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SANTOS, Tauani Rosangela Costa Aradjo. Por uma efetiva gestdo das patentes universitarias:
uma prospeccao da gestdo. Monografia. Faculdade de Direito. Universidade Federal da Bahia, 2020.

RESUMO

No Brasil as universidades publicas assumem um papel central no desenvolvimento de pesquisa e
inovacdo, sendo maioria dentre as instituicGes na lista dos 10 maiores depositantes residentes de
patentes junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A gestdo das patentes
universitarias atualmente esta inserida em um cenario de maior institucionalizacdo da politica de
inovagao e gestdo da propriedade intelectual por forga da Lei de Inovacgdo. Neste contexto, o presente
trabalho tem por objetivo uma reflexdo acerca da gestdo de patentes universitarias. A partir disso,
analisar a gestdo de patentes no &mbito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estabelecer uma
interface com modelo adotado pela Universidade de Brasilia (UnB). Assim, com base nos elementos
apresentados se estabelece um diagnostico para identificacdo das principais caracteristicas e entraves
envolvendo a gestdo de patentes universitarias na UFBA. Amparado sobre a compreensao das politicas
institucionais voltadas a protecéo das criagdes, inovacao e transferéncia de tecnologia da UFBA s&o
estabelecidas propostas indicando os principais eixos de enfrentamento institucional.

Palavras-chave: gestdo da propriedade intelectual; patentes universitarias; inovacdo e transferéncia
de tecnologia.



SANTOS, Tauani Rosangela Costa Araujo. For an effective management of universitary patents:
a management survey. Monography. Faculdade de Direito. Universidade Federal da Bahia, 2020.

ABSTRACT

In Brazil, public universities assume a central role in research and innovation development, being the
majority among the ‘10 National Institute of Industrial Property (INPI) largest patent depositors’
institutions list. The university patents management is currently inserted in a scenario of intellectual
property management and innovation policy greater institutionalization, under the Innovation Law’s
power. In this context, this paper aims to ponder about the university patents management. Based on
that, analyze patent management within the Federal University of Bahia (UFBA) scope, and establish
an interface with the model adopted by the University of Brasilia (UnB). Thus, based on the elements
presented, establish a diagnosis for identification of the main characteristics and hindrances involving
the UFBA university patent management. Supported on the understanding of the creation protection,
innovation and technology transfer institutional policies at UFBA, proposals are established indicating
the main axes of institutional confrontation.

Keywords: intellectual property management; university patents; technology transfer and innovation.
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1 INTRODUGCAO

No mundo contemporaneo a demanda por inovagdo é amplificada e o seu papel estratégico
ganha ainda mais peso no projeto de crescimento econdmico de qualquer nacdo, 0 que se apresenta
vinculado ao investimento no campo da ciéncia e da tecnologia. No Brasil, as universidades publicas
ocupam um papel de maior relevo ainda na producéo da inovacgéo, néo sé pela construcdo de conheci-
mento, formagdo humana e profissional e desenvolvimento de pesquisas como pelos indicadores de
participacdo destas intuigdes na producdo de patentes. Como institui¢des que tem por base a realizacéo
de pesquisa de carater cientifico e tecnoldgico as universidades acabam por reunir saberes, recursos
humanos e estrutura¢do de um ambiente propicio a inovacao.

N&o por acaso cresce nas universidades publicas a atencdo e maior institucionalizacéo referente
a protecdo e negociacao de suas criaces tendo como instrumento o sistema de guarda aos direitos de
propriedade intelectual. Uma preocupacdo que surge ndo sé no ambiente institucional como ganha
espaco nas politicas publicas e diplomas normativos. Assim, tem-se como referéncia a Lei da Inovacéo,
n° 10.973/2004, que normatiza e apresenta diretrizes para o gerenciamento da propriedade intelectual
e transferéncia de tecnologia nas Institui¢des Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagéo (ICTs). Além
disso, a referida lei busca promover um estreitamento na relacdo entre ICTs e empresas, estabelecendo
a regulacdo de diferentes formas de conexdo na producao da inovacao.

Embora antes da Lei de Inovacdo algumas universidades ja tivessem estabelecidos mecanismos
internos voltados a protecdo de seus ativos pela propriedade intelectual, para muitas outras institui¢oes
este foi um vetor inicial para esta incorporacdo. De modo geral, sdo identificadas distintas caracteris-
tica e estagios de maturidade das gestdes das patentes universitarias, como parte de sua gestdo da
propriedade intelectual, a partir de cada realidade institucional.

N&o so pela funcéo social da propriedade intelectual como por sua finalidade a construcéo de
uma gestdo efetiva da propriedade intelectual, nas universidades publicas, ndo representa somente o
cumprimento estrito a determinacdo legal como a propria efetivacdo do interesse publico. Por tudo
exposto, o presente trabalho se centra na questao da gestdo da propriedade intelectual na universidade
publica, tendo como foco as patentes universitarias, promovendo uma reflexdao sobre uma gestéo efe-
tiva de seus ativos.

Esse trajeto se inicia com um primeiro capitulo em que serdo apresentados pontos introdutdrios
que trazem conceitos e definigdes norteadoras no campo da propriedade intelectual, que se desdobra
na propriedade industrial até chegar nas patentes. Neste mesmo sentido, o trabalho trata do assento

constitucional que a propriedade industrial ganha no Brasil e sua vinculacdo a funcdo social, assim
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como apresenta alguns elementos e particularidades estabelecidas pela principal lei que rege a propri-
edade industrial no pais, a Lei n°. 9.279/1996. Assim, abre-se espaco para uma breve reflexdo abor-
dando o papel do Estado ndo sé na formulagdo normativa como na construcdo de politicas pablica e
fortalecimento de instituicGes centrais ao sistema de protecéo da propriedade industrial.

No segundo capitulo o tema se centra na universidade constituida em uma conjuntura mundial
pautada pela busca da inovacdo, entrelacando-se as intensas mudancas na propria composicao e ela-
boracdo do saber na contemporaneidade, que estd imbricado ao ambiente das tecnologias da informa-
¢do e comunicacdo. Em seguida, aborda-se a Lei da Inovacao e seus desdobramentos na instituciona-
lizacdo da gestdo da propriedade intelectual nas universidades publicas, bem como algumas particula-
ridades a este assunto. Neste ponto se introduz o tema da transferéncia de tecnologia, congregando os
meios que possibilitam a transferéncia de conhecimento técnico produzido pela universidade que possa
ser aplicado no processo produtivo, e que se mostrara um ponto importante da gestao de patentes.

Em um terceiro momento o presente estudo foca o olhar nos modelos de gestdo e exploracédo
das patentes universitarias na Universidade de Brasilia (UnB) e na Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Aqui sdo abordos dois modelos de gestdo que se constroem a praticas e caracteristicas dis-
tintas, envolvidos por contextos econémico, social e regional préprios ligados a cada instituicdo. Neste
momento se estabelece uma melhor compreensdo acerca da gestdo da propriedade intelectual na
UFBA, com a interface de um olhar sobre outra realidade institucional, a UnB.

Na Ultima etapa apresenta-se uma breve reflexdo acerca da gestdo da propriedade intelectual
como efetivacdo do interesse publico. Ao final, o que se impde é questdo da gestdo das patentes uni-
versitarias com foco na anélise da gestdo desempenhada na UFBA. A partir de um diagndstico, assen-
tada nas informacdes apresentados no capitulo anterior, sdo recolocados os principais entraves, difi-
culdades e desafios da UFBA para, por consequente, propor alguns caminhos atraves de eixos de en-
frentamento institucional com algumas ponderagdes e elementos de aprimoramento que possam de

algum modo contribuir para uma efetiva gestdo das patentes universitarias na UFBA.
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2 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PATENTES NO BRASIL

2.1 CONCEITOS E DEFINICOES: FINALIDADE E OBJETO DE PROTECAO

A inventividade humana e sua a capacidade de adaptacédo e de criacdo tém sido caracteristicas
essenciais para o surgimento dos avancos tecnoldgicos, inclusive para a propria possibilidade de
producdo, acumulo e disseminacdo dos saberes produzidos ao longo do tempo. Como aponta Josée
Tinoco Soares (1998, p. 93-94) ao longo da histéria foram indmeros os registros em que se pbéde
identificar o engenho humano nas atividades de desenvolvimento de instrumentos e afins, bem como
sua insercdo em determinados processos de trabalho organizado, como no tempo das Corporagdes de
Oficio, em que havia a aplicacdo do intelecto, pesquisa e observacdo na producdo manufaturada. Sob
tais registros o referido autor s6 reforca a nocéo de que sempre houve como caracteristica basica um
efetivo emprego humano para a concepgdo do novo, do diferente e do original.

No sistema capitalista a sociedade € marcada por intensas transformacgdes no campo econémico,
social e cultural, como nas revolugdes industriais, reunindo caracteristicas que criaram um ambiente
dindmico e que alcanca uma fase pés-industrial. Os ciclos de desenvolvimento econdmico apresentam
inimeras invengfes como 0 motor a combustdo, o telefone, a ldmpada, o avido, o computador, a
internet, assim como tantas outras criacdes que proporcionaram importantes impactos na vida social.
A partir de um panorama socioeconémico cada vez mais complexo as nacgdes intensificaram seus
esforcos pela consolidagcdo de uma estrutura normativa de protecdo de suas criacbes, no ambito
internacional e nacional. Influenciado por esta tendéncia, o Brasil desenvolveu seu sistema normativo
de protecdo a propriedade intelectual que engloba tanto a propriedade industrial quanto o direito
autoral, alinhado as tendéncias internacionais e adequando-se aos requisitos da modernidade.

No século XIX, principalmente em sua segunda metade, observa-se uma intensa preocupacao
e mobilizacdo no ambito nacional pela protecdo dos direitos da propriedade intelectual em diplomas
normativos. A doutrina de modo geral apresenta um entrelace da normatizacdo da propriedade
industrial com instrumentos e técnicas que visavam coibir a concorréncia desleal, figurando esta tltima
atualmente mais ao direito empresarial.

H& duas vertentes distintas que desfrutam de certa independéncia dentro da propriedade
intelectual, que abrange tanto o direito do autor quanto o direito industrial. Embora sejam partes deste
mesmo sistema é possivel notar que os direitos intelectuais de contetido essencialmente industrial séo
objetos de tutela propria e ndo se confundindo com a regulacdo patrimonial do direito do autor, mesmo
contendo acentuada afinidade. Enquanto o direito do autor debruga-se sobre as relagdes juridicas que
tem por objeto a tutela das cria¢Ges artisticas (a exemplo das producdes literérias, cénicas, musicais,

fotografias e etc.) o direito industrial disciplina relagdes referentes a atividade da indudstria na protecédo
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de suas criacdes. Assim sendo, como se apresenta na doutrina, fica claro que a propriedade industrial
estd inserida no sistema da propriedade intelectual como ramo auténomo ancorado na protecdo da
criacdo voltado a producéo industrial.

A despeito do conceito da propriedade intelectual cabe destaque aos ensinamentos de Denis
Barbosa (2003, p. 10) ao apresentar “(...) a nogao de propriedade intelectual como a de um capitulo do
Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da propriedade industrial, os
direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de varios géneros”. Por tal orientagdo ¢ possivel
entender a propriedade intelectual como uma &rea que trata dos direitos voltados a protecédo da criagéo,
como manifestacdo do intelecto humano, garantindo ao titular do bem imaterial a exclusividade para
sua exploracdo econémica por um tempo determinado, além do reconhecimento moral ao criador.

Quanto a denominacdo diversos doutrinadores apresentam problematizac¢des acerca da adogéo
da nomenclatura “propriedade intelectual”. Jodo da Gama Cerqueira (1946) defende por mais
adequado a denominagdo “propriedade imaterial”, ndo s6 por sua abrangéncia como por um melhor
acolhimento a todos os objetos de protecdo desse sistema que fugiriam a ideia de producéo intelectual
no plano estrito. Sobre tal debate, Manuel Becerra Ramirez (2004, p. 45) faz referéncia a pertinéncia
de autores na defesa da adogdo da nomenclatura “direitos intelectuais” como sendo a mais apropriada
pela abrangéncia de seu rol de proteg¢do, compreendendo ““(...) tanto los componentes de la propiedad
industrial (patentes, marcas, secreto industrial, disefio industrial, denominaciones de origen, circuitos
integrados) y los derechos propiamente intelectuales, que son los derechos de autor y las nuevas
variedades vegetales”!. Embora haja muita importancia neste debate, ainda assim, o termo
“propriedade intelectual” é amplamente utilizado nos atuais marcos regulatérios?, tanto nacionais
quanto internacionais, e na vasta doutrina. Por esta ampla incorporacéo que tal denominacéo é acolhida
pelo presente trabalho.

Inserida em uma sociedade de mercado o sistema de protecdo da propriedade intelectual na
atualidade se depara com as intensas transformac6es de uma complexa fase permeada pelas tecnologias
da informacao e comunicacdo. Neste panorama é possivel notar a forca com que cresceu e se constituiu
como discurso econdémico e modelo de orientagdo do mercado mundial, no &mbito publico e privado,
a relacdo da inovagdo como elemento de impulso do desenvolvimento econdmico.

No campo econdmico e social que, no século XX, ganha relevo o pensamento de Schumpeter,

contrapondo-se em certa medida as abordagens centrais dos ditos economistas classicos, o referido

1¢(...) tanto os componentes da propriedade industrial (patentes, marcas, segredo industrial, desenho industrial, denomi-
nacdo de origem, circuitos integrados) e direitos propriamente intelectuais, que sdo os direitos de autor a novas variedade
vegetais.” (traducdo nossa)

2 Como exemplo da Constituicio Federal de 1988, a lei n® 9.279/1996, além de tratados internacionais e textos
doutrinarios.
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autor estabelece uma anélise que leva em consideracdo a relacéo entre os fatores técnicos intrinsecos
ao processo de producéo e os fatores do ambiente social, e por essa ultima indicacdo que o autor acaba
ampliando a visdo acerca da observancia do fendbmeno econdmico que ndo se limita aos dogmas
economicistas de sua época. A partir da concepcdo schumpeteriana existiriam os elementos de
crescimento e desenvolvimento, e assim a questdo do desenvolvimento ganha relevo sob a nogédo da
mobilidade capitalista tendo como importante propulsor a invencdo promovida pelo empresario por
meio de uma certa ruptura (MORICOCHI; GONCALVES, 1994).

Na concep¢do de Schumpeter (1997) o empresario é apresentado como responsavel por
promover o avan¢co de um novo desenvolvimento constituido a partir de uma ruptura no fluxo
econémico vigente, sendo que a demanda do empresario € demarcada pelo lucro ao explorar as
possibilidades que se apresentam. Ao apresentar a teoria das crises o referido autor indica as flutuagdes
econdmicas recorrentes, que oscila entre os periodos de boom e de depressdao, com efeito do
aparecimento de novos empreendimentos em massa sobre empresas antigas uma grande quantidade de
valores ¢ aniquilada e “o sistema econdmico precisa se reanimar antes de poder caminhar de novo pra
frente; o seu sistema de valores precisa se reorganizar” (SCHUMPETER, 1997, p. 205). Assim, esta
perspectiva dos ciclos econdémicos traz a nog¢ao de inovagdo como a introducdo de novos processos e
arranjos em relacio aos ja estabilizados no ambiente econdmico anterior sob um processo de ruptura®.

A intensificacdo do sistema industrial de producéo e reproducdo de bens e servigos em massa
abre caminho para o reconhecimento do exercicio intelectual que originou o produto a ser replicado,
por meio da instituicdo de um direito de exclusividade. A ampliacdo na busca pela inovacdo como
elemento de promocdo do desenvolvimento econémico s reforca a preocupacéo, tanto por parte do
Estado quanto da iniciativa privada, pela elaboracao de instrumentos de protecdo as criagdes no ambito
da producdo industrial. Neste cendrio, a propriedade industrial ganha forga como um ramo amplo que
visa normatizar as relagdes voltadas a protecao das invencgdes do plano industrial. Assim, a propriedade
industrial “(...) pode ser definido como o conjunto dos institutos juridicos que visam garantir os direitos
de autor sobre as producdes intelectuais do dominio da industria e assegurar a lealdade da concorréncia
comercial e industrial” (CERQUEIRA, 1946, p. 73).

Para além de sua vinculagdo industrial as invencbes também estdo atreladas as nocoes

dominantes de desenvolvimento econdmico e cientifico de seu tempo. Assim, para melhor entender o

3 Segundo a teoria de Schumpeter é estabelecido uma distingdo entre o capitalista e 0 empresario, este Gltimo é apontado
como o responsavel por promover o avango do desenvolvimento a partir do rompimento do fluxo ciclico do processo de
producéo estabelecido, enquanto o capitalista se mantem em uma conduta mais conservadora, assim a figura do empresario
é posta como o propulsor de um novo desenvolvimento por meio da inovagdo, sendo esta compreendida como a introdugdo
de novos arranjos que divergem dos processos do que 0s ja estabilizados no ambiente econémico vigente (MORICOCHI;
GONCALVES, 1994).
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papel que a propriedade industrial ocupa no mundo contemporaneo, € importante pensar sobre o0 tempo
presente suas caracteristicas e 0s contornos que envolvem os novos fatores de inovacdo, producéo e
uso de tecnologias e suas transformagoes.

A propriedade industrial adquiriu grande projecdo na atual concepgéo de desenvolvimento
econémico, técnico e social, e cada vez mais ganha papel estratégico no campo da protecéo e dos
avancos tecnologicos. Neste sentido, cabe atencdo aos dizeres de Giménez:

El concepto de propiedad industrial, como rama dependiente del derecho de la
propriedad intelectual, ha adquirido notoria importancia dentro de la globalizacion
econdmica en los ultimos tiempos y sus instituciones se vinculan directamente con el
vertiginoso desarrollo del que goza en nuestros tiempos la tecnologia®. (GIMENEZ,
2017, p. 28)

E impossivel ndo levar em consideracdo o novo paradigma econdmico que se consolida no
século XXI que, amparado nas novas tecnologias digitais, acaba por formar uma diferente dindmica
de desenvolvimento e de praticas econdmicas no sistema capitalista, em consonancia as mudancas
culturais e da propria experiéncia social. Acerca de tal fenémeno que Castells (2005) desenvolve a sua
andlise agucada sobre a sociedade em rede e suas repercussdes, pensando questfes centrais da pos-
modernidade. S&o inUmeras as reflexdes que este pensador propde, mas cabe destaque a licdo de que
“a inovacado tecnoldgica ndo ¢ uma ocorréncia isolada”, pois se estabelece a partir da confluéncia de
algumas circunstancias e ambientes, como: o alcance de determinado estagio de desenvolvimento, um
ambiente institucional especifico, disponibilidade de talentos aptos a definir e resolver o problema
técnico, uma mentalidade econémica para aplicar boa relacdo de custo-beneficio e uma rede de
produtores e usuarios capaz de estabelecer trocas informacionais em processo de cumulacao de saberes.
(CATELLS, 2005, p. 73).

A tecnologia ndo € constituida de modo indissociavel da sociedade, havendo uma mutua
influéncia, e a técnica produzida também se estabelece a partir das dinamicas e ambivaléncias sociais,
imbuidas por suas relacdes e disputas de poder. A técnica em si mesmo ndo representa nem a resolucéo
de todos os males nem ao menos a encarnagao do todos os problemas contemporaneos, mas 0 Seu uso
geraem si desdobramentos na propria vivéncia humana ao mesmo tempo em que é atravessada também
por tais experiéncias (LEVY, 1999). Assim, como ferramentas as tecnologias da informacédo e da
comunicagdo podem contribuir tanto para o aprofundamento de desigualdades, regionais, econémicas
e sociais, quanto para a diminuicéo de tais problemas em busca de maior equidade. Sem perder de vista

que tais tecnologias emergem e se constituem em um sistema econdmico ja estabelecido, com todas

4“0 conceito de propriedade industrial, como ramo dependente do direito da propriedade intelectual tem adquirido notdrio
importancia dentro da globalizacdo econdmica nos ultimos tempos e suas instituicdes diretamente com o vertiginoso
desenvolvimento de que goza em nosso tempo a tecnologia” (tradugao nossa).
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suas contradi¢des. Do mesmo modo, é necessaria a reflexdo acerca do uso dessas tecnologias com
intuito de extrair e direcionar suas capacidades positivas ao campo econdmico, socias e cultural, tendo
nesse processo o0 papel ativo da sociedade civil, do Estado e do mercado.

O mundo contemporéaneo alcangou uma expansdo das possibilidades comunicacionais e de
troca de informacdes ultrapassando as midias classicas, muito atrelada a comunicacdo de massa. No
ciberespaco, a partir do conceito apresentado por Pierre Levy (1999), o novo paradoxo comunicacional
se forma no @mbito das novas tecnologias e da virtualizagdo da informagéo que acabam promovendo
transformacgBes na relacdo com o saber®. Tal conjuntura torna-se mais pujante frente as ainda
inexploraveis possiblidades no campo das criacGes das tecnologias da informacdo e comunicacdo e da
integracdo comercial tipicas do mundo globalizado. Com isso a adocdo de um olhar atento a
propriedade industrial, bem como a constru¢cdo de uma estrutura de protecdo e um ambiente de
estimulo a sua producdo é estratégico a qualquer nacdo em desenvolvimento e deve ser pensado a partir
desses desafios que o mundo apresenta. Por estas condic¢des, ao longo do tempo cresce a preocupacao
por estabelecer uma regulamentacdo e protecdo da propriedade intelectual, o que se reflete no

ordenamento juridico brasileiro, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido.

2.2 DAS BASES CONSTITUCIONAIS BRASILEIRAS

Visando asseverar o desenvolvimento da producao intelectual brasileira o regramento juridico
patrio se volta a tutela da propriedade intelectual, assim, consagrada no rol de direitos fundamentais
da Constituicdo Federal de 1988 (CF/88). Percebe-se pelo texto e disposicdo dos incisos que o
legislador deixou clara a distingdo entre direito autoral e a propriedade industrial, buscando atribuir

protecdo a ambos. Cabe, entdo, a transcri¢do do texto constitucional:

Art. 5°, os incisos: (...) XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizag&o,
publicacdo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar; XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei: a) a protecéo as participac@es individuais
em obras coletivas e a reproducdo da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas; b) o direito de fiscalizagdo do aproveitamento econdémico das obras que criarem
ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representaces
sindicais e associativas; e XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio temporéario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista

5 Aqui adota-se as definigdes acera do ciberespaco e cibercultura definidas por Pierre Levy, em que consiste “o ciberespago
(que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicagdo que surge da interconexdo mundial dos computadores. O
termo especifica ndo apenas a infraestrutura material da comunicagdo digital, mas também o universo oceénico de
informacdes que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo
‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de praticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespago” (LEVY, 1999, p. 22-23).
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0 interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais; (...). (BRASIL,
1988) (grifos nossos)

Do inciso transcrito acima se extrai a protecdo constitucional sobre invento industrial, em que
se “protege a criagdo de uma nova solucdo para um problema técnico de utilidade industrial, seja ela
invencao, seja outro tipo de solucdo, tal como a definida por modelo de utilidade” (BARBOSA, 2003,
p.114). A inclusédo da propriedade intelectual no rol de direitos fundamentais da constituicdo brasileira
de 1988 denota a importéncia dada pelo constituinte a protecdo de tais direitos, o que pode ser
relacionado a uma crescente preocupacdo com a protecdo das criagOes intelectuais, tanto no plano
nacional quanto internacional.

Historicamente € possivel observar o papel do Estado na construcao de estudos, planejamento,
fomento e desenvolvimento de politicas pablicas no campo da ciéncia, tecnologia e inovacgéo, trazendo
consequéncias diretas ao desenvolvimento nacional. N&o por acaso a CF/88 reserva um capitulo para
tratar da atuacdo do Estado na promocédo e incentivo do desenvolvimento cientifico, a pesquisa,
tecnologia e a inovacdo, bem como formacdo humana capacitada, visando articulacéo entre os setores
privados e pUblicos, além da cooperagdo em todas as esferas e entre os entre federativos®. De tal modo,
leva-se em consideracdo a importancia do papel da iniciativa privada no investimento,
desenvolvimento de pesquisas e na producao de inovacao que reflitam no mercado nacional, na medida

em que tais elementos tornam-se cada vez mais incorporados as tendéncias mundiais.

6 Dispde a CF/88 em seu Capitulo I'V: “Da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo. Art. 218. O Estado promovera e incentivara o
desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacdo cientifica e tecnoldgica e a inovagao. § 1° A pesquisa cientifica basica
e tecnologica recebera tratamento prioritario do Estado, tendo em vista o bem publico e o progresso da ciéncia, tecnologia
e inovacgdo. § 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a preponderantemente para a solugdo dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3° O Estado apoiara a formagdo de recursos humanos nas
areas de ciéncia, pesquisa, tecnologia e inovagao, inclusive por meio do apoio as atividades de extensdo tecnologica, e
concedera aos que delas se ocupem meios e condi¢des especiais de trabalho. § 4° A lei apoiara e estimulard as empresas
que invistam em pesquisa, criagdo de tecnologia adequada ao Pais, formagao e aperfeicoamento de seus recursos humanos
€ que pratiquem sistemas de remuneragdo que assegurem ao empregado, desvinculada do salario, participagdo nos ganhos
econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5° E facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela
de sua receita orcamentaria a entidades publicas de fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnologica. § 6° O Estado,
na execucdo das atividades previstas no caput, estimulara a articulagdo entre entes, tanto publicos quanto privados, nas
diversas esferas de governo. § 7° O Estado promovera e incentivard a atuacdo no exterior das instituicdes publicas de
ciéncia, tecnologia e inovagao, com vistas a execugao das atividades previstas no caput. Art. 219. O mercado interno integra
o patrimdnio nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconémico, o bem-estar
da populagdo e a autonomia tecnoldégica do Pais, nos termos de lei federal. Paragrafo unico. O Estado estimularé a formagao
e o fortalecimento da inovagdo nas empresas, bem como nos demais entes, publicos ou privados, a constituigdo e a
manutencdo de parques e polos tecnologicos e de demais ambientes promotores da inovagédo, a atuagdo dos inventores
independentes e a criagdo, absorgdo, difusdo e transferéncia de tecnologia. Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios poderdo firmar instrumentos de cooperagdo com orgdos e entidades publicos e com entidades
privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execugao
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento cientifico e tecnologico e de inovacgdo, mediante contrapartida financeira ou
nao financeira assumida pelo ente beneficidrio, na forma da lei. Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo (SNCTI) sera organizado em regime de colaboragdo entre entes, tanto ptblicos quanto privados, com vistas a
promover o desenvolvimento cientifico e tecnologico e a inovacdo. § 1° Lei federal dispora sobre as normas gerais do
SNCTI. § 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios legislardo concorrentemente sobre suas peculiaridades”.
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Importante, ainda, reafirmar que a propriedade intelectual se apresenta também como
instrumento do alcance ao desenvolvimento nacional, que figura como um dos objetivos fundamentais
da Republica Federativa do Brasil estabelecidos na CF/88. De modo singular, a propriedade industrial
além de estar sujeita as limitagdes gerais da fungéo social da propriedade também se compromete com

o desenvolvimento do pais, um diferencial comparado a outras constituicGes da América Latina.
2.2.1 Propriedade industrial no Brasil e sua funcéo social com destaque singular

Na CF/88 a propriedade resultante dos direitos industriais se cumpre em observancia ao
interesse social voltado ao desenvolvimento tecnoldgico e econdémico nacional. Para Matheus Bezerra
(2017, p.117) “a propriedade industrial, uma vez inserida nas espécies de propriedades reconhecidas
pelo direito brasileiro, também se encontra sujeita ao atendimento da funcao social fixada no inicio
XXIII, do art. 5°, da CF/88”7. Além da ideia da propriedade industrial sob suporte da fungdo social da
propriedade privada, ha particularidades do texto constitucional brasileiro que demonstram uma
atencéo voltada ao atendimento dos interesses da coletividade®.

Ainda, é preciso uma andlise mais direcionada acerca da vinculacdo da propriedade industrial
a uma clausula finalistica especifica posta ao final do inciso XXIX, art. do art. 5°, da CF/88, sendo
imposto a propriedade industrial um compromisso mais particularizado do que o ja vinculado uso
social da propriedade®; de tal modo, esta designacdo nio restringe a propriedade industrial as
finalidades genéricas do interesse nacional e do bem publico (BARBOSA, 2003, p. 111). Percebe-se
pelo texto constitucional que a propriedade industrial deve observar em primeiro plano a fungéo social
da propriedade privada, que tem contornos mais abrangentes, consagrados no art. 5°, XXIII e no art.
170, inciso 111, ambos da CF/88. Em segundo plano, a propriedade industrial de modo particularizado
esta vinculada a funcéo social que se apresenta em conformidade aos fins especificos estabelecidos ao
final do inciso XXIX, art. 5°, no texto constitucional, em que se fala do “interesse social e o
desenvolvimento tecnologico e econdmico do Pais” (BRASIL, 1988), ja transcrito no tdpico anterior
do presente trabalho.

A propriedade industrial, portanto, deve ser pensada como um mecanismo gue visa compor e

favorecer os elementos do desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais, voltado ao interesse

7O art. 5° da CF/88 prescreve em seu inciso: “XXIII — propriedade atendera a sua fung¢io social”.

8 Tendo suas bases assentadas também no art. 170, da CF/88, que declara: “Art. 170. A ordem econdmica, fundada na
valorizacdo do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existéncia digna, conforme 0s
ditames da justica social, observados os seguintes principios: (...) 11l — Fun¢éo social da propriedade”.

9 Em seu art. 5° a CF/88 prescreve expressamente: “XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empre-
sas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais”.
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social. Assim, ndo se pode perder de vista a forte relacdo da funcéo da propriedade industrial frente a
ciéncia, tecnologia e inovacdo, em destaque no texto constitucional como ja referido.

Esse cenario imp0de atencdo ao papel do Estado em promover investimentos para fomento e
fortalecimento dos elementos que fornecem as bases para o alcance do desenvolvimento nacional. No
Brasil, a estruturacdo do sistema de protecdo a propriedade industrial estd centrada na Lei de

Propriedade Industrial, n°. 9.279/1996, na qual se determina as bases juridicas que regem tais relagdes.

2.3 AS PECULIARIDADES DA INVENCAO E OS ELEMENTOS E REQUISITOS PARA A
OBTENCAO DA CARTA-PATENTE SEGUNDO A LEI N°©9.279/1996

Inserida no campo a propriedade industrial, que congrega diferentes formas de protecdo a
criacdo humana voltado ao desenvolvimento técnico da producdo industrial, tem-se na patente um
objeto recorrente de analise e manejo no que se refere a transferéncia de tecnologia. A patente € um
direito imaterial, entendido, em sua formulagao classica, como “um direito, conferido pelo Estado, que
da ao seu titular a exclusividade da exploragdo de uma tecnologia” (BARBOSA, 2003, p. 295). Assim,
de modo geral, a lei confere um direito limitado no tempo como uma espécie de contrapartida ao titular
da patente pelo acesso ao conhecimento e seus beneficios, que se concretiza por meio da obtencédo da
carta-patente, sendo este um titulo de propriedade temporal concedendo, por forca de lei, direitos
exclusivos de exploragéo sobre o objeto de sua patente.

Nesse caso a tutela legal recai sobre a criagdo humana, fruto do trabalho cognitivo do inventor,
que repousa em uma ideia nova, promovendo avanco ao estado da técnica ja existente, ndo podendo
ser algo ébvio ou irrelevante sob a analise de um especialista e que deve ter aplicacdo industrial. Assim,
pode-se perceber a importancia na valorizagdo da originalidade na criagdo de um invento que busca
um novo efeito técnico fruto do engenho humano no emprego da transformacdo de sua prépria
realidade e na busca por uma aplicacdo Util na resolucdo de problemas ou aperfeicoamento para um
melhor uso. O que esta em foco é a ideia inventiva, e as pessoas que sdo fontes dessas ideias, que se
manifesta através da materializacdo no plano concreto, mas que ndo deve ser confundido com direito
sobre o suporte fisico.

A patente, que pode ser de invencdo e de modelo de utilidade, esté inserida em titulo proprio
na Lei de Propriedade Industrial, n°. 9.279/1996, no que se refere a patente esta lei assegura protecéo
a dois tipos de criacdo, que, em linhas gerias, detém tracos distintivos, como:

(...) uma nova, contando com o grau elevado do requisito novidade, que culminara
com o reconhecimento de uma ‘invengao’ propriamente dita, reconhecida pelo direito
através da patente de invencdo e outra que ndo representa necessariamente uma

inovacdo a inser¢do de algo ‘novo’, mas sim o aperfeicoamento de algo existente, o
que contara com a protecdo de um modelo de utilidade (BEZERRA, 2017, p. 125).
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As linhas de distincdo entre modelo de utilidade e o de invencdo sdo ténues, mas sao
fundamentais de estabelecer, pois sdo estas caracteristicas que acabam por delimitar a reivindicacao
do pedido. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) (2015, p. 11) a patente de
invencdo representa uma solucdo técnica nova a um problema existente enquanto que o modelo de
utilidade refere-se a criagdo de um objeto de uso pratico, ou parte dele, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricaco a partir de outra disposi¢ao, como dispde a lei n°. 9.279/96%°.
Logo, o enfoque da patente de invengdo esta na tecnologia envolvida, do objeto em si, que de modo
profundo e objetivo apresenta uma nova fungéo, enquanto o modelo de utilidade enfoca no uso técnico.
No que tange seus requisitos de patenteabilidade a patente de inovacdo exige novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial, ao passo que no modelo de utilidade sdo requisitos a novidade, ato
inventivo e aplicagdo industrial.

Distinguindo-se da descoberta é possivel afirmar que a invencéo se realiza por meio de método,
testes, pesquisa e ensaios aplicados a resultados praticos pela juncéo de elementos ja conhecidos para
0 emprego de algo novo (SOARES, 1998, p. 93-95). Observa-se, entdo, que ao objeto da patente de
invencdo ndo comporta construcdes abstratas que ndo possam ser reduzidas a uma sistematizacéo
técnica para uma resolucéo pratica.

Muito embora a referida lei ndo apresente uma definicdo expressa de invencdo elenca aquilo
que nao sera considerado invencdo, dentre esses exemplos sdo citadas: as descobertas, teorias
cientificas, métodos matematicos, concepgdes puramente abstratas, criagdo estética, dentro outras'!
(BRASIL, 1996). A partir de critérios distintos a Lei n°. 9.279/1996 estabelece outras hipGteses em
que a patente ndo serad concedida, constituindo esse Gltimo uma opcao legislativa em negacdo da tutela

mesmo que esta comporte seus requisitos*2. No obstante, a invencio pode ser compreendida, de modo

10 Interessante pontuar que segundo a doutrina francesa o modelo de utilidade é considerado uma pequena patente que por
regra, em muitos paises, dura o periodo de 10 anos. (GIMENEZ, 2020). GIMENEZ Pereira, Marta Carolina. Orientag&o
do Trabalho de Conclusdo de Curso. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <tauani_s@yahoo.com.br>, 23 de
setembro de 2020.

11 Estabelece o art. 10, da Lei n°. 9.279/1996, que: “N&o se considera inven¢do nem modelo de utilidade: | - descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; Il - concepg¢des puramente abstratas; 111 - esquemas planos, principios ou méto-
dos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo; 1V - as obras literarias, arqui-
tetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética; V - programas de computador em si; VI - apresentacao de
informacoes; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou
de diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e 0s processos bioldgicos naturais”.

12 Segundo a Lei n®. 9.279/1996, em seu o art. 18: “Nao sdo patenteaveis: I - o que for contrario a moral, aos bons costumes
e a seguranca, a ordem e a satde publicas; II - as substincias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie,
bem como a modifica¢do de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtengdo ou modificagdo,
quando resultantes de transformacao do nucleo atdmico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microrganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial -
previstos no art. 8° e que nao sejam mera descoberta. Pardgrafo tinico. Para os fins desta Lei, microrganismos transgénicos
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geral, como a criacdo de uma solucdo nova com aplicacdo pratica, diferente de qualquer forma ja
apresentada antes.

Sobre a novidade a lei estabelece que sera considerado novo o invento quando ndo
compreendido no estado da técnica, sendo esta Ultima tudo aquilo posto acessivel ao publico antes do
pedido de patente, ou seja, tudo que ja se compreende disponivel a sociedade® (BRAISL, 1996). Deste
modo, torna-se evidente a importancia de uma boa busca de anterioridade a despeito do estado da
técnica na elaboracdo do pedido de patente, para identificar se ha ou ndo protecéo a algo idéntico, uma
vez que este sera avaliado por profissionais a fim de detectar a novidade.

Para que o invento indicado no pedido seja considerado novo “(...) € necessario que ndo tenha
sido revelado ao publico, de qualquer forma, escrita ou falada, por qualquer meio de comunicacéo, por
uso, apresentacao em feiras e, até mesmo, comercializado em qualquer parte do mundo” (INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015, p. 13). O critério da novidade prestigia a
ideia inventiva que traga um avanco substancial que se diferencie dos meios ja empregado,
introduzindo entdo uma novidade que seja materializada e funcional ndo restrito ao campo das ideias.

O segundo requisito para a obtencdo da protecdo é a atividade inventiva no caso das patentes
de inovagdo e o0 ato inventivo no modelo de utilidade, e em ambos 0s casos a aferigdo sera determinada
pelo olhar de um técnico. Sobre a atividade inventiva Marta Giménez (2017, p. 53) afirma que “de
entre los requisitos objetivos éste es el que se relaciona y encuentra su fundamento en la propiedad
intelectual, como rama del derecho que busca proteger el producto del intelecto humano™“.

Diz a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, que a “invencdo ¢ dotada de atividade
inventiva sempre que para um técnico no assunto ndo decorra evidente ou 6bvia o estado da técnica”,
enquanto ao modelo de utilidade ao técnico ndo deve constar de modo comum ou vulgar o estado da
técnica (BRASIL, 1996)%°. Ou seja, sera considerado inventivo quando o que for apresentado ao

técnico no assunto ndo se mostre de maneira manifesta, apresentando-se somente como um

sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interveng@o humana direta em
sua composi¢do genética, uma caracteristica normalmente nao alcangavel pela espécie em condi¢des naturais”.

13 Como aponta o art. 11 da Lei n°. 9.279/1996: “A invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo
compreendidos no estado da técnica. § 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2° Para fins de afericdo da novidade, o contetido completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, serd considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. § 3° O disposto no paragrafo
anterior serd aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convengdo em vigor no Brasil,
desde que haja processamento nacional”.

14 “Dentre os requisitos objetivos, este é aquele que se relaciona e que encontra o seu fundamento em si na propria propri-
edade intelectual, como ramo do direito que busca proteger o produto do intelecto humano” (tradugo nossa).

15 Na Lei n°. 9.279/ 1996, em seu art. 13: “A invencdo ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou obvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade € dotado de ato
inventivo sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.
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aglutinamento de técnicas ja existente. Nesse sentido, a tutela ndo deve recair sobre o ébvio ja que o
foco da protecdo é resultado de um esfor¢o da atividade cognitiva empregada ao desenvolvimento
criativo.

Por tudo exposto, € notério que “a invencdo dotada de atividade inventiva deve representar
algo mais do que o resultado de uma mera combinacgéo de caracteristicas conhecidas ou da simples
aplicacdo de conhecimentos usuais para um técnico no assunto” (INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015, p. 13). A atividade inventiva refere-se a uma agdo humana de
intervencdo, transformando o estado inicialmente apresentado, assim afirma-se que “a inovagao nao
decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico ndo pudesse produzi-la simplesmente com
o uso” (BARBOSA, 2003, p. 318).

Como ultimo requisito se tem a aplicagdo industrial que € descrita pela lei de modo claro como
sendo suscetiveis de aplicacdo industrial quando possam ser utilizadas ou produzidas em qualquer tipo
de industria® (BRASIL, 1996). Tratando-se, entdo, da protecdo a um invento que detenha condicdes
técnicas de aplicacdo industrial com condicdo reprodutibilidade, sendo assegurado ao inventor o direito
de obter a patente que Ihe garanta protecdo a sua exploragdo comercial, como estabelece a leil’. Ainda,
o direito brasileiro reconhece a possibilidade de exploragdo econémica da patente por terceiros, por
meio da cessdo ou do licenciamento.

O pedido de patente é feito junto ao INPI e a Lei n°. 9.279/1996 que estabelece as orientagdes
bésicas para preenchimento das condi¢cdes do pedido, com sua concessdo, ap6s sua tramitagdo e
aprovagado, o Estado reconhece protegdo por meio da expedicdo da carta-patente'®. No Brasil, assim
como na maioria dos paises, a vigéncia da patente de invencao € de 20 (vinte) anos, ja a do modelo de
utilidade ¢é de 15 (quinze) anos, ambas contadas da data de depésito, e ao fim desse periodo torna-se o
objeto de tutela dominio pablico'®. A protecdo conferida a patente serd determinada pelo teor das
reivindica¢fes postas em andlise no pedido, sendo atribuido ao seu titular o direito de exercicio de

16 O art. 15 da Lei. n°. 9.279/1996 estabelece que: “A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicagdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”.

17 Ainda assim, tem-se a hipdtese de constituicdo dessa titularidade por derivagdo, sob a forma da lei, podendo a patente
ser requerida pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessiondrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho
ou prestagdo de servigos determinar que pertenca a titularidade. “Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por
norma de lei ou disposicao de negdcio juridico, que cabe a titularidade de pedir patente” (BARBOSA, 2003, p. 350).

18 Ao pedido deve constar: requerimento, relatérios descritivos, reivindicagdes, desenhos se necessario, resumo e com-
provante de pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito. (BRASIL, 1996)

19 Assim estabelece o art. 40, da Lei. n°. 9.279/1996, em que se imprime: “A patente de invengdo vigorara pelo prazo de
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de dep6sito. Paragrafo Gnico. O
prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo
de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hip6tese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito
do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior”.
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exclusividade e medidas sancionadoras frente a violagdo desse direito por terceiros®. Deste modo,
pode o titular impedir que terceiro sem consentimento se utilize de produto objeto de patente ou, ainda,
de processo ou produto fruto direto de processo patenteado, comportando somente algumas excegdes
impostas pela lei?!.

A patente refere-se a um direito essencialmente temporario, logo, o monopolio que se constitui
em favor do inventor, ap6s o transcurso do prazo ou por determinacédo legal, tera fim tornando seu
objeto de protecdo acessivel a todos em carater ndo oneroso. Embora a protecdo da patente cumpra um
papel fundamental é importante também que esta chegue ao fim ap6s um periodo determinado. Neste
sentido, Marta Giménez (2020) salienta a importancia de uma patente para conduzir o “ciclo de
divulgacdo e disseminagdo do conhecimento” uma vez que esta alcanga o dominio publico. Assim,

ainda sobre a questéo aprofunda a referida autora:
Sendo assim, € um pedido de tom social que o monopo6lio encontre fim e fique por
fim divulgado e disponibilizado para reproducao toda vez que isso estimula e fomenta
o0 valor social da patente. E importante entender que sem ter sido monopolizada ou
patenteada previamente tal invencdo, nao se cumpre essa funcdo tdo abrangente da

patente, de proteger tanto ao inventor quando a sociedade que merece receber da
ciéncia. Esse é o ciclo da inovacéo e por tanto da patente (GIMENEZ, 2020).

A partir desta reflexdo € possivel perceber uma dupla dimensdo na patente que tanto na
dimensdo do reconhecimento econdmico e moral do inventor quanto na promocdo do
compartilhamento e livre utilizacdo do que foi produzido pelo alcance do dominio pablico. Ao mesmo

tempo, sem a protecdo promovida pela patente essa relacdo se estabeleceria sobre profundo

20 Segundo o art. 41 da Lei n°. 9.279/1996: “A extensao da prote¢ao conferida pela patente sera determinada pelo teor das
reivindicagdes, interpretado com base no relatorio descritivo e nos desenhos. Art. 42. A patente confere ao seu titular o
direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propositos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1° Ao
titular da patente ¢ assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos
referidos neste artigo.§ 2° Ocorrera violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 11, quando o possuidor
ou proprietario ndo comprovar, mediante determinagao judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo de
fabricagdo diverso daquele protegido pela patente”.

21 Na Lei n°. 9.279/1996 o art. 43 aponta: “O disposto no artigo anterior ndo se aplica: I - aos atos praticados por terceiros
nao autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdémico
do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros nao autorizados, com finalidade experimental, relacionados a
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas; I1I - a preparagdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para
casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou propagacao para obter outros
produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagido ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por
detentor de licenga, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicagdo ou propagagdo comercial da
matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencdo protegida por
patente, destinados exclusivamente a producao de informagdes, dados e resultados de testes, visando & obtengao do registro
de comercializagdo, no Brasil ou em outro pais, para a exploragdo e comercializagdo do produto objeto da patente, apods a
expiracao dos prazos estipulados no art. 40”.
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desequilibrio. Além disso, 0 uso da patente também segue submetido a compatibilidade com os fins
sociais apresentados no texto constitucional, e ja citado anteriormente, e com base nisto sujeito a
intervencéo estatal.

O texto legal nacional prevé a hipétese de cancelamento da licencga caso o licenciado ndo tenha
dado inicio a exploracéo dentro do prazo de 01 (um) ano da concessao, ou ainda na circunstancia e que
tenha sido interrompida a exploracdo pelo periodo de 01 (um) ano, ou ainda ndo estejam sendo
seguidas as condigdes para exploracdo? (BRASIL, 1994). Além desses limites, sdo estabelecidos pela
Lei de Propriedade Industrial (1994) hipoteses de interferéncia por parte do Estado impondo supresséo
da exploracdo da patente feita sobre a forma do que se tornou conhecido por licenca compulsoria,
respeitada as condigdes legais. O chamado licenciamento compulsorio, alvo de infinitas discussdes e
debates, € um mecanismo de intervencgdo estatal na propriedade industrial em decorréncia: do abuso
de poder econémico praticado por seu titular; igualmente aplicado a situacdo de ndo exploracdo do
objeto de patente; quando a comercializacdo que néo satisfizer as necessidades do mercado; existindo
ainda outras circunstancias no tocante a utilidade puablica e a funcéo social vinculadas pela CF/8823,

Assim, cabe trazer a divisao estabelecida por Matheus Bezerra (2010, p. 151) ao conceber que
a licenga compulsoria “(...) podera ocorrer sempre que Se encontrar caracterizado: a) o abuso de poder;
b) situacdo de dependéncia da patente e ¢) caso de emergéncia nacional ou interesse publico”. Na
primeira situacdo tem-se a descri¢do da acdo pelo titular de um exercicio abusivo; ja na segunda
hip6tese é apresentada uma questdo circunstancial em que uma patente figura em relacdo de
dependéncia a outra, impondo-se como obstaculo a sua progressao; por fim, na terceira hipétese fica
ainda mais forte o papel que o Estado ocupa no manejo do sistema de patente no Brasil.

E possivel notar que muitas das hipGteses de intervencdo do Estado, por meio da licenca
compulsoria, imprimem a preocupacao do uso da patente para alcancar o destino a que se designa junto
a inddstria com todos seus desdobramentos do mercado. Deste modo, a finalidade da propria patente
ndo se limita ao estimulo econdmico para aumento das invencdes e tecnologia, mas também deve se

pautar pela busca de que os resultados e beneficios frutos dela possa ser disponibilizado.

24 DA FUNCAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DENTRO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

A propriedade intelectual agrega um carater interventivo frente as disfun¢ées do mercado no
que tange principalmente aos bens imateriais, tendo historicamente uma intima relacéo pela busca de

estabelecer certo controle e limites a concorréncia desleal. Nao se pode negar que a patente lida com

22 Refere-se ao art. 67, da Lei n°. 9.279/1996.
23 Abrange do art. 68 ao art. 75, da Lei n°. 9.279/1996.
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tensdes postas por conflitos de direitos e valores distintos, como do acesso a informacéo ou até mesmo
a livre concorréncia.

Em certa medida, a doutrina aponta para a vinculagcdo historica que a propriedade industrial
obteve como instrumento que estabelece certos limites aos desarranjos do mercado. Muito embora a
livre iniciativa figure como fundamento do Estado Democratico de Direito brasileiro?* a um possivel
conflito impde-se as técnicas interpretativas de ponderacdo, sob o fulcro da proporcionalidade e
razoabilidade?®. E compreender também que nenhum desses valores sdo absolutos, constituindo por
vezes processo de tensdo para se chegar proximo a um equilibrio com melhores resultados as
circunstancias concretas. Assim, observa-se as restricdes em muitos aspectos causados pela protecéo
da propriedade industrial em face da livre de iniciativa e vice-versa, como, por exemplo, no acesso
facil a informacdo, na incorporacdo mais rapida e simplificado ao processo de reproducdo e,
possivelmente, seu barateamento.

Por certo tempo, amparados por algumas teorias do liberalismo classico, presumiu-se que o
préprio mercado seria capaz de regular suas forcas de modo a que 0 mesmo conseguisse estabelecer
rearranjos e solugdes, construindo entdo a adequada redistribuicdo entre os recursos existentes e 0s
proveitos a serem auferidos (BRANCO, 2009, p. 68). Mas, a histéria mostrou a fragilidade de tal
projecdo, incorrendo o sistema capitalista classico em inUmeras crises que expdem suas contradi¢des,
tendo que se reinventar enquanto sistema e construindo adaptacGes aos seus proprios mecanismos.

N&o sdo poucas as teorias econbmicas e sociais que surgiram ao longo do tempo que
confrontam as contradicGes e deficiéncias do sistema capitalista em suas inimeras fases. Um ideal de
circulacdo sem limitacGes defendido como um ambiente, em tese, de propagacao e incitacao a atividade
inventiva é algo que nao se mostrou tdo facil de ser sustentado em uma sociedade de mercado.

Ao pensar tais questdes cabe destacar a referéncia de Denis Barbosa (2003) a teoria do market
failure, indicacdo que traz um interessante ponto a se pensar o papel do Estado no que se refere a
propriedade intelectual. Esta teoria, que ganhou forca principalmente na doutrina norte-americana,
estabelece que o Estado deve interferir no mercado para assegurar seu equilibrio, ajustando as
disfungdes promovidas pela livre concorréncia. O campo da propriedade industrial teria como exemplo
a propria patente ao promover uma exclusividade de exploragdo temporéria garantida pelo Estado, de
encontro ao que promoveria a dindmica natural do mercado de livre circulagdo e reproducgéo desmedida.

Assim, cabe a licdo de Denis Barbosa:

24 Como apresenta a Constituigdo Federal: “Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido indissoluvel dos
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como fundamentos: (...)
“IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.

% Referéncia a teoria, sob a otica de Robert Alexy (2008), segundo a qual a colisdo entre direitos fundamentais deve ser
solucionada com a aplicagdo da técnica da ponderacdo por meio do principio da proporcionalidade.
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Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do market failure é evidenciar a
natureza priméria da intervengdo do Estado na protecdo da Propriedade Intelectual.
Deixado a liberdade do mercado, o investimento na cria¢cdo do bem intelectual seria
imediatamente dissipado pela liberdade de copia. As forc¢as livres do mercado fariam
com que a competicdo — e 0s mais aptos nela — absorvessem imediatamente as
inovacgOes e as novas obras intelectuais (BARBOSA, 2003, p. 85-86).

Cada vez mais os direitos da propriedade industrial se transformam em um forte ativo,
estabelecendo-se como diferencial competitivo, estimulo ao surgimento de novas tecnologias e
solucBes técnicas. De tal modo, a atuacdo do Estado tanto na formulacdo regulatéria quanto no
gerenciamento das politicas de fomento ao seu desenvolvimento € estratégica, e o sistema de patente
tem papel de destaque nesse debate.

Por tudo exposto, o sistema de patentes deve incorporar a atencdo ao equilibrio entre os
incentivos a inovagdo e o desenvolvimento de mercado. O reconhecimento de protecdo da patente
como limite a exploracdo econdmica a qualquer custo se conecta a preocupacao com o cumprimento
da funcdo social da propriedade industrial e sua finalidade, vinculada a propria prospeccdo de
desenvolvimento nacional. Planejamento e investimento s&o elementos fundamentais para se trilhar
um caminho de desenvolvimento viavel, assim, é preciso saber onde se quer chegar e, por isso, ao
Estado é essencial construir uma visdo solida sobre as politicas publicas que devem ser adotadas em
relacdo a inovacdo e ao desenvolvimento.

Aqui adota-se o entendimento de que a patente figura como mecanismo de incentivo a

construcdo de um ambiente fértil a producdo e ao desenvolvimento da acdo inventiva, como indica:

El sistema de patentes es un esquema de incentivos para innovacion. El objetivo
principal es tener la capacidad de proteger a los innovadores con el propésito de
aumentar el progreso técnico de la economia, a la vez de lograr la eficiencia en la
difusién de esas innovaciones, a fin de impulsar el desarrollo econdmico. No tiene
caso promover la difusion de inventivos si los inventores no estan enmarcados en un
esquema de incentivos que los impulse a innovar?® (GIMENEZ, 2017, p. 42)

Assim, é possivel destacar que além de estimulo ao desenvolvimento econdmico a patente
estabelece um carater de retribuicdo ao inventor, pelo desempenho de seu trabalho e seus beneficios.
Em uma perspectiva de incentivo aos avangos sociais e econdmicos nacionais, a patente deve ser
pensada também em associacao as politicas publicas de incentivo a pesquisa, tecnologia e inovacéo;
sendo estes elementos necessarios para construcdo de um ambiente de estimulo a atividade inventiva

tanto nas instituicdes brasileiras que atuam neste campo quando por seus pesquisadores e inventores.

% «Q sistema de patentes ¢ um esquema de incentivos para inovagdo. O objetivo principal é ter a capacidade de proteger
0s inventores com o propoésito de aumentar o progresso técnico da economia, uma vez lograr a eficiéncia na difusao dessas
inovacdes, a fim de impulsionar o desenvolvimento economico. Nao ha como promover a difusdo de inventos se os
inventores ndo estdo inseridos em um esquema de incentivos que os impulse a inovar”. (tradug@o nossa)
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E fundamental a prospeccdo do cenario mundial sem desviar o olhar aos desafios, entraves e
demandas locais para, entdo, tracar os melhores caminhos de enfrentamento aos problemas que fazem
parte da realidade brasileira. Importante destacar que muitas das questfes envolvendo o cenério
nacional estdo ligadas a processos e dificuldades histdricas que se perpetuam e perpassam, muitas
vezes, por uma auséncia de comprometimento, planejamento e de acdes direcionadas ao enfrentamento
real dos problemas e ndo somente medidas paliativas. No mesmo sentido, torna-se também necessario
chamar atencéo para a infraestruturacéo e fortalecimento de instituicGes centrais a esse processo como
0 INPI.

2.4.1 Breve referéncia a barreira do backlog do INPI

O exame do pedido de patente no Brasil é atribuido ao INPI, a quem compete analisar 0s
depdsitos dos pedidos de patente, a partir de sua competéncia técnica, para emitir ou ndo o direito de
exclusividade sobre aquela tecnologia (JESUS, 2014, p. 34). E importante destacar a funcéo central no
sistema brasileiro de patentes desempenhado pelo INPI, uma autarquia federal, criada em 1970. O
INPI é o responsavel por tutelar os direitos industriais por meio das concessdes de registros e patentes,
assegurando a conservacio e cumprimento das normas que regulam a propriedade industrial. E por
meio da obtencdo da carta-patente que se adquire o direito a exploracéo exclusiva do invento protegido.
O registro concedido pelo INPI é constitutivo de direito, por criar uma situacdo juridica em que por
meio da concessao o titular contrai direito exclusivo e temporario de exploragdo, tendo ainda o poder
de coibir a exploragéo ilegal por terceiros.

Como ja pontuado, a preocupagdo quanto a protecao dos direitos da propriedade intelectual se
impde de modo crescente no panorama mundial, seja no campo normativo quando nas estruturas de
mercado, frente as novas demandas. Em um sistema que se retroalimenta, a disputa passa pelo dominio
no gerenciamento de dados, tecnologia e inovagao, e seus efeitos acabam por projetar novas demandas.
Isso pode ser sentido, por exemplo, na andlise de progressao dos nimeros desde a tltima década:

Segundo a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), o nimero de
pedidos de patentes invengao mais do que dobrou entre 2000 a 2016, passando de 1,4
milhdes para 3,1 milhdes de pedidos. O mesmo ocorreu no Brasil, quando se toma o

ano de 1996 como referéncia; mas entre 2000 e 2017 os pedidos subiram de 20.776
para 28.256, bem inferior ao ritmo registrado no mundo (BUAINAIN; SOUZA, 2018,

p. 12).
Ou seja, tem-se um cenario de crescimento nos depositos de patentes no Brasil e no mundo.
Nesse processo a China desponta nos indicadores mundiais de desenvolvimento de tecnologia e
producéo de patente. Nos Gltimos anos a China alcangou a lideranga no ranking dos paises com maior

numero de pedidos de patente em todo o mundo, além de ingressar no rol das 20 principais economias
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mais inovadoras do mundo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2018a,
2018b, 2019a, 2019b).

Importante destacar que a analise isolada do depdsito de patentes ndo significa
automaticamente inovacao tendo em vista que o dep6sito em si ndo constitui concessao da patente e
muito menos a producéo e distribuicdo de sua tecnologia. Assim, os dados mundiais sobre depdsito de
patente devem ser analisados em associacdo a outros elementos que indiqguem em que medida estes
indices refletem o crescimento da atividade de inovagdo em cada caso.

Embora em menor escala que o ritmo mundial, no Brasil também houve registro de crescimento
no depdsito de patente, e com 0 aumento dessa demanda impde-se ao INPI um esforco na busca por
diminuir o atraso acumulado por anos. O chamado backlog do INPI refere-se, entdo, ao processo de
acumulo dos pedidos a serem analisados pelo INPI que gera uma enorme demora de sua analise, 0 que
no Brasil tem uma média de 10 anos entre o depdsito da patente e a resposta de sua andlise, enquanto
no Japdo é de 1 a 3 anos e nos EUA e Unido Europeia a média € de 2 anos.

Os pedidos de patentes no Brasil continuam demorando um tempo longo para serem avaliados
e crescem a uma taxa muito mais lenta se comparadas inclusive com muitas nagdes em
desenvolvimento econémico (JESUS, 2014). O desenvolvimento e aplicagéo de processos e tecnologia
em inumeros campos, como o0 da engenharia genética, nanotecnologia, robdtica, tecnologia da
informacao e muitos outros, apresentam um prazo muitas vezes curto até alcancar certa obsolescéncia.
Como, entdo, imaginar que nesse cenério uma invencdo mantenha sua relevancia no mercado apds o
transcorrer de 10 anos?

Por outro lado, ao ritmo frenético que caminha a pesquisa, desenvolvimento e lancamento no
mercado mundial, principalmente em determinados ramos, faz com que até mesmo um prazo mais
curto de poucos anos ndo acompanhe a dindmica do mercado. Mas, ainda que seja possivel negociar a
tecnologia com o pedido de patente em andamento isto se estabelece de modo mais fragil, pois nessa
fase sO ha a expectativa de direito sem que de fato a protecdo seja concedida. Portanto, hd um peso
maior principalmente na fase de transferéncia de tecnologia quando se tem uma concessao de patente
do que somente um pedido realizado. Muito embora o longo prazo na analise dos pedidos de patente,
no Brasil, ndo possa ser apontado como a causa central dos baixos indices de desenvolvimento de
inovacdo e tecnologia nacional esse fator tem um impacto negativo, mas também acaba sendo reflexo
de um problema ainda maior e mais complexo.

E perceptivel como essa demora na analise dos pedidos de patente traz problemas n&o s para
as instituicdes de desenvolvimento de pesquisa e inovagdo, mas para toda sociedade brasileira. Esses
problemas ganham realce ao associar que grande base do incentivo material no Brasil vem do setor

publico, ou seja, custeado por toda sociedade, uma vez que no cenario nacional proporcionalmente sdo
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as instituicBes publicas que produzes grande parte da pesquisa e desenvolvimento inventivo, sem
perder de vista ainda toda a estrutura das agéncias de fomento e de amparo a inovacdo. Além disso, é
importante pensar sobre 0 que representa essa demora na propria pesquisa desenvolvida nas
universidades publicas, projetando um desestimulo em face da baixa projecao de retorno e os custos
para obtencdo da patente.

Em certa medida os problemas acumulados no tempo e que se exteriorizam na atuacao do INPI,
denota que embora haja uma construgéo discursiva e normativas em relagéo a importancia do sistema
de propriedade industrial ao pais este ndo tem sido posto como prioritario no plano concreto. Ou seja,
percebe-se o forte desnivel entre o que se tem projetado no campo discursivo e 0 que se apresenta no
campo préatico em relacdo ao papel prioritario da propriedade industrial no desenvolvimento do pais.
No plano brasileiro observa-se, ainda, muitos entraves estruturais se arrastando por anos sem um
enfrentamento direto ao problema, como indica o diagndéstico abaixo:

A demora e o grande numero de pedidos de patentes esperando analise refletem o
descolamento entre o reconhecimento da importincia atribuida a propriedade
intelectual pelas reformas dos anos 90 e ao INPI, instituicao responsavel pela tutela
da PI no Brasil. Além de sofrer contingenciamentos financeiros que canalizam para o
Tesouro em torno de 70% da arrecadacdo propria, o nimero de examinadores ¢
reconhecidamente insuficiente e a carreira pouco competitiva em relacdo a similares
nos setores publico e privado. O enfrentamento do backlog passa, de forma inequivoca,

pela valorizagdo do proprio INPI, dotado de maior autonomia financeira e quadro
técnico compativel com suas atribui¢des (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 14).

E muito da resposta a tais questdes passa pela ampliacdo do quadro de examinadores de
patentes, estrutura interna, modernizacdo do sistema informacional e andlise da base de dados,
convénios internacionais de informacdo, gestdo e direcionamento de metas a partir de um plano de
acOes estratégicas. Sem perder de vista, ainda, a necessidade da capacitacao e constante atualizacédo do
corpo técnico para 0 melhor desenvolvimento no exame dos pedidos de patentes que envolvam alta
tecnologia.

Em 2019, foi anunciado pelo Ministério da Economia, por meio de sua Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade, um projeto de combate ao backlog de patentes, instituido
pelas ResolugBes n® 240/19 e n° 241/19 do INPI (2019a, 2019b), que visa diminuir a anélise do pedido
de patente para pelo menos 02 anos. Tais alteracées tem como principal foco a mudanca no tratamento
de duas situacdes distintas que envolve as patentes de invengdo. Na primeira analise fala-se de um
parecer dado para pedidos que ja passaram por analise em outro pais e obteve busca de anterioridade

realizada por outros escritorios de propriedade intelectual, uma espécie de aproveitamento das analises
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feitas em outros paises. No segundo caso trata-se do parecer de pedidos que ndo passaram por essa
avaliacdo anterior e, por isso, manteria a busca de anterioridade realizada por examinador do INPI.

As Resolugdes expressam que o plano apresentado ndo alcanca: os pedidos com requerimento
prioritario, que beneficia grupos, por exemplo, de idosos, microempresas, tecnologia verde e etc.; 0s
pedidos submetidos ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI; os pedidos que receberam
subsidios de terceiros ao exame ou parecer de subsidios da ANVISA e os pedidos que tenham data de
deposito posterior a data de 31 de dezembro de 2016. Preenchida as exigéncias o depositante devera
manifestar-se acerca dos documentos e realizar eventuais ajustes no prazo de 90 (noventa) dias, em
caso de ndo manifestacdo do depositante no prazo indicado este terd seu pedido arquivado
definitivamente, ap6s a manifestacdo do depositante o INPI prosseguira ao exame do pedido
(INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2019a, 2019b).

Apesar de serem recentes as alteracdes trazidas pelo plano de combate ao backlog do INPI ja
trouxeram inimeros questionamentos. Visando a suspensdo dos efeitos das Resolugdes n® 240/19 e n°
241/19 o Sindicato Intermunicipal dos Servidores Publicos Federais dos Municipios do Rio de Janeiro,
a Associacdo dos Funcionérios do INPI e a Associacdo Nacional dos Pesquisadores em Propriedade
Industrial impetraram Mandado de Seguranca, n® 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, em face do INPI e
de seu presidente, Claudio Vilar Furtado, em julho de 2019.

Em resumo, como dispde a decisdo liminar, as impetrantes apresentam como alegacao que o
procedimento implantado pelo INPI fere os principios da legalidade, eficiéncia e moralidade, tendo
como motivo, respectivamente: pela supressao da elaboracdo do relatério de busca em contrario ao
texto, gerando um exame mais precario; a impessoalidade estaria violada pela criacdo de duas classes
de patentes, uma com exame mais rigoroso que outra; a possibilidade do aumento de litigios judiciais
atingiria o principio da eficiéncia; e a violacdo ao principio da moralidade estaria presente na medida
em que os examinadores de patentes estariam agora sujeitos a uma nova métrica de produtividade,
com repercussOes salariais (BRASIL, 2019).

Figuram no processo como amicus curiae a Associacdo da Industria Farmacéutica de Pesquisa
(INTERFARMA), da Associacao Paulista da Propriedade Intelectual (ASP1), a Associacdo Brasileira
de Biotecnologia Industrial (ABBI), a Confederacdo Nacional da Industrial (CNI) e Associacéo
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) apresentaram argumentos favoraveis as resolu¢es. Em
decisdo interlocutoria, publicada no dia 11 de setembro de 2019, houve o indeferimento do pedido
liminar “visto tratar-se de suspensdo dos efeitos de atos administrativos emanados pelo INPI, que, até
prova em contrario, presumem-se validos” (BRASIL, 2019).

Ainda sem uma decisao definitiva segue o debate em torno da medida, agrupando argumentos

contra e a favor. Dentre os argumentos a favor é pontado que se trata de uma medida temporaria e
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emergencial, ja que alcancaria os pedidos antes de 2016, frente ao grande problema do backlog no
INPI. Do outro lado, anuncia-se a precarizacdo no exame de patente, abrindo campo para uma perda
na qualidade da analise e aumento de problemas e conflitos judiciais. Lembrando, ainda, que segundo
informagdes do relatorio de Indicadores de Propriedade Industrial 2018 (INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, p. 11-12), a maior parte dos pedidos de patentes feitos no
Brasil sdo de ndo residentes.

Contudo, parece tratar-se de uma medida isolada que ndo traz sinais de fazer parte de um plano
mais completo e elaborado, sendo que sozinho n&o deve trazer grandes impactos. De fato, ndo enfrenta
o0 problema de modo sistematico envolvendo restruturacdo administrativa, corpo técnico e
investimento de eficiéncia interna. Entao, nao € possivel desconsiderar que esse problema envolve um
processo de cumulacédo de precarizacéo e atrasos, ou melhor, de ndo investimento e aprimoramento:

As causas da demora sdo claras: a capacidade de processamento do INPI nao
acompanhou o crescimento do niimero de pedidos, e durante mais de uma década o
corpo técnico de analistas ndo se renovou, chegando até a cair em alguns anos devido
a evasdo do pessoal qualificado em busca de melhores posi¢des nos setores publico e
privado. Apenas para se ter uma ideia, em 2004 foram autorizadas 11 vagas para
analistas, e a evasdo foi de 82%; em 2006 foram contratados 48 analistas, ¢ 17%
deixaram o cargo (evasdo de 35%), em 2008 foram 10, e 2012 mais 86, com apenas 3
evasoes, ja refletindo uma melhora no plano de carreira. A situag@o ¢ ainda mais grave
no quadro de pesquisador. No concurso de 2012 foram abertas 70 vagas, mas apenas
28 aprovados se interessaram em assumir, ¢ em 2016, 07 ja haviam pedido exoneracao.
Segundo Saulo Carvalho, da Associa¢ao de Funcionarios do INPI (AFINPI), ‘ndo ha
demora na analise propriamente dita, uma vez que depois que o pedido chega a mesa

do examinador o tempo médio de analise ndo passa de 90 dias, no maximo 120’
(BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 59).

A protecdo a propriedade industrial ganhou forga no Brasil nas Gltimas décadas e se incorporou
ao discurso politico e a legislacdo, além de ganhar espaco nas diretrizes e politicas publicas, mas, de
forma ainda muito timida, se alcangcou um aumento em pesquisa e patente. Apesar disso, ainda se
preserva os atrasos e ndo se alcanga a superacao de problemas estruturais, dialogando sempre com a
falta de maior investimento e continuidade das a¢des, o que ainda esbarra no cenario de crises politicas
e econbmicas. Assim, ainda falta ao Brasil pensar e implementar um projeto de desenvolvimento de
pais dando o devido valor e atencdo a propriedade intelectual, tendo como horizonte o fomento a

inovagdo como impulso desse crescimento.
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3 PATENTES UNIVERSITARIAS

3.1 A UNIVERSIDADE NA ERA DA CORRIDA PELA INOVACAO

A sociedade de mercado acaba adquirindo novos contornos na poés-modernidade, atravessando
um modelo industrial e tendo como referéncia a atual producao simbdlica e de novas tecnologias da
informacdo e comunicacdo. Neste panorama € possivel perceber um vertiginoso crescimento da tec-
nologia nesses campos, a partir de meios de conexao em escala global, integrando mercados e proje-
tando novos desafios. O que n&o significa necessariamente que houve uma distribuigdo mais equanime
dos recursos tecnologicos e do retorno econémico fruto da exploracdo de seus produtos e servicos,
inclusive, com impacto nas possibilidades de acesso e de uso. Ainda na atual fase econdmica e a partir
de diferentes configuracGes geopoliticas o sistema capitalista perpetua suas contradi¢des, conservando
desigualdades socioecondmicos e alta concentragédo de recursos.

Na atual dinamica do mercado global a inovacdo torna-se um dos maiores instrumentos para
uma empresa se mostrar competitiva, o que esta vinculado diretamente ao investimento na protecao de
suas criacBes. Com isso a patente € um componente agregador as empresas na projecao de maior com-
petitividade, repercutindo ainda no crescimento econdmico e na geracdo de emprego e renda nacional.
Por outro lado, os registros das patentes no mundo podem ser observados, em linhas gerais, como
indicadores de andlise acerca das novas tendéncias em pesquisa, inovacdo e tecnologias em um plano
global.

Esse processo de desenvolvimento e inovagao se estabelece em um sistema socioecondmico
mundial modulados por seus antagonismos, por divisdes regionais, distintos indicadores de desenvol-
vimento e concentracdo de recursos. Segundo registros fornecidos por escritérios de patentes no
mundo através da World Intellectual Property Organization (WIPO)?’ (2019b, p. 29) apesar de certo
aumento nos registros mundiais a maioria das atividades de depdsitos concentram-se em um pequeno
nimero de economias, como é possivel observar na FIGURA 1, logo a seguir, em que 0s paises com
maiores volumes de registros sdo marcados em tons mais escuros no mapa. Assim, a concentracao do
depdsito de patentes em determinadas economias so refor¢a a maior conservacgéo de lideranca desses
paises no cenario mundial, o que se vincularia a um desenvolvimento econdmico com forte investi-
mento na inovacao e tecnologia.

Muitos dos dados destacados a seguir sdo frutos dos registros de diferentes escritdrios de

patentes em decorréncia do Patent Cooperation Treaty (PCT)?. O Brasil aderiu ao PCT que esta em

27 Em portugués “Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual” (OMPI).
28 Em portugués, “Tratado de Cooperagio de Patentes” (PCT) é um tratado internacional que propicia um sistema para o
dep6sito de pedidos de patente e que ajuda a obter patentes em diversos paises, pois através da apresentacdo de um pedido
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vigor no ordenamento patrio pelo Dec. 81742 de 1978. O que o referido tratado faz é unificar o deposito
e a publicacéo, criando uma busca internacional e um exame preliminar internacional a fim de evitar
a repeticdo dessas etapas em cada pais membro, ambos sem vincular a decisdo das dos escritorios de
patentes nacionais (BARBOSA, p. 170-171).

FIGURA 1 — Depésitos PTC por origem.

PCT applications by origin

PCT applications are highly concentrated among a few origins.
A6. PCT applications by origin, 2018

1 10.000-69,900
11,000-9,999
[

Fonte: 2019, Patent Cooperation Treaty Yearly Review, por World Intellectual Property Organization (WIPO), p. 29.

A propriedade intelectual ¢ de importincia estratégica no mundo atual, pois “define a proprie-
dade dos ativos que assumem importancia crescente como forma de riqueza na sociedade de hoje, e
que sdo estratégicos para a organizacao e controle da producdo social e para o desenvolvimento em
geral” (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 11). A universidade exerce um importante papel no desenvol-
vimento em qualquer pais, entretanto, no campo na producdo da inovacdo dos paises economicamente
desenvolvidos, as universidades dividem espaco com as empresas que tem proeminéncia no processo
de inovacdo, investindo em pesquisa, desenvolvimento e depdsito de patentes.

Com base nos dados apresentados pela Revisdao anual de 2019, no “Tratado de Cooperagdao em
matéria de Patentes” (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2019b, p. 29), é
possivel identificar também o papel que as empresas ocupam na producdo de inovagao nas economias

desenvolvidas. Ao analisar a FIGURA 2 observa-se que no grupo de paises indicados no grafico o

de patente internacional sob o PCT, torna-se possivel a procura simultanea da protecdo de uma invengéo nos paises vincu-
lados ao Tratado.
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setor produtivo tem uma participacdo majoritaria nos depositos de pedidos de patente, 0 que sO rea-

firma a funcdo das empresas como principal indutor da inovacao no desenvolvimento econdmico.
FIGURA 2 — Distribuigéo por tipos de depositantes do grupo das 20 maiores origens em 2018.

More than 95% of PCT applications originating in Sweden and Japan were filed
by businesses.

A12. Distribution of PCT applications by applicant type for the top 20 origins by income group, 2018
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Fonte: Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2019, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2019, p. 33.

Embora, muitos dos paises acima indicados sejam os lugares de origem das universidades que
lideram os indicadores mundiais de producdo de patentes universitarias ndo esta centralizado nessas
instituicdes a funcdo de promover a inovacdo nacional e sua insercdo no mercado. Sdo paises que
conservam universidades fortes e um setor produtivo com expressao no investimento e
desenvolvimento de inovagdo. Segundo 0s registros acima as empresas, principalmente nas economias
desenvolvidas, atuam de modo ativo na geragdo e no investimento em inovacdo e tecnologia, bem
como sua insercdo no mercado. Mas, tanto as empresas como as universidades sdo agentes
imprescindiveis ao desenvolvimento econdmico, que tem por base a producéo de inovacgédo, lembrando
que a universidade ocupa uma funcéo ainda mais abrangente e fundamental junto a sociedade.

Embora nédo detenha o monopdlio da geracéo e difusdo do conhecimento atualmente as univer-
sidades, por sua propria natureza, formam a base da produgéo de conhecimento e desenvolvimento da
ciéncia, congregando saberes e talentos em um ambiente propicio a inovacgdo. Além disso, a universi-
dade também é responsavel pela formagédo dos profissionais que atuardo na sociedade, logo, no mer-
cado. Entretanto, isso tudo ndo exclui o didlogo e a interconexao da universidade com diversos outros

setores da sociedade que também tenham em suas diretrizes basicas o desenvolvimento da pesquisa e
da inovagéo.
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A universidade como agente de producdo de conhecimento, pesquisa e inovacao, além da sua
fundamental importéancia na formacao humana e profissional, faz parte do sistema de desenvolvimento
da inovacdo de uma nagdo, mas ndo ocupa o mesmo lugar do setor produtivo, principalmente, do ponto
de vista da divisdo dos setores econdmicos. A universidade, também como parte do sistema de
inovacdo nacional, deve ser compreendida como entidade social que tem por finalidade a producéo de
conhecimento a partir pesquisa, ensino e extensao, o que se distingue da natureza do setor produtivo
em sentido estrito?®.

No Brasil os indicadores mostram que as empresas apresentam um volume bem menor de par-
ticipacdo nos pedidos de patentes em relacdo aos paises destacados na FIGURA 1, tendo um volume
muito proximo aos dos registros individuais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZA-
TION, 2019b, p. 33). Ao falar de inovacdo a empresa brasileira, de modo geral, estd mais voltada a
importacdo de tecnologia do que producédo de inovagédo de seus processos e produtos internamente.
Pontualmente, em areas especificas do mercado brasileiro algumas empresas mais consolidadas aca-
bam investindo e tendo em sua estrutura interna a pesquisa e desenvolvimento (P&D) como, por exem-
plo, a indUstria petroquimica.

Nos registros nacionais o que predomina sao os pedidos originarios de ndo residentes em rela-
cao aos residentes, segundo as informacdes do relatorio de Indicadores de Propriedade Industrial 2018,
que relne registros de 2008 a 2017; no ano de 2017, por exemplo, de um total de 25.658 pedidos de
patentes de invencdo 20.178 eram estrangeiros e somente 5.480 foram de residentes (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018, p. 11-12). Assim, fica claro que grande parte
dos pedidos de patentes no Brasil sdo de estrangeiros contra um ndmero bem menor de pedidos de
residentes, um quadro que se inverte em comparacdo a paises economicamente mais desenvolvidas
como, por exemplo, nos Estados Unidos.

Dentro dos registros nacionais as universidades — publicas em sua esmagadora maioria — aca-
bam exercendo um papal de destaque na atividade inventiva e no deposito de patentes, sdo estas insti-
tuicbes que lideram a lista de maiores depositantes de patentes nacionais. Embora o nimero geral dos
registros de depdsito de todas as empresas seja maior que o total dos registros das universidades,
quando se analisa a quantidade de registros por depositante sdo universidades que predominam. Os
dados do ultimo ranking anual do INPI (2018b, p. 01) mostram que das 10 primeiras posi¢cGes somente

01 é ocupado por uma empresa, a Petrobras, todas as outras sdo ocupadas por universidades, sendo a

29 Assim, aqui o setor produtivo é tomado em um sentido estrito no processo de valorizacéo e aplicacdo do capital para a
producéo de bens e servicos tendo a finalidade de obtencéo de lucro no mercado.
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grande maioria instituicGes pablicas. As universidades, assim como outros institutos de pesquisa, exer-
cem um papel fundamental no desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia no Brasil.

A preocupagdo com a ciéncia, tecnologia e inovacéo para o desenvolvimento brasileiro néo é
nova, tendo a criacdo de institui¢des, por exemplo, o Servi¢o Nacional da Industria (SENALI), de 1942,
do Instituto Tecnoldgico da Aeronautica (ITA), em 1950, do Conselho Nacional de Pesquisa e Tecno-
logia (CNPq) e da Coordenacéo de Aperfeicoamento do Ensino Superior (CAPES), em 1951, para ter
como referéncia algumas dessas iniciativas. Porém, a crise politica e econémica por qual o Brasil pas-
sou na decada de 80 comprometeu diretamente os esforcos nesse campo de atuagdo, o que, em certa
medida, acabou sendo retomado como politica nacional nos anos 90 (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p.
49).

Ainda assim, é possivel notar que a inovacdo foi ganhando mais forca e importancia na legis-
lacdo patria e nas politicas publicas das Ultimas décadas, e pautando o discurso e projecao de futuro
sobre o desenvolvimento nacional. Mas, infelizmente, observa-se que apesar de tudo a inovacao esta
longe de perpassar a economia brasileira de modo expressivo, muito embora seja um pais de grande
potencial. O que tem se refletido, por exemplo, na posi¢do ocupada pelo Brasil do ranking global de
inovacéo:

O Brasil se mantém na lanterna no ranking global de inovacéo e aparece como o 69°
no Indice Global de Inovagéo, produzido pela Universidade de Cornell, Insead e Or-
ganizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Mesmo dentre os 18 paises
latino-americanos o Brasil aparece na 72 posi¢do, muitas posicoes atras do Chile (46°
no Global), lider regional, Costa Rica, México, Panama, Colémbia e Uruguai. Mais
grave ainda, o pais vem caindo no ranking: em 2011 ocupava a 47° posicao e caiu para
a 69°em 2016 e 2017. (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 10)

Nos ultimos anos no Brasil se tem visto de modo mais constante os cortes de recursos para a
producdo cientifica nacional, com forte impacto nos or¢camentos das universidades publicas e
financiamento em pesquisa. Apesar das dificuldades de recursos e de estrutura das institui¢oes publicas
de ensino superior brasileiras, estas ocupam um papel central na formacao profissional e na inovacao
no pais, bem como no que se refere a producdo e publicacdo cientifica. Reafirmando seu papel de
destaque, no Brasil as universidades publicas ocupam a dianteira no desempenho da pesquisa dentre
as universidades brasileiras, como aponta o relatorio realizado pela Clarivate Analytics (2017) para a
CAPES®. O referido relatdrio analisa a pesquisa brasileira em um contexto global ao avaliar o alcance
das citacOes aos trabalhos cientificos brasileiros e aponta para uma certa progressao, embora seja um

pais que historicamente fica abaixo da média mundial.

30 Trata-se de um relatério realizado pela Clarivate Analytics para a CAPES referente a pesquisa brasileira usando a bibli-
ometria para analisar trabalhos de pesquisa brasileiros publicados entre 2011 e 2016. Disponivel em: https://www.ca-
pes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf


https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/diversos/17012018-CAPES-InCitesReport-Final.pdf
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Na dindmica social atual tudo tem mudado muito rapido, num espaco em que o mercado
potencializa demandas de atualizacdo em uma disputa comercial com peso na inovacdo e nas
tecnologias da informacdo e comunicacdo. Nesta conjuntura também que as desigualdades ganham
contornos digitais e os paises em desenvolvimento congregam tanto as dificuldades e particularidades
de suas realidades internas quanto os antagonismos do mercado mundial globalizado. Nos registros
apresentados pela Conferéncia Mundial sobre Ciéncia (UNESCO, 1999), realizada em Santo Domingo,

sdo apontados alguns pontos referentes as demandas e desafios gerados em torno da América Latina:

A regido composta pela América Latina e o Caribe tem enfrentado a pressdo da
necessidade de avancar em direcdo a um desenvolvimento social e econémico
sustentavel. Nesse processo, a ciéncia, a tecnologia e a inovagdo devem contribuir
para: elevar a qualidade de vida da populacao; elevar os niveis educacional e cultural
da populacéo; propiciar um cuidado genuino do meio ambiente e dos recursos naturais;
criar mais oportunidades de emprego e melhor qualificacdo dos recursos humanos;
aumentar a competitividade da economia e diminuir os desequilibrios regionais. Para
isso, requer-se um novo compromisso de colaboracdo entre o setor publico, as
empresas produtoras de bens e servigos, 0s diversos agentes sociais e a cooperagao
cientifica e tecnoldgica internacional. Esses esforcos podem ser facilitados
aumentando-se os recursos destinados a atividades cientificas e tecnoldgicas, e
elevando-se a demanda de conhecimentos cientificos e elevando-se a demanda de
conhecimentos cientificos e tecnoldgicos gerados na regido, por parte das atividades
econdmicas predominantes. (UNESCO, 1999, p. 02)

Nesse cenario o investimento no campo da ciéncia e da tecnologia apresenta-se como elementos
indissociavel de qualquer papel projeto de crescimento e desenvolvimento sustentavel de um pais. E
preciso ter o foco na compreensao dos entraves e desafios de cada realidade para se construir um plano
eficaz de desenvolvimento regional que componha uma diretriz nacional. Assim, é fundamental buscar
o fortalecimento de uma atuacdo em rede que conecte toda a cadeia associada aos polos de
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico em torno de uma comunidade, e a universidade como parte
disso deve ser fortalecida. Aqui a constituicdo de uma rede local forte e articulada as suas realidades é
compreendida enquanto parte de uma rede internacional e tecnicamente interligada, que pensa o local
e se forma mundialmente. Esse ponto se conecta a questdo de como a propria pesquisa cientifica e a
producdo do conhecimento ¢ construido atualmente, como um dos “fendmenos tecnosociais que

tendem a interconexdo mundial” (LEVY, 1999, p. 112-113)3.

31 Em um de seus capitulos Pierry Levy (1999) apresenta a universalidade no plano técnico como um dos tragos imutaveis
da cibercultura como tendéncia a “criar um sistema” comum, a tensdo rumo ao universal, rumo a integracéo e interdepen-
déncia dos sistemas promovam uma compatibilizagdo técnica entre os dispositivos que possibilite a troca e uso comum.
Assim, 0 autor aponta que a tendéncia da universaliza¢do técnica marca a historia da informatica, o que fica mais claro ao
perceber que “os documentos digitalizados devem poder circular de uma maquina para outra”, o que promove uma tendén-
cia ao proprio alcance de “padrdes” nas estruturas técnicas, sistema operacionais, linguagem de programacao e aplicativos
que compatibilizem a troca e compartilhamento.
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As mudancas no ambito social e na vida humana tém se apresentado tdo intensamente quanto
as transformacoes tecnologica e econdmica mais recente, propiciada por uma revolucdo tecnologica
(CASTELLS, 2005). Com tais mudancas na base da sociedade o papel que a universidade ocupa, assim
como seu valor no campo social e politico, vem sendo sempre rediscutido a partir de seu papel no
desenvolvimento econémico e humano de um pais. Ndo por acaso que se observa por parte de muitas
universidades uma crescente elaboracéo e institucionalizacdo da gestdo da inovacéo e da propriedade
intelectual que ampare a protecédo de suas producoes, e ampliacdo da interlocugdo com outros setores
da sociedade.

Alguns doutrinadores argentinos da Universidade de Buenos Aires (UBA) assumem uma
posicdo questionadora reafirmando que fundamento da universidade estd na producdo do
conhecimento (informagc&o verbal)®. Sob tal 6tica, é possivel aferir que a universidade deve se manter
ligado a sua funcdo primogénita de producéo e difusdo do conhecimento e, em Gltima andlise, ndo é
funcdo central da universidade a comercializacdo de sua producdo. A partir de tal provocacdo é
importante deixar claro que o presente trabalho ndo estabelece uma defesa de que a universidade deve
se submeter a uma logica privada de producdo de patente como uma empresa. Ao contrario, 0 que se
pretende é discutir sobre uma gestdo de propriedade intelectual que consiga fornecer a universidade
ferramentas para lidar com as atuais demandas de producdo de inovacdo sem exorbitar o limite da
propria instituicdo, que tem como fronteira a transferéncia de tecnologia, uma tematica que sera
desenvolvida adiante.

Na sociedade contemporanea a universidade acaba se deparando com um desafio de lidar por
um lado com certa pressao para producdo de conhecimento destinados a gerar mais informacéo voltada
a dinamica e logica do capital financeiro e, por outro lado, o de promover um desenvolvimento auté-
nomo comprometido com a vida das sociedades como instituicdo social que é ligada aos direitos de-
mocréticos (BERNHEIM; CHAUI, 2003, p. 7). As universidades plblicas, principalmente, ndo devem
ser pensadas por parametros estritamente empresariais, mas compreendidas a partir de seu papel social
e dos interesses coletivos, 0 que ndo se opbe a ado¢do de ferramentas eficazes para alcancar seus
devidos fins.

E possivel observar, segundo Bernheim e Chaui (2003, p. 18-20), os conflitos a partir de mo-
delos e dindmicas entre a universidade e a sociedade dos ultimos séculos, a no¢do da universidade
como institui¢do social e, de outro modo, a demanda por uma universidade funcional e operacional.

Na primeira acepcdo € a universidade que acompanha as mudancgas econdmicas, sociais e politicas

32 Reflexdes realizadas por doutrinadores da Universidade de Buenos Aires (UBA) e apresentada pela Prof'. Marta
Giménez em processo de orientacdo para realizagdo do presente Trabalho de Conclusio de Curso - TCC. GIMENEZ Pereira,
Marta Carolina. Processo de orientaciao académica. [mensagem pessoal]. 22 de nov. de 2019.
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orientada por seu carater democratico e republicano, como um espago que concebe o saber pelo prisma
do direito do cidadéao e valores democraticos. Na segunda referéncia o que predomina € ideia da uni-
versidade como formadora de mé&o-de-obra especializada voltada ao mercado sendo este compreen-
dido como Ultima e mais importante instancia da vida social.

A partir da interrelacdo sociedade e a universidade, pensada no mundo contemporaneo, nao
deve a universidade ser reduzida as demandas da economia de mercado e ao campo empresarial. Deste
modo, a defesa ndo é no sentido de que a educacao superior ndo deve responder as questdes do mer-
cado, mas sim que a universidade ndo deve se limitar a tais demandas, pois ocupa em si um papel que
transcende as necessidades do mercado, tendo uma funcdo mais ampla frente aos desafios, aos desig-
nios que Ihe sdo postos pela sociedade como um todo (BERNHEIM; CHAUI, 2003, p. 18-20). Embora
a universidade tenha em sua atuagdo a capacidade inerente de gerar inovacdo a busca mundial do
mercado pela inovacdo ndo deve reduzir estas instituicdes a um papel Unico de suprir tais demandas
do mercado.

N&o é possivel pensar a universidade fora de seu tempo, com seus antagonismos e desafios,
composta e pensada pelo corpo social ao tempo em que é formadora desta mesma sociedade. Trata-se,
assim, de um fendbmeno complexo em que se deve ter atencdo por equalizar as demandas produzidas
pelo mercado e as necessidades de todos os outros campos que formam a educacdo superior. A uni-
versidade ndo vive de forma independente do social, nem de suas mudancas e ambivaléncias, em um
mundo que provoca transformacdes sobre o préprio conhecimento que passa a ser pensado e disposto
a partir de uma percepcao interdisciplinar, ou até mesmo transdisciplinar. Todo esse processo ndo so
faz repensar o proprio modelo de ensino institucionalizado como a forma de se produzir conhecimento
no mundo contemporaneo, deve-se reforcar neste processo a autonomia e independéncia das universi-
dades no seu exercicio.

No Brasil, por forca constitucional, as universidades brasileiras gozam de autonomia didatico-
cientifica, administrativa, financeira e patrimonial, constituidas sobre a triade: ensino, pesquisa e ex-
tensdo®. As instituicdes publicas de ensino superior e pesquisa detém independéncia na escolha e
formulacédo da gest@o de seus ativos intangiveis bem como na politica de inovacao, sempre em obser-
vancia aos preceitos legais. O cenario nacional acaba por apresentar instituicbes que absorvem de di-

ferentes formas a gestéo da propriedade intelectual em sua estrutura, bem como a percepcao sobre qual

33 Assim prescreve a Constituigdo Federal em seu art. 207: “As universidades gozam de autonomia didatico-cientifica,
administrativa e de gestao financeira e patrimonial, e obedecerdo ao principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensdo. § 1° E facultado as universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. § 2° O
disposto neste artigo aplica-se as institui¢des de pesquisa cientifica e tecnologica”.



41

0 papel que a universidade deve exercer na producao de conhecimento e de inovacdo na atual socie-
dade. De modo progressivo, surgem em muitas universidades a busca por construir uma cultura de
criacdo e de protecdo de suas criagdes nos ambientes académicos e que se convertam em beneficio a
toda comunidade.

A pesquisa cientifica € fundamental ao desenvolvimento tecnoldgico nacional, a partir de toda
uma rede educacional que possibilita o surgimento de pesquisas que se reflitam em beneficio da po-
pulacdo brasileira. O investimento em ciéncia pode gerar inUmeras pesquisas que possibilitam, por
exemplo, o aprimoramento e criacdo de alternativas energéticas, contribuicdes aos desafios ambientais,
descoberta e producéo de novos farmacos, vacinas e equipamentos frente ao combate de doencas.

Em meio a uma pandemia fica ainda mais evidente a importancia da universidade, a titulo de
exemplo pode ser citada a criagdo de um ventilador pulmonar emergencial de baixo custo e rapida
producdo, livre de patente, no enfrentamento da pandemia do COVID-19, realizado por uma equipe
multidisciplinar da USP** (UNIVERSIDADE SAO PAULO, 2020). Trata-se também de um interes-
sante exemplo para perceber que uma gestdo de patentes estruturada € importante para a tomada de
decisdo frente a inUmeras circunstancias, inclusive, para decidir pelo ndo patenteamento da criagdo a
partir da analise da conjuntura envolvida.

A proposta do projeto INPIRE tem foco no uso de tecnologia nacional na utilizacdo de compo-
nentes amplamente disponiveis no mercado interno e aponta para uma interconexdo importante entre
a producdo tecnoldgica e a cadeia produtiva. O surgimento de iniciativas como a do projeto INPIRE
sO destaca a importancia da existéncia de uma rede de apoio para a sua realizagdo e efetivacdo que
além de promocao do sistema econémico nacional promoveria um forte impacto na saude publica e na
vida das pessoas com sua producéo.

A inovacdo, a ciéncia e a tecnologia sdo elementos fundamentais a promocéo do desenvolvi-
mento socioecondmico regional, contudo ndo devem atravessar os limites da universidade, assim, deve
haver também a atuacdo de politicas publicas entre governo e empresas com estimulo a inovacao que
ndo passem necessariamente pela academia.

Os elementos que as universidades congregam em si acabam formando um ambiente frutifero
ao surgimento de pesquisas que envolvam a solugcfes de problema da vida pratica do ponto de vista

tecnoldgico, agregando o papel de geradora de inovacéo. Todavia, nas ultimas décadas algumas agdes,

34 Refere-se ao projeto de criagao de um ventilador pulmonar emergencial, de baixo custo e de rapida producéo, desenvol-
vido para enfrentamento da pandemia do COVID-19. Com o um protdtipo intitulado de INPIRE, trata-se de um ventilador
pulmonar produzido integralmente com tecnologia nacional utilizando componentes amplamente disponiveis no mercado
nacional. O projeto foi idealizado por pesquisadores da Escola Politécnica da USP e realizado por uma equipe multidisci-
plinar (UNIVERSIDADE SAO PAULO, 2020). Fonte: Endereco eletronico do projeto INPIRE da USP. Disponivel em:
https://www.poli.usp.br/inspire
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amparadas na regulacéo e em politicas publicas, foram realizadas no sentido de conectar essa compe-
téncia da universidade no desenvolvimento de bens e servicos de alto valor tecnoldgico ao setor pro-
dutivo.
Conhecida como Lei da Inovacdo, a Lei n° 10.793, de 2 de dezembro de 2004,
conforme descrito no seu artigo de n° 1, estabelece medidas de incentivo a inovacéao
e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacéo
e ao alcance da autonomia tecnolégica e ao desenvolvimento industrial do pais. Para

isso, identifica as ICTs como instituicbes capazes de realizar pesquisa basica e
aplicada de caréter cientifico e tecnolégico® (JESUS, 2014, p. 28).

A Lei de Inovagdo, n° 10.973/2004, abre caminho para uma politica voltada & conexdo entre o
conhecimento e a inovagdo gerada na academia com o setor produtivo brasileiro. As universidades
brasileiras vém de uma tradicdo de a¢6es pontuais no manejo de tais questdes referentes a propriedade
intelectual e seus bens intangiveis, sem a presenca de uma diretriz uniforme oriunda de um posiciona-
mento expresso de uma politica de Estado. “Porém, o momento ¢é de ajuste para as universidades que
tém o desafio de regulamentar as relacOes de cooperacao existentes e de implementar mais ativamente
a gestdo de sua propriedade intelectual” (GARNICA; OLIVEIRA; TORKOMIAN, 2006, p. 02). Mas,
é imprescindivel que o volume de investimento em pesquisa e inovacgdo seja ampliado e se mantenha
de modo continuo, alinhado as a¢des de informacao e aplicacdo dos mecanismos de protecdo aos ativos
intangiveis.

E inquestionavel o papel da universidade na geracdo do conhecimento, devendo agregar a
capacidade de gerenciar e proteger as cria¢fes frutos de suas atividades. Ndo se deve com isso ter
como finalidade necessariamente a exploracdo direta de seus ativos, mas sim a possibilidade de
transferéncia da tecnologia desenvolvida para que seja explorada por terceiros a partir de uma
contrapartida. Assim, ainda no campo da gestéo da propriedade intelectual tem-se na transferéncia de
tecnologia uma ferramenta importante para fazer sua com que sua criacdo protegida alcance o setor
produtivo, que de fato promove a exploracdo com a produc¢édo de produtos e servigos que chegardo ao
mercado e ao publico em geral.

A relagdo de cooperacdo que a Lei de Inovagdo pretende estimular entre as Instituigdes de
Ciéncia e Tecnologia (ICTs) e a industria também pode levantar alguns questionamentos a partir do
cenario ja tracado anteriormente acerca da posicdo da empresa brasileira e da universidade no &mbito

nacional. Na parte final da referida lei fica mais contundente o objetivo de estimulo a inovacéo no

35 Segundo a Lei de Inovacéo, n® 10.973, em seu art. 2°: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) V - Instituicao Cien-
tifica, Tecnoldgica e de Inovacdo (ICT): 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta ou pessoa juridica
de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no Pais, que inclua em
sua missdo institucional ou em seu objetivo social ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de caréater cientifico ou
tecnoldgico ou o desenvolvimento de novos produtos, servigos ou processos”.
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ambito da empresa, a partir da construcdo de ambientes especializados e cooperativos de inovacao
junto as universidades. Assim, acende a reflexdo que permearam pontos do trabalho, como: até que
ponto a cobranca de mercado pela producgéo de inovagao na sociedade deve ser incorporada pela uni-
versidade? Quais as ferramentas que as universidades detém para dialogar com tais demandas?

No que concerne as universidades publicas € preciso ter destaque ainda a analise do interesse
publico na aplicacéo de cada fase que envolve a gestdo de propriedade intelectual, devendo imprimir
de maneira sélida a sua visao institucional atrelado a sua fungdo social. Assim, também é preciso
desenvolver um planejamento e construir acdes efetivas a partir do diagnostico de sua realidade e
identificacdo de seus objetivos.

Infelizmente, é preciso relembrar que a conjuntura nacional é marcada por entraves e problemas
historicos e estruturais que ultrapassam o campo de atuacdo e gestdo da universidade e passa pela
propria falta de investimento. Muitos desses problemas, inclusive, atravancam a atuacdo e
desenvolvimento das universidades impondo-lhes limitacdes e muitos desafios. Assim, em certa
medida, pensar a gestdo da propriedade intelectual nas universidades publicas passa por confrontar os
problemas que envolvem a educacdo no Brasil e o proprio sistema nacional de protecdo da propriedade
intelectual.

3.1.1 A Lei de Inovacao e a gestdo de patentes nas universidades publicas

Um estudo setorial realizado pelo INPI (2007), apresentou uma anélise do sistema de patentes
nas universidades brasileiras entre os anos de 2000 e 2004. Neste estudo € indicado uma crescente no
depdsito de patentes no inicio da década de 2000, uma tendéncia que se acentua em 2002 e se estabiliza
até 2004, ultimo registro indicado pela pesquisa (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE IN-
DUSTRIAL, 2007). Ja entre 2000 e 2011, Patricia de Jesus (2014, p. 32) aponta para um crescimento
no volume de recurso para as universidades pelo governo federal, com reflexos na pesquisa e desen-
volvimento de inovacdo. Tais estimulos estavam alinhados com as diretrizes das politicas publicas
federais voltadas ao fomento da inovagdo, com base no avanco tecnologico do pais e relacionados a
Lei de Inovacdo de 2004. Todavia, atualmente o Brasil vive o periodo de sistematicos cortes no orca-
mento das universidades publicas e falta de investimentos em pesquisa.

Embora os resultados brasileiros encontrem nimeros baixos comparados aos nimeros de pedi-
dos depositados por universidades em paises economicamente desenvolvidos, por exemplo, em relacdo
as universidades nos Estados Unidos, ou até mesmo em comparacao a outros paises em desenvolvi-
mento, é possivel notar certos avangos no cenario nacional, como ja referido. De certo modo, 0 avango

em alguns indicadores nacionais pode ser visto como resposta a uma fase anterior de politicas de pro-
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mocao a inovacgdo, com mais investimentos e maior aproximacgao ao sistema de protecao da proprie-
dade intelectual. Apesar disso, sdo muitos os desafios e dificuldades nesse cenério e o fortalecimento
da propriedade intelectual na cultura institucional das universidades é importante para uma eficiente
gestdo de seus ativos intangiveis.

Dentre as consequéncias da ndo aderéncia ao sistema de propriedade industrial pelas
instituicdes publicas, cita-se, por exemplo: a apropriacéo por terceiro de tecnologias patrocinadas com
recursos publicos; a falta de retorno a instituicdo aos inventores e a prépria sociedade; a falta de
conexdo e acesso da sociedade pelo que é produzido na academia; a intensificacdo na busca pelas
empresas por tecnologias estrangeira (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2007, p. 08). Nesta perspectiva, uma tecnologia que nédo é protegida, mas que é desenvolvida em uma
universidade publica, estd sujeita a ser apropriada e explorada por terceiro que recebera
exclusivamente pelo retorno financeiro que obtiver. Enquanto isso, a instituicdo e todos os envolvidos
de fato com a criacdo do invento néo terdo retorno direto de seu trabalho e dos recursos empregados.

A Lei da Inovacdo, n°® 10.973/2004, que sofreu alteracfes da Lei n° 13.243/2016, dispde sobre
incentivos a inovagéo, pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo®, regulamentada pelo
Decreto 9.283, 07 de fevereiro, 2018. Importante destacar que, para efeitos desta lei, em seu art. 2°,

inciso IV, inovacdo é definida como:

Introdugdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que
resulte em novos produtos, servigos ou processos ou que compreenda a agregacédo de
novas funcionalidades ou caracteristicas a produto, servico ou processo ja existente
gue possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade e ou desempenho
(BRASIL, 2004).

Um estudo produzido pelo INPI (2007) destaca que a busca pela construcdo de uma cultura de
inovacdo estd amparada na perspectiva de que a producdo de conhecimento e a inovacao tecnoldgica
passaram a direcionar as politicas de desenvolvimento do pais, uma vez que “(...) 0 conhecimento € 0
elemento central das novas estruturas econdmicas que surgem e a inovacao passa a ser o veiculo de
transformagdo de conhecimento em riqueza e melhoria da qualidade de vida das sociedades”
(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2007, p. 12). A fim de promover
parcerias que contribuam para o desenvolvimento econdmico a referida lei foca no estimulo de

empresas mais competitivas no mercado associado ao retorno monetario para as ICTs, que pode se

36 Como indica o texto da Lei n° 10.973/2004, em seu art. 1°: “Esta Lei estabelece medidas de incentivo a inovagao e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitagcdo tecnologica, ao alcance da autonomia
tecnoldgica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do Pais, nos termos dos arts.
23,24,167,200,213,218, 219 e 219-A da Constitui¢ao Federal”.
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converter em mais investimentos no ensino e pesquisa, e na difusdo dos resultados dos avancos
cientificos.

Diante das novas demandas as universidades tém se movimentado na direcdo de desenvolver
uma estrutura voltada a gestdo da inovagdo em associagéo a protecdo da propriedade intelectual. As-
sim, pode-se apontar a Lei n° 10.973/2004 como um marco na busca por propor caminhos na constru-
cao de uma cultura de inovacgéo no Brasil, estabelecendo diretrizes para gerenciamento da propriedade
intelectual e politica de inovagédo nas universidades. Assim, tornou-se impositivo a criagdo dos Nucleos
de Inovagdo Tecnoldgica (NIT) para gerir uma politica institucional de ciéncia e tecnologia e, por
consequente, o gerenciamento da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia (GARNICA;
OLIVEIRA; TORKOMIAN, 2006).

A Lei n° 10.973/2004 estabeleceu obrigatoriedade as ICTs na criagdo de um NIT, proprio ou
em associacdo com outras ICTs, tendo por finalidade a gestdo de suas politicas de inovagdo. Para
efeitos dessa mesma Lei, em seu art. 2°, inciso VI, ¢ descrito NIT como sendo: “estrutura instituida
por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade juridica propria, que tenha por finalidade a gestéo
de politica institucional de inovagdo e por competéncias minimas as atribuigdes previstas nesta Lei”
(BRASIL, 2004). Contudo, cabe lembrar que “anteriormente a vigéncia da lei, muitas institui¢des ja
possuiam estruturas que exerciam o papel dos NITs, mas somente com a Lei de Inovacéo estes foram
amplamente instituidos” (FONTANELA, 2017, p. 21). Todavia, € preciso ressaltar que para inimeras
outras instituicbes a referida lei foi o ponto de partida para concepcdo da gestdo de seus ativos
intangiveis.

A partir do rol de competéncia estipulado por lei, propde-se uma divisdo das atribuicdes
centrais do NIT em campos como®’: 1) atuacio do Ndcleo como setor consultivo, opinando e avaliando
sobra a conveniéncia e promocgdo das criacles; 2) posicdo de assessoramento junto a ICT,
pesquisadores e inventores; 3) acompanhamento e manutencgdo dos titulos de propriedade intelectual

e da politica institucional de estimulo a protecao das criacdes; 4) na atuacao de negociar e promover o

37 A Lei de Inovacdo em seu art. 16 estabelece: “Para apoiar a gestdo de sua politica de inovagéo, a ICT pulblica devera
dispor de Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica, proprio ou em associa¢do com outras ICTs. § 1° Sdo competéncias do Nucleo
de Inovacdo Tecnoldgica a que se refere o caput, entre outras: (Redacao pela Lei n® 13.243, de 2016) | - zelar pela manu-
tencdo da politica institucional de estimulo a prote¢do das criagdes, licenciamento, inovagdo e outras formas de transferén-
cia de tecnologia; 11 - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento
das disposicOes desta Lei; 111 - avaliar solicitagdo de inventor independente para adogéo de invengéo na forma do art. 22;
IV - opinar pela conveniéncia e promover a prote¢do das criagdes desenvolvidas na instituicdo; V - opinar quanto a conve-
niéncia de divulgagdo das criagdes desenvolvidas na instituigdo, passiveis de prote¢do intelectual; VI - acompanhar o pro-
cessamento dos pedidos e a manutencao dos titulos de propriedade intelectual da instituicdo; VII - desenvolver estudos de
prospeccdo tecnoldgica e de inteligéncia competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as a¢des de
inovacgdo da ICT; VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inovacdo 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”.
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relacionamento da relagdo junto as empresas e do processo de transferéncia de tecnologia. 5) e no
papel analise dos dados e estudo do cenario tecnoldgico e competitivo como forma de estabelecer um
diagndstico que oriente as a¢bes de inovacdo e de transferéncia de inovagdo gerada pela ICT.

O referido regramento também busca promover uma relacdo de cooperacao entre ICT e as
empresas na busca por estimulo e construcdo de ambientes especializados e cooperativos de inovacao.
Boa parte da Lei de Inovacdo trata das possibilidades de compartilhamento de espaco e de projetos de
cooperacdo entre as ICTs e a indUstria. Os ultimos capitulos do referido texto normativo se voltam, de
modo mais contundente, a aproximar a universidade do setor produtivo bem como estimular & inovagao
no ambito da empresa, com o objetivo de promover a construcdo de ambientes especializados e
cooperativos de inovacao.

As universidades publicas apresentam estagios distintos na institucionalizagdo da gestdo de
propriedade intelectual e inovacdo trazida pela Lei de Inovagdo. Para algumas instituicbes as
obrigacOes geradas pela lei acabam se integrando a uma gestéo ja existente de inovacao e de protecdo
de seus ativos pela propriedade intelectual, ja em outras instituicbes as determinacdes legais
significaram o ponto de partida para implantacdo desta gestdo. Com isso, identifica-se que as
universidades apresentam graus distintos na aplicacdo das obrigacdes trazidas pela Lei de Inovacao,
logo, existem NITs em fases diferentes de incorporacdo e exercicio de todas as suas atribuicdes.
Importante pensar também que a elaboracdo institucional da gestdo da propriedade intelectual e da
politica de inovacéo se constréi em cada instituicdo a partir de modelos e referéncias distintas, a partir
de cada realidade e visdo institucional.

De tal modo, ndo se pretende tracar uma gestdo de patentes fechada, como um modelo que se
faria eficiente em todas as realidades. Contudo, é possivel identificar de modo geral pontos cruciais a
uma gestdo de patentes eficiente na universidade publica, como: a) difusdo do conhecimento sobre a
propriedade intelectual institucionalmente; b) pontes de didlogos e aproximagao com toda comunidade
académica com a construcdo de canais de comunicacdo adequados aos seus diferentes publicos; c)
mapeamento, acompanhamento e assessoria aos grupos e setores que desenvolvem pesquisa; d) um
eficiente corpo técnico e estrutura fisica para todas as fases, inclusive a de prospec¢éo de mercado para
a criacdo a ser protegida e no processo de comercializacdo desta tecnologia. Lembrando que todos
estes pontos elencados devem ser pensados a partir de realidade de cada instituicdo, suas demandas e
desafios junto a sua comunidade. Os elementos de uma gestdo de patentes ndo se exaurem nos pontos
elencados acima, devendo ainda ser construido em conjunto com as atribui¢des designadas em lei ao
NIT.

Um estudo realizado pelo INPI (2007), tendo sob analise o eixo temporal da década de 1990,

apresenta pontos que se relacionam a um bom desempenho de muitas universidades nos Estados
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Unidos no gerenciamento de suas tecnologias. Tratando-se de elementos intimamente ligados a
estrutura e ao modelo de gestdo instituidos, “em especial a implementagdo de politicas de protecao,
licenciamento e venda de tecnologias, que passaram a ser executadas por entidades pertencentes as
universidades, mas com autonomia executiva, capazes de conduzir as invenc¢des ao mercado”
(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2007, p. 12).

Embora seja importante o estudo e a referéncia a modelos de eficiéncia desenvolvidos e
implantados em outros paises, é fundamental que a constru¢cdo de um modelo eficaz de gestdo nas
universidades brasileiras esteja ancorada em um diagndéstico da realidade brasileira, sob um olhar de
suas particularidades, demandas e desafios. Ao tratar das universidades brasileiras Fontanela (2017, p.
21) destaca que a gestdo dos direitos de propriedade intelectual deve fazer parte da estratégia
universitaria, assim, “a gestao de tais bens devem ser realizada em um ambiente qualificado, que zele
pela protecdo juridica e promova a transferéncia de conhecimento para a sociedade”. Nao obstante, ¢
preciso relembrar a autonomia que as universidades publicas brasileiras detém ndo sé na formulacéo
de sua gestdo de propriedade intelectual e da inovacdo como na prépria elaboracdo sobre o seu
posicionamento em relacéo a noc¢ao de desenvolvimento frente a seus objetivos institucionais e sociais.

Nesse processo a universidade deve ter olhar atento a sua comunidade, principalmente aos seus
pesquisadores que sdo quem de fato estdo na dianteira do processo de desenvolvimento de pesquisa;
igualmente, é fundamental que a cultura da inovacao e de protecdo de seus frutos se construa em
parceria com seus realizadores e colaboradores. Ao passo que a propria difusdo acerca do
conhecimento da propriedade intelectual com a comunidade académica se apresenta como ferramenta
pratica. Tal conhecimento pode contribuir no acompanhamento do processo da pesquisa para que,
inclusive, os pesquisadores consigam identificar a existéncia ou ndo dos requisitos basicos para um
pedido de patentes na andlise de seus possiveis resultados.

Um outro campo de estimulo a ser analisado com atencdo é a contrapartida alcancada pelo
inventor dentro de suas atividades na universidade, uma vez que, de modo geral, sera a prépria

instituicdo a detentora dos direitos sobre a criacdo patenteada, como sera visto a seguir.

3.2 DO INVENTOR AO TITULAR

Embora o titular esteja relacionado a propriedade da patente este pode ser ou ndo o préprio
inventor. Estabelece a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 88, que pertence exclusivamente ao
empregador a patente que decorrer de contrato de trabalho, com execucdo no Brasil, que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servi¢os para 0s quais 0
empregado foi contratado. Por consequente, como confirmam Garnica, Oliveira e Torkomian (2006,

p. 4), no ambito das universidades publicas o resultado de pesquisa vinculada a atividade do
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pesquisador que for passivel de ser protegido por meio da patente sera de titularidade da universidade,
recolhecido o pesquisador como inventor.

JaaLei de Inovacdo, em seu art. 13, assegura uma retribui¢do ao criador que tem como minimo
5% e maximo de 1/3 (um terco) dos ganhos econémicos auferidos pela ICT. Na forma da lei, ganhos
econémicos compreende toda forma de royalties, remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros
resultantes da exploracéo direta ou por terceiros. E prevista ainda a hipdtese de reparticdo pela ICT
entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico entre os que contribuiram com
a criacdo. “Nos EUA e Israel esse percentual geralmente nao ¢ definido e algumas vezes chega a 50%.
O avanco nesta legislacdo em relacdo a LPI de 1996 foi o estabelecimento de um limite minimo de 5%
para o inventor” (GARNICA; OLIVEIRA; TORKOMIAN, 2006, p.08). Alem de reconhecimento
decorrente de sua cria¢do € importante a previsao de retorno financeiro ao inventor nao s6 como parcela
compensatdrio de seu trabalho, mas como estimulo a sua producdo e progressao de suas pesquisas.

Outro aspecto importante a mencionar € que os artigos cientificos sempre representaram
indicadores de avaliacdo e produtividade do pesquisador junto as agéncias de fomento e propria
universidade. Trata-se também de ferramenta de compartilhamento e publicizacdo do conhecimento
produzido na universidade tanto para a comunidade académica quanto para a sociedade.

O CNPq passou a considerar a patente como um indicador de produtividade para o pesquisador,
sendo possivel inserir a Plataforma Lattes referéncia especifica a patente e registro de softwares,
demonstrando o crescente a importancia da geracdo de producdo tecnoldgica e inovacdo. (JESUS,
2014, p. 34-35). Apesar disso, ainda € timida a atuacdo das agéncias de fomento na incorporacao de
seus procedimentos o reconhecimento do peso que € o desenvolvimento de uma patente, bem como
falta mais acdes de estimulo ao pesquisador na producéo desses ativos.

Embora os artigos cientificos e diversas outras publicacdes sejam essenciais para a atividade
universitaria distingue-se do papel da patente e de seu sistema de protecdo. Um plano de
reconhecimento e valorizacdo do inventor no campo da universidade é imprescindivel e deve estar
integrado a uma politica de estimulo da inovagdo pelas agéncias de fomento e diversas outras
instituicdes de pesquisa, ciéncia e tecnologia de modo mais contundente, conectando a maiores
possibilidades de vantagens financeiras oriundas de sua criagdo e de maior reconhecimento de sua

atividade.

3.3 DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Como ja descrito, ndo € somente o titular da patente que exerce o direito de exploragédo
econdmica. A legislacdo apresenta hipoteses em que terceiros venham a exercer a exploracdo da

patente no campo econdmico, 0 que se estabelece através da cessdo ou do licenciamento. Segundo
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Matheus Bezerra (2017, p. 152) a “cessédo consiste justamente num acordo de vontade, segundo o qual
propriedade intelectual registrada possa ser transferida para outro titular, a fim de que 0 mesmo exerca
os direitos inerentes a esta”, podendo essa transferéncia ocorrer total ou parcialmente; em outro sentido,
o mesmo autor afirma que a licenga “implica que a propriedade industrial possa ser explorada por
terceiro, devidamente autorizado para tal finalidade”.

Importante reforcar que a finalidade da patente € sua exploracdo econémica na conversao de
produtos e servigcos que alcancaram o mercado por meio das empresas, 0 que se viabiliza pelo
licenciamento e cessdo. Assim, a gestdo de patente ndo deve se limitar a aquisicdo da patente, pois a
patente ndo € um fim em si mesma, logo, a gestao de tais bens devem ser realizada de modo qualificado
visando a protecdo juridica adequada em sua fase de comercializacao.

No caso das universidades publicas em que o objeto de protecéo é tecnologia patrocinada por
recursos publicos a observancia a lei e a defesa do interesse publico devem ser norteadores das agdes
de todas as fases, inclusive na fase da transferéncia dessas tecnologias. Mostra-se fundamental, entéo,
uma qualificada estrutura juridico-administrativa para realizacdo dos contratos entre as partes
interessadas. No mesmo sentido, é importante habilitacdo técnica do NIT de cada instituicdo para a
avaliar a tecnologia a ser patenteada, o seu potencial e suas possiveis aplica¢fes junto ao mercado,
fora um pouco do escopo do olhar estritamente académico.

No Capitulo 111, da Lei de Inovacéo, destaca-se o estimulo a participacdo das ICTs no processo
de inovacdo, tendo como cerne a questdo da transferéncia de tecnologia. Em seu art.6°, a mesma lei
faculta as ICTs publicas celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para
outorga de direito de uso ou de exploracao da criacdo seja isoladamente ou em parceria, instrumentos
nos quais também se estabelece remuneracdo e o prazo determinado nos termos do contrato ou
convénio. A transferéncia de tecnologia acaba por formar um elo que liga a criagdo desenvolvida na
universidade em beneficios concretos com a sua conversdo em produtos e servi¢os que alcancem o
publico em geral.

As aliancas estratégicas tracadas em ajustes de cooperacdo ou parceria entre as ICTs e
instituicOes publicas ou privadas, deverdo sempre estar respaldadas na legalidade e nos principios
norteadores da administragao publica. “Logo, os acordos e convénios que envolvam o interesse publico
deverdo atender toda a legislacéo que rege a pratica de atos administrativos, em especial, as disposi¢des
dalei 8.666/93” (VETORRATO, 2008, p. 8). Assim, 0s negdcios juridicos realizados pela ICTs devem
se orientar pelo arcabouco normativo do direito administrativo, tento em vista, deste modo,
observancia aos principios prescritos no art. 37, da CF/88: principios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiéncia.
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“O conhecimento passa a ser considerado como capital intelectual, e como tal, pode gerar
ganhos econémicos e financeiros tanto para a instituicdo universitaria, como para o setor empresarial.”
(JESUS, 2014, p. 49-50). De tal modo, as informaces acerca do sistema de protecdo da propriedade
industrial devem ser difundidas e integradas a cultura académica, uma vez que o seu desconhecimento
se converte em grandes perdas ndo sO para a instituicdo como para seu inventor. Ao tempo em que as
universidades precisam garantir, através de seus mecanismos internos, a efetivacao da protecao de suas
criagdes, assim como, a busca por viabilizar as possibilidades comerciais nesse processo.

A inovacdo se estabelece de modo inerente as atividades da universidade, neste universo da
pesquisa académica é que serdo identificados os resultados que cumpririam 0s requisitos para
patenteamento e sdo sobre estas tecnologias que recai o processo andlise e possivel formulacdo do
pedido de patente. Todavia a pura aderéncia pela formulagao dos pedidos de patente pela universidade
sem uma estrutura avaliativa técnica e fora de um processo qualificado de prospeccédo acaba por gerar
um volume relevante de pedidos de patentes em face a um nimero bastante reduzido de aprovacao em
seus pedidos. Ademais, um nimero grande de patentes sem transferéncia de tecnologia acaba por gerar
custos significativos para sua manutengdo durante todo o processo sem que haja nenhum retorno
financeiro para contribuir a essa estrutura, e sem atingir sua finalidade. Tal fato s6 reforca a atencao
para a importancia da gestdo de patente universitaria que tem como responsabilidade nao s6 a gestdo
da protecéo de seus ativos como também por sua relagdo com o setor produtivo.

A exploracdo das invengdes protegidas, principalmente nas universidades pablicas, ndo implica
apenas vantagens financeiras, pois as possibilidades de parcerias e convénios gera em seu processo um
crescimento de repertério, agregando conhecimento e um know-how adicional as suas atividades
tradicionais. E, por consequente, parte desse saber podera gerar resultados patenteaveis, que podem se
converter em recursos voltados & atividade inventiva da universidade. Sobre os resultados da

transferéncia de tecnologia, pode-se destacar:
Os efeitos da transferéncia de ciéncia e tecnologia em valores econdmicos através das
patentes diferem dependendo do método aplicado. Esses sdo 0s seguintes: i)
concessdo de licencgas exclusivas ou ndo-exclusivas; ii) a venda de todos os direitos
conferidos pela patente; iii) a cooperacdo e joint ventures com empresas; € iv) a

introducao de patentes em empresas fundadas a partir do conhecimento e tecnologias
vindos do meio académico (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2005, p. 349).

Tem-se no gerenciamento e promoc¢édo da transferéncia de tecnologia um ponto essencial ao
alcance da finalidade da patente para se colocar ao acesso da sociedade. Aliando-se a ideia de que 0s
ativos intangiveis despontam como fonte de recursos para as universidades na forma de royalties
decorrentes de contratos de transferéncia de tecnologia, tornando-se um potencial de recurso em

diversos campos.
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As possibilidades de transferéncia de tecnologia se ampliam com a construcdo de uma maior
interlocucdo entre a ICT e o setor produtivo, com parcerias, negociacdo e formalizacdo dos
licenciamentos. Aliés, por envolver uma negociacdo entre polos diferentes é preciso ter uma boa
estrutura e um corpo técnico habilitado e com experiéncia para considerar os diversos aspectos que
envolve a negociacdo, a comercializacao e, entdo, avaliando os limites e riscos para melhor tomada de
deciséo.

Como ja mencionado, no ambito nacional existem instituicGes que se estruturam de diferentes
modos e sob distintas referéncias, além de apresentar graus diversos de incorporagdo das politicas de
inovacdo e gestdo da propriedade intelectual a partir do que dispde a lei. Assim, em nova fase do
trabalho, parte-se para uma analise acerca de duas instituicdes, a Universidade de Brasilia (UnB) e a
Universidade Federal da Bahia (UFBA), que partem de caminhos distintos na construcdo de sua
politica de inovacdo e gestdo da propriedade intelectual. Com esse ponto de partida e a partir de um
diagnostico da estrutura da UFBA, nesse campo de atuacgdo, pretende-se, em uma fase final, discutir a
posicdo da UFBA frente a tais questes a fim de propor caminhos para enfrentar os problemas e

desafios identificados pela pesquisa.
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4 DA GESTAO DE PATENTES: UFBA E UNB

4.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL EM FOCO

H& algum tempo algumas ICTs tém dado mais atencdo e estruturacéo institucional em relacdo
“a protecao e comercializacdo do conhecimento como forma de valorizar e aquecer de maneira objetiva
parte de suas atividades finalisticas por decorréncia, no sistema de protecédo aos direitos de propriedade
intelectual” (GARNICA; OLIVEIRA; TORKOMIAN, 2006, p. 01). Em 2004 surge a Lei de Inovacao
como forma de impulsionar o gerenciamento da producéo tecnoldgica dessas instituices e, assim,
promover maior retorno de seus ativos intangiveis em didlogo com o setor produtivo.

Segundo Relatério do FORMICT ano-base 2016 (MINISTERIO DA CIENCIA,
TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICAGCOES, 2017), que reuni informagbes de 278
instituicdes, € possivel observar a distribuicio dos ICTs por regido do pais®®, ficando evidente maior
concentracdo no numero de ICTs na regido Sudeste, acompanhada pelo Sul e depois pela regido
Nordeste.

FIGURA 3 — Mapa das ICTs no Brasil, em 2016.
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38 Com intuito de apresentar dados sobre a politica de propriedade intelectual nas InstituicGes Cientificas, Tecnoldgicas e
de Inovacéo (ICTs) é realizado anualmente o preenchimento de um formulario, denominado FORMICT, aplicado pelo
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagdes (MCTIC), com base nas informagoes prestadas pelas ICTs.
Tais dados tratam de diversos aspectos da gestdo da Propriedade Intelectual no &mbito dessas institui¢cdes. O preenchimento
anual desse formulario é determinado pelo art. 17, da Lei de Inovagéo, que estabelece que tanto as ICTs publicas quanto
as privadas beneficiadas pelo poder publico deverao enviar informagdes anuais ao MCTIC.
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Fora do eixo Sul e Sudeste o Distrito Federal tem figurado nos rankings de 2017 do INP1 (2018)
entre 0s 10 maiores estados no deposito de modelo de utilidade, marca, desenho industrial e programa
de computador, embora néo repita 0 mesmo desempenho no que se refere a patente de invengdo. Nesse
cenario a Universidade de Brasilia (UnB) tem se destacado por sua politica de inovagdo e modelo de
gestdo de propriedade intelectual e de transferéncia de tecnologia. Mesmo ja apontando uma
preocupacdo com o gerenciamento da propriedade intelectual, desde 1998, nos ultimos anos que a UnB
tem se sobressaido pelo novo direcionamento em sua politica de inovacdo e a atencdo dada a
transferéncia de tecnologia.

Segundo os indicadores de 2017 do INPI (2018a), a Bahia integra os 10 maiores estados no
depdsito de modelo de utilidade, marca e desenho industrial, mais ndo repete 0 mesmo desempenho
no que se refere a patente de invencéo e a programa de computador. Impulsionada pelas mudancas
promovidas pela Lei de Inovagédo, a UFBA tem reunido esforcos para o desenvolvido e consolidagéo
da sua politica de inovacdo, com suporte da gestdo da propriedade intelectual; todavia, ainda séo
inimeros os desafios principalmente no campo da transferéncia de tecnologia e dialogo com o setor
privado.

A UFBA e UnB fazem parte de duas diferentes regifes do pais, enlacadas por suas
particularidades, mas apresentam caracteristicas ndo muito distantes como o volume de alunos e de
orcamento. Com significativos resultados dos ultimos anos alcangcado por sua gestdo, a UnB se
apresenta como um oportuno ponto de partida para pensar as transformacdes necessérias a nossa
prépria realidade. Deste modo, julga-se importante propor um olhar acerca da gestdo de patentes,
imersas em suas politicas de inovacdo, destas duas instituicfes para entender melhor os diferentes
niveis de maturidade nesse campo. Com isso, a busca é por apresentar essas duas realidades para

estabelecer uma prospeccgéo acerca gestdo de patentes da UFBA em uma interface com a da UnB.

4.2 UM OLHAR SOBRE OUTRA GESTAO: A POLITICA DE INOVACAO NA UNIVERSIDADE
DE BRASILIA (UNB)

Na UnB é o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico (CDT) que atua oficialmente
como NIT, estando vinculado a reitoria da Universidade, e sendo gestor do Parque Cientifico e
Tecnoldgico da UnB.

Em relacdo a gestdo da propriedade intelectual a UnB apresenta a seguinte estrutura: o
Decanato de Pesquisa e Inovacédo (DPI), é 6rgéo da Reitoria responsavel pela promocéo, coordenacgao
e supervisdo das politicas relativas & pesquisa e a inovagdo da UnB; como parte deste 6rgao central ha
o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico (CDT), que tem por objetivo incentivar a

inovacdo tecnoldgica e apoiar a pesquisa e o empreendedorismo, além de fortalecer lagos entre a
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sociedade, setor produtivo e governo, e atuando em um de seus eixos ha o Nucleo de Propriedade
Intelectual (NUPITEC), em ultima analise, responsavel direto pela gestdo da Propriedade Intelectual
para protecdo dos ativos intangiveis da UnB. Segundo Lucena e Sproesser (2015, p. 42), cada uma
dessas instancias de atuagdo possui equipe propria. “As atividades do CDT séo estabelecidas a partir
de quatro eixos de atuacdo: Ensino, Pesquisa e Difusdo do Empreendedorismo, Transferéncia e
Comercializacao de Tecnologias, Desenvolvimento Empresarial ¢ Cooperagao Institucional”.

Orientados por essas frentes de atuacdo foram desenvolvidos programas e projetos especificos
com abordagens direcionadas aos seus prop6sitos, o que se torna interessante na perspectiva de uma
abordagem direcionada e de melhor monitoramento das agdes. Na linha de Desenvolvimento
Empresarial h4 o “Programa de Hotel de Projetos”, criado em 1998, e a “Multincubadora de Empresas”,
0 primeiro programa visa apoiar novos empreendimentos, no prazo de 1 ano, para analise e
desenvolvimento de modelo e viabilidade econdmica, num ambiente de troca com outros empresarios
e consultores. Ja a “Multincubadora de Empresas” envolve processo de incubagdo de empresas para
fomento do empreendedorismo, inovacdo de tecnologia e gestdo. Outra frente de trabalho é o de Ensino,
Pesquisa e Difusdao do Empreendedorismo hé o “Programa Empresa Junior”, criado em 1993, que tem
por objetivo apoiar a criagdo e desenvolvimento de empresas juniores na UnB. Enquanto o “Programa
Escola de Empreendedores” foi criado com o objetivo de apoiar e difundir o empreendedorismo e
inovacdo da formacéo da comunidade académica.

O campo da transferéncia de tecnologia engloba 04 programas, sendo estes: o “Disque
Tecnologia”; o “Servigo Brasileiro de Respostas Técnicas”; o NUPITEC; Agéncia de Comercializagdo
de Tecnologia (ACT). Criado em 1994, o “Disque Tecnologia” o programa busca promover a solucao
de questdes tecnoldgicas de média complexidade demandada pelas empresas da regido. Segundo o
Relatorio de Gestdo da UnB, de 2018, o “Programa Disque Tecnologia” foi transferido para o Parque
Cientifico e Tecnoldgico da UnB (PCTec/UnB), e foram iniciados 14 processos de prestacdes de
servicos e 05 foram contratados (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018, p. 49).

O “Servigo Brasileiro de Respostas Técnicas” estabelece, por meio de endereco eletronico, um
canal para esclarecimento de dividas tecnologicas de baixa e média complexidade em até 20 dias. A
ACT tem por objetivo promover a transferéncia de tecnologia desenvolvida pela UnB, atuando desde
a negociagdo com o setor produtivo, valoracdo e avaliacdo da viabilidade econdmica e comercial da
tecnologia, até o direcionamento dos instrumentos juridicos a serem adotados.

O NUPITEC atua de acordo com a Resolugéo do Conselho de Administragdo (CAD) n° 005/98.
Este Nucleo é responsavel pela protecédo das tecnologias desenvolvidas pela comunidade académica,
desde tecnologia fruto de pesquisas ou projetos passiveis de protecdo por patente, como de programas

de computador, marcas, cultivares, desenhos industriais e outras modalidades de protecdo, mas
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também estabelece didlogo com instituicbes e empresas interessadas em parcerias, bem como
orientacdo a inventores independentes.

Por fim, hd uma linha de atuacdo com foco na gestdo da cooperacdo institucional entre,
universidade, empresa, governo e sociedade, que compreende: Parque Cientifico e Tecnolégico, o
Laboratorio de Inovac6es Tecnoldgicas para Ambientes de Experiéncia (ITAE) e Geréncia de Projetos
(GEPRO). Voltado a pesquisa, desenvolvimento e inovacdo o Parque Cientifico e Tecnoldgico
estabelece um ambiente de interacdo entre seus diferentes publicos de interesse dedicados producéo
de inovagdo. Enquanto isso, a GEPRO atua nos processos de projetos e apoio aos pesquisadores da
UnB, envolvendo suas mais variadas etapas de desenvolvimento. Ja o ITAE é uma estrutura que
envolve ambientes tecnologicos que promovem diferentes sensoriais como condutores de um
aprendizado por meio da experiéncia.

Também é promovido pela UnB o INOVATECH que é um evento realizado pelo CDT desde
2017. O evento ja reune em suas edi¢cbes um total de 157 palestras, 50 minicursos e 20 mesas redondas
realizadas. Em cada edicdo ¢ realizado o “Desafio INOVATECH”, que propde a reunido dos
participantes em grupos para desenvolver e apresentar uma solugdo inovadora para um desafio
determinado, com prémio destinado a equipe vencedora, viabilizado por patrocinadores do evento
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018, p. 49).

Por esta e inUmeras outras acGes ja elencadas € possivel identificar que o esforco na
aproximacdo com o setor produtivo ndo € s6 no sentido de apresentar o que esta sendo produzido pela
UnB, mas também na construcdo de espacos de interacdo e didlogo em que a Universidade tem mais
contato com as demandas do mercado e promove uma reflexdo sobre problemas praticos da sociedade.

Ainda como ferramenta de estimulo e valorizacdo dos membros do corpo docente foi criado,
pela Resolugdo do CAD n° 005/98 (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 1998), o “Prémio Tecnologia
UnB”, dando destaque a trabalhos que representem substancial contribuicdo as demandas sociais em
areas estratégicas da sociedade, acdo esta que ndo atua de modo isolado e sim faz parte de uma estrutura
de apoio e auxilio a comunidade académica. Assim, percebe-se atuacdo e desenvolvimento de projetos
de estimulo a integracéo da instituicdo com sua comunidade, o que pode ser visto como imprescindivel
na construcao, desenvolvimento e consolidacdo de uma cultura de inovacao.

Embora a UnB atualmente também esteja enfrentando um periodo de limitagdes orgamentérias,
assim como todas as universidades publicas, é possivel notar os frutos do investimento de anos em sua
politica de inovacao gestdo da propriedade industrial e transferéncia de tecnologia. Assim, para além
da preocupacéo da protecdo de seus ativos intangiveis, a UnB tem conseguido desenvolver um sistema

com resultados efetivos na transferéncia de tecnologia com rendimentos desses ativos.
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O Relatério de Gestdo da UnB, de 2018, indica o aumento do numero de patentes registradas
pela UnB, no ultimo ano, o que é avaliado como indicativo do potencial da universidade no campo da
pesquisa e inovacdo para o atendimento de demandas da sociedade e do setor produtivo. Este
crescimento tem como aliado o fortalecimento do PCTec/UnB, que, em 2018, se tornou um 6rgéo
complementar vinculado a Reitoria, fato que € relacionado e atracdo de investimentos e integracéo
entre empresa, sociedade, governo e comunidade cientifica (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018,
p. 17).

4.2.1 Da gestao de patente e transferéncia de tecnologia

Segundo dados da propria Universidade de Brasilia (2019a), ha um total de 549 ativos
protegidos, registros de janeiro de 1998 a maio de 2019, de titularidade da UnB. Ha ainda os pedidos
de patente em parceria com outras instituicoes e os casos de cotitularidade com outras organizacoes
nédo reunidas nestes registros. Assim, a protecdo de propriedade intelectual realizada pelo CDT e de

titularidade da Fundacdo Universidade de Brasilia, apresenta os seguintes dados:

TABELA 1 - Protecdo de Propriedade Intelectual

Descricao Quantidade
Protecio por propriedade intelectual 549
Patentes/pedidos de patentes 258
Programas de computador 149
Marca 71
Desenho industrial 28
Cultivares 16
Direitos Autorais 27

Fonte: Enderego eletronico do Nicleo de Propriedade Intelectual da UnB, NUPITEC (2019)%

Segundo o Relatério de Gestdo da UnB (2018), entre 2017 e 2018 foram recebidas pela UnB
cerca de 180 tecnologias para avaliacdo do potencial de protecdo, 19 a mais que no periodo de 2016 a
2017. Em relagdo a modalidade de pedidos de patente, foram depositados 19 pedidos em 2017, sendo

03 internacionais, e 25 em 2018, sendo 2 internacionais, todos de titularidade da UnB. Assim, é

%9Dados acessados atraves do Portal eletronico do Nucleo de Propriedade Intelectual da UnB, NUPITEC. Disponivel em:
https://tinyurl.com/yx8su2ko. (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2019)
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apontado um aumento do volume de depdsitos nestes Gltimos dois anos em comparacdo com 0
panorama de protecdo em 2016. Na modalidade de registro de programa de computador (software),
que € uma area de boa producédo da Universidade, foram realizados 16 registros em 2017 e 22 registros
em 2018. Em 2019, a UnB ja possui um total de 90 processos de protecdo em aberto: 57 pedidos de
patente, 27 pedidos de programas de computador e seis pedidos de marcas. Ha expectativa de pelo
menos 15 protecdes e seis assinaturas de licenciamentos de programas de computador no préximo ano
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018, p. 46).

A estrutura administrativa que a UnB apresentada visa proteger sua invengao e disponibilizar
esse conhecimento a sociedade. Tais tecnologias sdo analisadas para identificar a mais adequada
modalidade de protecdo, avaliando os requisitos e o grau de desenvolvimento tecnoldgico. Assim, ao

chegar um pedido ao CDT o procedimento adotado é o demonstrado pela FIGURA 4:

FIGURA 4 - O caminho percorrido pela inovacdo no CDT.

Pesquisa e Solicitagéo Pesquisa de

desenvolvimento da de protecdo de originalidade e

técnicaftecnologia patente ao CDT patenteabilidade
do invento

Venda de patente e Registro Redacdo
retorno de royalties de patente e de patente
para o criador e a divulgacdo para conforme
Universidade licenciamento regras do INPI

Fonte: UnB Noticias. Arte: Francisco George/Secom UnB

Em fase ainda inicial é feita a pesquisa de anterioridade, avaliando-se 0s requisitos de
patenteabilidade. Se a tecnologia for aprovada por esta analise preliminar, os pesquisadores devem
realizar a redacdo de patente, conforme as normas do INPI e orientacdo do DCT. Segundo matéria
vinculada pela Secom da UnB (AMORZO, 2018), Leonara Silva, pesquisadora do CDT, indica que é
dada pelo departamento orientagdo aos pesquisadores em relacdo a quando e como conduzir a
divulgacdo e publicacdo sobre as criagbes que se encontram em elaboracdo para o patenteamento.
Assim, destaca-se a importancia de o setor de gestdo da propriedade intelectual fornecer aos
pesquisadores um suporte prévio e adequado, a qualquer instituicdo que vise a protecao de seus ativos.
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Na Resolucdo do CAD n° 005/98 séo estabelecidos critérios para protecao e alocacao de direitos
de propriedade intelectual, decorrentes de atividades de gestao, ensino, pesquisa e extensdo, bem como
da distribuicdo dos beneficios oriundos da utilizacdo e exploracdo econdmica de tais direitos. O
referido documento afirma que a titularidade dos direitos de propriedade industrial pertence & UnB,
todavia, é assegurado aos inventores, autores e melhoristas e membros da comunidade UnB a
participacdo percentual sobre os rendimentos advindos do uso e exploracdo econdmica, conforme as
condi¢es estabelecidas na propria Resolugdo, ressalvados os direitos de terceiros, assegurados em lei
e em instrumentos contratuais.

A referida Resolucéo trata do modo de distribuicdo dos rendimentos advindos da utilizacdo e
exploracdo econdmica das criacdes. Sendo assim, logo que uma patente é licenciada o investimento é
retirado do valor e as parcelas de lucro sdo distribuidas 1/3 do recebido destinado aos inventores,
enquanto que dos 2/3 restantes serdo compartilhados: 20% destinado a Faculdade a que pertencer ou
estiver vinculado o inventor, ligado as atividades de pesquisa e desenvolvimento; 30% direcionado ao
Departamento quando ndo o possuir, entdo, ird para Faculdade ou Instituto de origem da invencdo para
ser aplicado em atividade de pesquisa e desenvolvimento; 20% para 0 CDT e 30% para a Fundagao
Universidade de Brasilia (FUB) (UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 1998, p. 06-07). Assim, o
inventor terd direito a 1/3 do lucro gerado pela invengdo como contrapartida de seu trabalho.

A UnB tem se destacado na fase de licenciamento de sua tecnologia: em 2017 foram 11
tecnologias licenciadas, com aumento em relacdo ao ano anterior; ja em 2018, foram efetivadas 15
licencas de tecnologias, sendo 2 patentes, 12 programas de computador e 1 transferéncia de know how
(UNIVERSIDADE DE BRASILIA, 2018). A instituicdo atribui esse progresso nos licenciamentos a
nova politica de inovacao que busca dar visibilidade a suas criac@es, que desde 2016 passou a buscar
de modo mais ativo as empresas para fechar parcerias*.

Retomando o caminho que o pedido de protecdo da tecnologia incorpora em seu procedimento
(fase 6 da FIGURA 4) é possivel destacar a prospeccdo econdmica e de divisdo feita pela UnB
avaliando a transferéncia dessa tecnologia ja em processo de protecdo. Neste sentido, no que se refere
ao processo de comercializacao da tecnologia e aos processos internos “a UnB apresenta destaque com
relacdo as outras universidades estudadas, visto que a agéncia possui um setor especifico para a
valoracdo da tecnologia, e 0s processos internos da agéncia também se encontram bem definidos”
(LUCENA, SPROESSER, 2015, p. 17).

40 Neste sentido, tem-se a fala atribuida a Leonara Silva, pesquisadora do CDT, que explica: “nossa abordagem era passiva,
esperavamos as empresas entrarem em contato conosco. Com a mudanga de gestdo, o foco de inovagdo foi ampliado e
comegamos a promover uma divulgagao ativa, visando oferecer nossas tecnologias” (AMORZO, 2018).
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Neste processo, outro ponto que merece destaque é o Ato da Reitoria n® 1469, de 2016, em que
¢ assegurada ao CDT a condigdo de “Unidade Gestora”, com competéncia para praticar atos de gestao
orcamentaria, financeira e patrimonial, em observancia as normas que regem a execugao orcamentaria
no Governo Federal e obedecidas as condicdes fixadas no proprio Ato. Reforca-se, entdo, a maior
autonomia administrativa e financeira na gestdo da inovacgdo na estrutura da UnB, o que se reflete em
maior agilidade frente as demandas e desafios da area.

Nota-se que o foco na construgdo de a¢des mais ativas voltadas a amplia¢do do licenciamento
de tecnologia sdo relativamente recentes, promovendo estratégias para maior interagdo e didlogo entre
a UnB e o setor produtivo e equalizando os interesses de ambos os polos no processo. Sendo assim,
muitos projetos estdo sendo desenvolvidos e aplicados nos ultimos anos, o que provavelmente indica
uma fase de maior experimentacdo dos formatos dos programas e projetos, bem como sua avaliacéo,
a fim de alcancar modelos mais definidos*!,

Trata-se, ainda assim, de uma estrutura com uma maior absor¢do de referéncias e ferramentais
do @mbito da gestdo da inovacédo, que se encontra em processo mais avancado de amadurecimento e
consolidacdo de sua estrutura. Portanto, apresenta-se como modelo valido a uma analise que visa
identificar elementos que possam contribuir com o desenvolvimento de uma melhor gestdo da
propriedade intelectual como parte de uma politica de inovacgéo sélida, tudo isso em conexao com 0s

desafios e particularidades de cada ICT.

4.3 DA POLITICA DE INOVACAO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), como ato inaugural da implementacdo institucional
da politica de propriedade intelectual, inovacgdo e a transferéncia de tecnologia, tem-se a criacao da
Comissao de Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia (ConPITec), por meio da Portaria
n° 291 de 2007. Esta Comissao foi instituida provisoriamente com a funcdo de adequar a UFBA as
diretrizes trazidas pela Lei de Inovacdo e o entdo Decreto n° 5.563/2005 de regulamentacéo,
posteriormente substituido pelo Decreto n® 9.283/2018. Determina a referida portaria, em seu inciso 11
do art. 2°, que com a implantagéo do Nucleo de Inovagéo e Tecnologia (NIT) em no primeiro momento
a referida ConPITec assumiria um papel de assessoramento junto ao NIT com a emisséo de pareceres
e avaliacGes de pertinéncia e mérito (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2007, p. 01-02).

g possivel ainda apontar como indicativo dessa nova orientagdo na incorporagao de prospeccao de mercado e construcéo
de ambientes de negociagdo a realizagdo do evento chamado “CDTank”, com sua primeira edigdo em 2018. Organizado
pelo CDT este é um evento que tem por objetivo aproximar possiveis investidores, apoiadores e demais interessados em
projetos inovadores desenvolvidos pela UnB. Contudo, cabe a ponderagéo de Lucena e Sprosser (2015) ao indicar pontos
positivos do processo de transferéncia de tecnologia da UnB, embora aponte que os processos de difuséo de tecnologia ndo
estdo tdo bem definidos.
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Inicialmente vinculado a Reitoria o NIT atualmente faz parte da Coordenadoria de Inovacao da
Pro-Reitoria de Pesquisa, Criacdo e Inovacdo (PROPCI). A PROPCI tem como principal finalidade a
gestdo da politica de inovagdo que, no caso da UFBA, também envolve a gestdo da propriedade
intelectual, tendo o NIT como responsavel, o que integra o processo de elaboragéo e depdsito do pedido
de patente no INPI.

A criacdo efetiva do NIT se deu em 2008, com a Resolugdo n° 358/2008, documento por meio
do qual sdo elencadas as atribuicdes do Nucleo, no art. 2°, que compreende: 1) o processo de
institucionalizacdo da propriedade intelectual, da inovacéo e da transferéncia de tecnologia na UFBA,
conforme os preceitos legais; 2) zelar pela manutencao da politica institucional de estimulo a protecao
das criacOes, a inovacdo e meios de transferéncia de tecnologia; 3) avaliar e classificar os resultados
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; 4) possibilidade de avaliacdo de inventor
independente; 5) opinar pela conveniéncia e promover a protecdo das criagdes desenvolvidas na
instituicdo; 6) opinar acerca da conveniéncia de divulgacdo das criacdes passiveis de protecdo
intelectual; 7) acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencéo de seus titulos de propriedade
intelectual; 8) opinar quanto a conveniéncia de ceder seus direitos de criagdo, a titulo ndo oneroso,
para que o inventor o exerca em seu proprio nome sob sua inteira responsabilidade; 9) avaliar e
classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa da instituicdo; 10) cuidar do
licenciamento das tecnologias a terceiros, em parceria com a Assessoria Juridica; 11) mapear as
pesquisas da instituicdo gerindo um banco de dados com outros gestores; 12) identificar necessidades
da sociedade em termos de demandas tecnolégicas e de qualificacdo tecnoldgica; 13) desenvolver
estudos e analise sobre propriedade intelectual; 14) subsidiar a administracdo no que diz respeito as
politicas de pesquisa, inovacdo e propriedade intelectual; 15) propor normatizacdo das atividades de
relacionadas a propriedade intelectual; 16) difundir a cultura de propriedade intelectual na instituicdo.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2008)

Esta Resolucdo n° 358/2008 chega a apresentar atribuicGes e competéncias ao NIT da UFBA
de modo mais descritivo e abrangente do que as estabelecidas no art. 16 da Lei de Inovacdo, tendo em
vista o papel que deve desempenhar o Nucleo na gestdo da propriedade intelectual e da transferéncia
de tecnologia. E possivel perceber que a UFBA tem buscado se adaptar as novas diretrizes e exigéncias
apresentadas pela politica nacional de ciéncia, tecnologia e inovacao a partir da Lei n® 10.973/2004 e
suas atualizacdes, apesar disso ainda é grande o caminho a ser percorrido e 0s seus desafios.

Desde a criacdo do NIT algumas etapas de sua atuacdo ja foram aplicadas, contudo, existem
funcbes que ainda ndo séo desenvolvidas e outras que ainda estdo em processo de implantagédo. Dentre
as atribuicdes designadas ao NIT, segundo o FORMICT (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,

2018b), que ndo foram implementadas estéo: a avaliagéo e classificacdo dos resultados dos projetos de
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pesquisa; 0 acompanhamento das atividades de pesquisa da ICT; a avaliacao de inventor independente;
da oferta de tecnologia de licenciamento com exclusividade; cadastro de oferta de demanda; avaliacéo
economica dos inventos. Encontram-se em desenvolvimento para implantagéo as seguintes funcdes:
opinar quanto a conveniéncia de divulgacdo das criagdes desenvolvidas na UFBA,; realizacao estudos
de prospeccédo tecnoldgica e inteligéncia competitiva; desenvolvimento de estudos e estratégia de
transferéncia de inovacdo; promocao e acompanhamento de relacionamento com as empresas; cadastro
e orientacdo aos pesquisadores, politica de confidencialidade, apoio ao empreendedorismo e
capacitacdo realizada pelo NIT.

O NIT tem desenvolvido espagos de promocéo de inovacgdo, como: o IHAC Lab-I um Espaco
Aberto de Criac&o e Inovagao, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias (IHAC)*?; a “InovaPoli”
que € a Incubadora de Base Tecnoldgica da Escola Politécnica da UFBA; e a Agéncia de Inovacao
Social em acordo de cooperagdo com o0 Governo do Estado da Bahia para a implantacéo de Indicag6es
Geograficas nas comunidades de Saubara e Maragogipinho (UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, 2018b).

Na perspectiva legal e institucional é possivel identificar a Lei de Inovagdo como um
referencial, apontando diretrizes para o gerenciamento da propriedade intelectual na politica de
inovacgao para as universidades publicas e sua interagdo com o setor produtivo. O que se apresente ‘¢
que para a UFBA esse marco normativo se estabeleceu como pontapé inicial para construcdo e
institucionalizacdo de sua politica de inovacdo. Deste modo, percebe-se que a UFBA ainda se encontra
em uma fase de construcdo e desenvolvimento de sua politica de inovagdo, impulsionado pela busca
por alinhamento ao marco regulatorio.

No que se refere a equipe e estrutura interna do NIT da UFBA, Patricia de Jesus (2014)
identificou paulatinos avancos, passando por ampliacbes de espaco e equipe e mudancas na
reorganizacao interna, a partir da anélise dos dados até o Relatorio de Gestdo de 2011, da UFBA, com
informacdes da PROPCI, como indica trecho abaixo:

(...) Assim, destaca-se em 2011, o aumento do espaco fisico destinado a inovagéo,
separando os ambientes de acordo com sua &rea de atuagdo em: Sala de Projetos,
Nucleo de Propriedade Intelectual e Nucleo de Transferéncia de Tecnologia, além da
Sala da Coordenacéo de Inovacdo e o0 aumento em 2013 da equipe do NIT para trés
funcionarios técnico-administrativos, favorecendo uma acdo mais efetiva,

minimizando a rotatividade que havia nos setores do Nucleo com a contratacdo de
bolsistas. Esta Gltima acdo também favorece a manutencdo da memoria dos processos

420 IHAC Lab-I foi proposto pelo prof. Paulo Gomes, entdo coordenador de inovacdo da UFBA, sob a guarda da Pro-
Reitoria de Criagdo e Inovacdo, e tem por base o conceito LABFAB que ¢ a abreviatura de “Fabrication Laboratory”
(“laboratério de fabricagdo” em portugués). O conceito surgiu no Center for Bits and Atoms (CBA), do Massachussets
Institute of Technology (MIT), e é conhecido como um espaco com ferramentas para realizar projetos de fabricagdo digital
com estimulo a inovagdo por meio de prototipagem de modo colaborativo.
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de apropriacdo de Pls e de Transferéncia de Tecnologia (PROPCI, 2011). (DE JESUS,
2014, p. 22)

E possivel identificar uma consideravel mobilidade na equipe de trabalho, ndo s6 no campo
quantitativo como também nas areas de formac&o dos profissionais. A partir da anélise dos relatorios
FORMICT, entre os anos de 2013 a 2018, percebe-se uma mudanca anual no perfil da equipe
consolidado um maior nimero de servidores, juntando os de dedicacdo integral e parcial. Ainda assim,
o NIT da UFBA apresenta uma equipe enxuta frente a todas as suas atribui¢oes estabelecidas em lei e
por designacdes internas, ndo por acaso que inumeras fungdes deste Nucleo ainda ndo foram
implementadas ou estdo na fase de desenvolvimento. A fixacdo de um ambiente estruturado com uma
equipe capaz de desenvolver todas as atribuicdes do NIT, com foco em planejamento e
desenvolvimento de acdes de médio e longo prazo, € um movimento fundamental na
institucionalizacdo da politica de gestdo de propriedade intelectual.

A PROPCI acabou ganhando mais atribuices com a regulamenta¢do do Marco Legal da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, Lei n°® 13.243/2016, pelo Decreto n° 9.283/2018, o que refletiu
inclusive na admisséo de um novo profissional na PROPCI. Perante tais mudancgas foram realizadas
diferentes acdes, em 2018, visando a melhora na qualificacdo da equipe do setor, como, por exemplo,
promocdo da participacdo em cursos de aperfeicoamento e eventos ligados aos temas de ciéncia,
tecnologia e inovacgdo, com o apoio da FAPESB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2019b,
p. 53).

Em busca do fortalecimento dos processos internos de gestdo, foi estabelecido o
encaminhamento formal da Politica de Inovacdo da UFBA por meio de elaboracdo de documento que
sera usado como critério para concessdo de recursos publicos as institui¢cdes de ciéncia e tecnologia.
Segundo Relato Integrado de Gestdo Exercicio de 2018 (2019), a PROPCI, junto a Pré-Reitoria e
Reitoria, tem assumido postura dindmico na divulgacdo da necessidade de elaboracdo formal da
Politica de Inovacdo interna e na construcdo desse instrumento. Assim, tais esforgos culminaram na
constituicdo de um grupo de trabalho, em 2018, coordenado pelo Pré-Reitor de Pesquisa, Criacdo e
Inovacdo para elaboracgdo de proposta de Politica de Inovagdo que tem como intuito sua conclusdo em
2019 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2019b, p. 52).

E possivel notar que ndo havia até entdo um documento formal firmando de modo concreto a
Politica de Inovacdo na UFBA, restando também sua incorporada. Como reflexo desse processo o
préprio NIT, mesmo que ndo de forma completa, parece que se estabeleceu como um setor que foi
incorporado a uma estrutura burocratica e que atua quando provocado, por exemplo, quando alguém

da instituicdo busca auxilio na protecdo de sua producao.
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Observa-se que a UFBA se encontra em um processo de construcao de politicas relativas as
demandas decorrentes da inovacéo tecnoldgica, bem como pela gestéo da propriedade intelectual como
condicdo para protecdo de seus ativos intangiveis. Nesse cendrio, para além da adequagéo aos marcos
regulatorios e as diretrizes nacionais, a tomada de consciéncia sobre o papel estratégico e fundamental
do desenvolvimento de uma politica e cultura de invencéo é imprescindivel para a construcdo de um
plano eficiente que envolva diversos setores da instituicdo, estabelecendo um forte dialogo com seus
publicos internos e externos.

E imprescindivel a formag&o de uma estrutura solida e corpo técnico capacitado no NIT, com
condicdes de conduzir um trabalho que envolva um planejamento e acGes estratégicas de curto, médio
e longo prazo, em conexdo com a Reitoria, as outras Pro-Reitorias, 0os Departamentos, as Faculdades
e Institutos, assim, articulando com toda estrutura técnico-administrativa ja existente na UFBA.

Torna-se fundamental a formacéo de uma equipe de base interdisciplinar e com profissionais
especializados com quantitativo correspondente aos desafios e competéncias que o NIT deve abarcar.
Portanto, é preciso uma restruturacdo, qualificacdo e ampliacdo da equipe, principalmente, voltada as
competéncias que ainda ndo sdo realizadas, mas que precisam ser implementadas, como ja destacado
anteriormente. Estes esfor¢os devem se voltar ao processo de avalia¢do, diagnostico e planejamento
de suas acOes tenho como escopo as diretrizes da propria instituicdo, em conformidades aos limites
legais.

N&o se pode negar que a construcdo de um ambiente de inovacdo passa pelo investimento
financeiro, estruturagdo administrativa e viséo institucional que ampare e viabilize tais transformacdes.
Para isso, contudo, é essencial que de fato a politica de inovacdo e de transferéncia de tecnologia,
atrelada a gestdo da propriedade intelectual, assuma papel estratégico com relevancia no plano
institucional da UFBA, com acles préaticas que envolvem: diagnostico, planejamento, estruturacao,
fortalecimento e consolidacdo. Todas as fases do processo sdo fundamentais e devem estar
acompanhadas de instrumentos de analises e avaliacdo de suas etapas.

Neste mesmo sentido, é preciso dar atencdo as areas que, no NIT da UFBA, ainda sdo mais
frageis por estarem em desenvolvimento ou por ainda nao terem sido implantadas, como ja destacado
acima, a partir disso deve-se ter em foco: a) os processos de planejamento da gestdo; b) a avaliacéo
dos resultados das pesquisas da institui¢do; c) o0 acompanhamento e assessoramento junto aos projetos
de pesquisa, prospeccdo de mercado e avaliacdo econdmica dos inventos em anélise para protecéo; d)
a promocdo da divulgacdo e da transferéncia de tecnologia das criacOes ja protegidas; €) um bom
acompanhamento juridico- administrativo na fase de comercializacdo da tecnologia e de firmar seus

contratos.
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4.3.1 Da patente e transferéncia de tecnologia

A partir dos dados do NIT é possivel notar que houve um aumento no nimero de pedidos de
patentes junto ao INPI, como demostra FIGURA 5. Percorrida a analise das agdes da UFBA de
adequacdo ao marco legal, em alinhamento as novas demandas impostas no ambito nacional, é
pertinente indicar que essa crescente seja reflexo do inicio da incorporacdo de uma politica interna no
gerenciamento de suas patentes.

Nesse cenario, ndo se pode perder de vista a expansédo vivida pela UFBA a partir de 2007 com
a criagdo do REUNI*, o que refletiu no aumento de seus recursos e investimentos, gerando construgio
de novos espacos fisicos, aumento de cursos, do nimero de alunos, do corpo docente, da assisténcia
estudantil, dentre outros. No entanto, esses investimentos nao se mantiveram por muito mais tempo,
pois, na contramdo desta expansdo, a UFBA passou a conviver com cortes de recursos e
contingenciamentos, desde 2014, o que acaba refletindo n&o sé na estrutura de ensino, mas também no

desenvolvimento de pesquisa como o0s cortes de bolsas de pesquisa, por exemplo.

FIGURA 5 — Evolugéao anual do depésito de patentes UFBA

Depdsitos de pedidos de patentes nos
tltimos anos
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43 O REUNI é um Programa de Apoio a Planos de Reestruturacdo e Expansédo das Universidades Federais, instituido em
2007, sendo uma das ac¢Bes que integram o Plano de Desenvolvimento da Educacéo (PDE), que tem como principal objetivo
a ampliagdo do acesso e a permanéncia na educacdo superior. Trata-se de um programa por meio do qual o governo federal
adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior publico, criando condi¢des para que as uni-
versidades federais promovam a expansao fisica, académica e pedagdgica. Fonte: Portal eletrdbnico REUNI. Disponivel
em: http://reuni.mec.gov.br/

44 Portal eletronico do NIT/UFBA. Disponivel em: https://nit.ufba.br/
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No que se refere a patente, ainda hoje a solicitacdo de depositos de pedidos de patentes junto
ao INPI ¢é a forma mais frequente de interacdo entre o NIT e a comunidade de pesquisa da UFBA.
Ainda segundo o Relato Integrado de Gestdo Exercicio de 2018 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA, 2019b), desde o inicio dos registros da PROPCI, em 2003, até 0 ano de 2018, se tem um total
de 210 pedidos de patentes realizados pela UFBA, em que 36 foram arquivados, 52 pedidos foram
anulados, 2 pedidos foram indeferidos, 116 ainda se encontram em analise, e 4 cartas-patentes foram
concedidas®. Deste total 08 foram os pedidos de patentes realizados em 2018. Todos estes pedidos
supracitados envolvem titularidade exclusiva da UFBA.

Um ponto a se destacar aqui € o volume alto de pedidos de patentes realizados frente a um
numero baixo de pedidos deferidos. Assim, percebe-se certa desproporcao entre o numero de deposito
de patentes e de sua real conversdo em patentes, o que s6 potencializa o gasto pela instituicdo em
processos de patenteamento que ndo se efetivardo. Dados como estes s6 tornam mais visiveis 0s
desdobramentos negativos que uma precaria conducao no processo de preparacdo do pedido de patente
pode produzir. Logo, é preciso dar atencdo ao procedimento de elaboracdo, analise e escrita do pedido,
que normalmente é realizado em colaboracédo entre o inventor e o NIT, associado a tudo isso também
esta uma boa pesquisa de anterioridade, 0 que exige um corpo técnico interdisciplinar e experiente.

Dentre as patentes concedidas a UFBA 03 sdo nacionais, obtida perante o INPI, e 01 foi
concedida na Alemanha, mas que se encontra ainda em analise no Brasil. Esta patente alemé, na qual
a UFBA ¢ titular, é fruto de parceria entre a UFBA, o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e
Tecnologia (INMETRO) e a Technische Universitat IImenau, localizada em Ilmenau, na Alemanha
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA; INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
QUALIDADE E TECNOLOGIA; TECHNISCHE UNIVERSITAT IIMENAU).

As 03 cartas-patentes concedidas até o momento pelo INPI & UFBA sao: 1) “Métodos para
determinacéo do teor de elementos leves em agos e ligas”, com depo6sito no ano 2007 e concessao em
2018, foi fruto de parceria com a Petrobras; 2) “Célula para obteng@o do coeficiente de empuxo no
repouso (Ko) em solos”, com deposito em 2008 e concedido 2018; 3) “Analisador de incubadora para
neonatos”, pedido depositado em 2008 e concedida em 2019, desenvolvida em parceria com o Instituto
Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia (IFBA). Algo que chama a atengéo é o longo
periodo entre o0 ano de deposito e 0 ano de concessdo das patentes, pouco mais de 10 anos, que s6

reforca um problema j& destacado sobre o acimulo dos pedidos e demora de uma resposta pelo INPI.

45 Por meio da avaliagdo do INPI o pedido de patente pode ser indeferido, ou seja, tendo seu pedido recusado, ou pode uma
patente concedida ser anulada por contrariar as determinagdes legais.
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A realizacdo de parcerias entre a UFBA e outras instituicdes € muito importante por toda
construcao de conhecimento fruto dessas experiéncias. As parcerias se apresentam como um processo
frutifero @ UFBA tendo em vista que 03 de 04 das suas atuais patentes concedidas sdo frutos de tais
parcerias. A UFBA tem estabelecido diversas parcerias ao longo dos anos e em alguns casos resultando
no desenvolvimento de tecnologia.

Segundo os relatérios do FORMICT, entre 2013 e 2018, da UFBA (UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018b) pode-se indicar dentre as empresas e
entidades parceiras: a Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB); Universidade
Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do Ceara (UFC); IFBA; Universidade do Estado da
Bahia (UNEB); INMETRO; Empreendimentos Agropecuarios e Obras S/A (EAO); Empresa Baiana
de Desenvolvimento Agricola (EBDA), Universidade Federal de Sdo Carlos (UFSCars), Graxoluz
Industria e Comércio LTDA/ME, Laboratério de Células Fotovoltaicas; Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA); dentre outras.

No que se refere aos contratos firmados entre 2013 e 2016 a grande maioria tem por objeto a
cotitularidade e acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo (atividades conjuntas de
pesquisa cientifica e/ou tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo); porém,
em 2017 e 2018 ndo hé registro de contrato firmado. Dentre registros somente é encontrado um caso
de contrato que tem por objeto o licenciamento de direitos de propriedade intelectual, realizado com a
empresa QUIMIS Aparelhos Cientificos LTDA. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018b).

No caso da UFBA, percebe-se que as parcerias sdo firmadas para o desenvolvimento de
pesquisa, mas sem quase alcancar a fase de licenciamento de seus resultados. Por certo que as parcerias
ndo devem visar estritamente o licenciamento ou cesséo de seus resultados, todavia, a quase auséncia
de contratos neste campo em face de volume de pedidos de patentes acaba por reiterar um quadro de
baixa conversdo no processo transferéncia de tecnologia o que, de certo modo, reforca a fragilidade
nessa area de atuacao.

Cabe destacar ainda a relacdo da UFBA com orgdos e entidades que compde a rede de fomento
e desenvolvimento da inovagéo no estado da Bahia. Assim, como a Secretaria de Ciéncia, Tecnologia
e Inovagdo do Estado da Bahia (SECTI/BA) e a FAPESB, além da interacdo com 0s espagos e as acoes
decorrentes do Parque Tecnoldgico, inaugurado em 19 de setembro de 2012, tendo como objetivo
incentivar o dialogo de empresas e instituicdes de pesquisa e inovacao do que o Estado alcance posicéo
protagonista na area de tecnologia, ainda, visando o potencial transformador no &mbito da economia
baiana (DE JESUS, 2014).
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Dentre os pedidos de patentes realizados na UFBA alguns institutos e areas de conhecimento
se destacam como produtoras de pesquisa e producao de patentes. O Instituto de Quimica lidera os
pedidos, seguido pelo Instituto de Ciéncias da Saude, Escola Politécnica e Faculdade de Farmacia séo
0s institutos que concentram a maior parte dos pedidos de patentes da UFBA, embora existam outros,
como demostra a FIGURA 6 logo abaixo:

FIGURA 6 — Pedidos de patentes por Institutos da UFBA

Pedidos de patentes solicitados para depdsito e suas respectivas areas
dentro da Universidade Federal da Bahia.

DEPARTAMENTO Pedidos
Instituto de Ciéncias da Saude 37
Instituto de Quimica aa
Escala Politécnica 35
Faculdade de Farmacia 30
Institute de Biologia 11
Instituto Multidisciplinar em Saude {Campus Anisio Teixeira) 7
Institute de Geocléncias 6
Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia 6
Instituto de Fisica 3
Faculdade de Educagio 2
Instituto de Matematica e Estatistica 2
Escola de Nutri¢do 1
TOTAL 184

Fonte: Portal eletronico do NIT/UFBA.

A identificacdo desses polos € importante para elaboracdo de uma abordagem comunicacional
mais direcionada e adaptada aos seus diferentes publicos. Na construcdo de uma cultura de inovacao
institucional é fundamental um dialogo com a comunidade académica, na verdade, mas do que isso é
preciso que a comunidade académica atue como difusora nesse processo.

Na elaboracdo de um planejamento estratégico é preciso entender bem os diferentes publicos
da instituicdo, a sua cultura institucional, os estagios de desenvolvimento e maturidade das pesquisas
e inovacdo em seus diferentes ambientes, para melhor desenvolver canais de aproximacdo da
comunidade académica com o contetdo da propriedade intelectual e promover a politica de inovacao.
Tendo em vista, ainda, que a elaboracdo de tais estratégias tem por objetivo a consolidacdo e o
amadurecimento da cultura de inovagéo, criando acGes e adaptando mecanismos a realidade concreta
do cada ambiente e de seus membros.

O desconhecimento e distanciamento da comunidade sobre o préprio 0 campo da propriedade
intelectual e seus mecanismos de protecdo aos bens intangiveis podem representar muitas perdas a
instituicdo gestora, tendo o NIT, dentre suas atribuicdes, o papel de difundir a cultura de propriedade
intelectual na instituicdo. Ademais, o didlogo € importante também para construir maiores
possibilidades de parcerias com outras instituicdes e com o setor produtivo, além de contribuir com

uma maior proximidade entra as demandas da sociedade e as pesquisas desenvolvidas pela UFBA.
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Canais de interlocucdo que contribuiriam para uma maior absor¢do da invengdo pelo mercado
lembrando que dentre os requisitos de manutencdo duma patente concedida encontra-se a exploracao.

A transferéncia e tecnologia se apresenta a universidade como ferramenta de compartilhamento
de conhecimentos produzidos e protegidos pela mesma, consistindo na transmisséo, por elemento
formal, da tecnologia fruto de pesquisa desenvolvida pela universidade ao setor produtivo para uso
comercial mediante retribuicdo financeira. De tal modo, a transferéncia de tecnologia representa em
muitas universidades publicas um enorme gargalo na concretiza¢do do ciclo da inovacdo, havendo
uma forte desproporcdo entre o nimero de depdsito de patentes, ou até mesmo das cartas-patentes
concedidas, e a efetiva transferéncia de tecnologia e rendimentos oriundo dos mesmos. No caso da
UFBA uma grande dificuldade € a falta de converséo em transferéncia de tecnologia de suas invencoes,
0 que se pode observar a partir da analise comparativamente os dados do FORMICT entre o ano de
2013 e 2018, logo abaixo:

TABELA 2 - Recursos obtidos com os contratos

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gastos com registro e R$ R$ R$ R$ RS R$
manutengdo da PI 19.305,00 23.832,00 | 64.148,00 29.168,00 16.518,00 | 36.724,12

Rendimentos no ano
percebidos na transferéncia | R$ 0,00 R$ 0,00 |R$1.638,16/ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
de tecnologia

Quantidade de tecnologias
nao protegidas disponiveis 23 80 - - - -
para negociagao
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados do FORMICT (2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018)

Embora as universidades, por serem instituicdes de ensino e pesquisa, tenham 60% de desconto
nos valores de retribui¢es dos servicos prestados pelo INPI, como estabelecido pela Resolugéo n°® 251
de 2019, do préprio INPI, os recursos empregados aos pedidos de patentes acabam tendo uma
expressdo em decorréncia do volume dos pedidos, 0 que pesa ainda mais nas instituicdes que nao
conseguem uma contrapartida financeira de suas patentes“®. Nesse cenario de quase nenhuma
transferéncia de tecnologia a UFBA acabou adotando algumas mudangas em seus procedimentos de
solicitacéo e analise de depdsitos de patentes, a partir de 2017. A instituicdo identificou a questao dos

custos que € intensificada pelo acimulo dos processos que aguardam analise no INPI associados a

46 A Resolugdo n°® 251, de outubro de 2019, do INPI, estabelece em seu art. 2°: “As retribui¢des dos servigos prestados de
até 60% no valor de retribuicdo a ser obtida por: pessoas naturais (somente se estas ndo detiverem participagdo societaria
em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado); microempresas, microempreendedor individual e empresas
de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas
na Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituicdes de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como
orgaos publicos, quando se referirem a atos proprios, conforme estipulado nessa resolugao”.
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baixa obtencdo de cartas-patentes. Assim, buscando maior economicidade foi instituida a Portaria

06/2018, atualizada pela Portaria 05/2019, com indicadores de novos procedimentos a serem adotados:

A nova regulamentacdo, que institui normas e procedimentos para protecdo de
propriedade intelectual, estabelece que a UFBA: (i) - ndo solicitara protecdo de marcas;
(ii) — ndo solicitara protecdo de patentes do &mbito do Tratado de Coopera¢do em
Matéria de Patentes (PCT); (iii) — exigira a aprovacdo do Termo de Partilha pelas
congregacOes das unidades que estiverem vinculadas ao processo de criacao; (iv) —
vinculara a continuada manutencdo do pedido de patente a Opinido Preliminar
favoravel do INPI. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2019b, p. 52)

Quando uma inovacao alcancga sua protecdo por meio da concessdo de uma carta-patente deve
ter em vista sua conversdo em um bem comerciavel, sendo a exploracdo também elemento para sua
conservacao, traduzindo-se em beneficio pablico por meio de seu acesso e da difusdo do invento que
é a razdo de ser da patente. Neste sentido, é o setor produtivo que detém os meios para transferir ao
mercado a inovagédo gerada em grande parte das vezes pelas ICTs, principalmente no caso do Brasil.
O diélogo entre ICTs e as empresas acaba por ampliar as possibilidades para concretizagdo da inovagéo
e, ainda, promove o incentivo a economia local gerando impacto direto na sociedade. Claro que nao
serdo absolutamente todas as tecnologias desenvolvidas pela ICT que conseguirdo insercdo no
mercado, mas, é preciso que a instituicdo tenha uma estrutura para captar investimentos e parcerias
dentro de suas potencialidades.

Por tudo exposto, nota-se que, na UFBA, a transferéncia de tecnologia, e por consequente a
producdo de rendimento a partir de sua exploracdo, apresenta-se como gargalo no ciclo de inovacao.
Esse ndo é um cenario muito distante de inimeras outras ICTs onde se apresenta uma grande diferenca
entre o nimero das tecnologias protegidas e quantidade de contratos de transferéncia firmados, em
certas circunstancias contratos quase que inexistentes. Sob tal conjuntura a protecdo dos ativos
desenvolvidos pela ICT acaba gerando um volume grande de dispéndio principalmente se comparado
com o baixo grau de rendimento.

A transferéncia de tecnologia dentro de uma politica de inovacdo é estratégica, ndo so para
efetivacdo do ciclo inventivo como para dar suporte ao sistema de manutengéo da protecédo, ainda,
sendo fonte de incentivo e investimento. Ademais, a exploragéo da inovacdo protegida acaba por
estabelecer um certo retorno direto a sociedade oriundo da pesquisa académica, como caminho que

viabiliza a efetivacdo do interesse publico.
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5 POR UMA EFETIVA GESTAO DE PATENTES UNIVERSITARIAS
5.1 DA GESTAO DE PATENTES COMO EFETIVAGCAO DO INTERESSE PUBLICO

O interesse publico faz parte da base fundadora do Estado Democratico de Direito e se
apresenta como elemento de essencial ao Direito Pablico, tendo forte guarda no Direito Constitucional
e Direito Administrativo no sistema brasileiro, expresso tanto no principio da supremacia do interesse
publico quanto no principio da indisponibilidade do interesse publico*’. Sobre tais bases a defesa dos
interesses publicos se funde a prépria finalidade do Estado no compromisso de protecdo dos interesses
da coletividade na concretizacdo de um bem comum, sendo norteador em toda sua atuacao.

Ao tratar um pouco sobre as transformacgdes que abalizam o Direito Administrativo que ja
passou por processos de constitucionalizacdo, humanizagdo e democratizacdo, no Brasil
principalmente, Maria Sylvia Di Pietro (2016, p. 186) ainda aponta que sua origem e desenvolvimento
sao marcados de um lado pela ideia de “protecao dos direitos individuais” frente ao Estado, como
fundamento ao principio da legalidade, e por outro lado a “necessidade de satisfacdo do interesse
publico” que ampara as prerrogativas da Administracao Publica na defesa e concretizagdo do bem estar
social, seja estabelecendo limite no exercicio dos direitos individuais ou concedendo beneficios a
sociedade por meio do fomento e prestacdo de servico publico. Pelo que apresenta ainda a referida
autora esse “duplo aspecto do Direito Administrativo”, reforcado pelo que se observa na doutrina,
constitui um ativo debate a este campo que por vezes fortalecem a perspectiva dos interesses
individuais apontada acima e por outras se propala a ideia do interesse publico (DI PIETRO 2016, p.
187).

A perspectiva atual do interesse publico, apontada por Emerson Gabardo (2017, p. 97), esta
associada ao “Estado social interventor no periodo pés-guerra” oriunda de uma no¢do do Direito
Administrativo pautada no seu regime juridico, portanto, a interpretacdo do interesse publico se
estabelece “nos termos de um sistema constitucional positivo e soberano, cujo carater socio interventor
precisa conviver em um equilibrio complexo com direitos subjetivos”. De tal modo, o interesse sera
publico quando em consonancia com os principios éticos e o ordenamento juridico que regem o Estado

Social e Democrético de Direito, com a busca pela consolidagdo de um bem estar social.

4TEm grande parte da doutrina do Direito Administrativo o principio da supremacia do interesse publico é vinculado como
principio geral do direito e guia na atuacéo das prerrogativas da Administracdo voltadas a defesa dos interesses da coletivos
frente, inclusive, aos interesses privados, segundo Hely Lopes Meirelles (2016, p.113) “a primazia do interesse publico
sobre o privado é inerente & atuacdo estatal e domina-a, na medida em que a existéncia do Estado justifica-se pela busca
do interesse geral, ou seja, da coletividade”, conectando-se diretamente ao principio da indisponibilidade do interesse
publico que abriga a determinacdo de que ndo pode a Administracdo dispor livremente destes interesses gerais muito menos
renunciar a sua tutela.
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Sendo o interesse publico determinado pelo ordenamento juridico brasileiro, todo seu sistema,
valores e bens protegidos pela Constituicdo Federal defendem o regime de direitos fundamentais nela
estabelecido, ainda que ndo tratem expressamente do assunto (GABARDO, 2017, p. 309-310). N&o é
possivel pensar o Estado como algo fora da sociedade bem como ndo é possivel estabelecer a nogéo
de interesse publico fora do sistema juridico patrio, sob a guarda dos valores e principios
constitucionais. Assim, a protecdo dos direitos individuais na Constitui¢cdo convive com a guarda dos
direitos coletivos, com inumeras prerrogativas amparadas no principio da supremacia do interesse
publico. Além disso, a impossibilidade na satisfeito de muitos dos interesses coletivos por meio da
acdo individual de cada membro do corpo social o Estado acaba ocupando uma funcdo central da
defesa e efetivacdo do interesse do todo social.

Para Celso Antdnio Bandeira de Mello (2010) a colocacéo do interesse publico como categoria
contraposta ao interesse individual carrega em si um falso antagonismo entre o interesse das partes e
0 interesse do todo, propiciando-se a errdnea suposicdo de que se trata de um interesse desvinculado
da realidade que orienta os interesses de cada uma das partes que compdem o todo. Ainda segundo o
referido autor o interesse do todo estd compreendido em uma juncdo qualificada dos interesses das
partes que o compde, como uma versao qualificada dos interesses individuais expressos em sua
dimensdo publica, abrigado de modo intertemporal na continuidade historica de progressao das
geracOes de seus nacionais. Neste mesmo sentido, o interesse dos que integram o todo, enquanto
participes deste conjunto social maior no qual estdo inseridos, ndo se confunde aos interesses
meramente individuais voltados a vida particular considerada de modo singular e particularizada, nem
ao menos sdo meramente a soma destes interesses individuais.

Amplamente aplicado no campo do Direito o interesse publico é apontado pela doutrina como
conceito juridico indeterminado“®, fazendo com que a prépria Administragdo Publica tenha que
interpretar e identificar o interesse publico na sua atuacdo fatica e, assim, aplica-lo as hipdteses da
realidade. Trata-se, entdo, de uma nog¢do com contornos mais abstratos que nao se mostra de modo téo
explicito, mas com o foco em melhor garantir o atendimento ao fim puablico a que se designa. A
aplicacdo de tal conceito acaba por exigir cuidado sendo preciso sopesar as condi¢des e exigéncias
postas pela realidade e, assim, conduzird melhor este desafio aqueles que conseguir ler de modo mais
adequado os desafios, as demandas e as aspirag@es sociais de seu tempo historico.

Todavia, a indeterminagdo desse conceito ndo € em si apresentado como um aspecto negativo

por parte da doutrina, muitos autores como, por exemplo, Celso Anténio de Mello, Maria Sylvia Di

48 Segundo Karl English (2001, p. 202-209) por conceito indeterminado é entendido um “conceito cujo conteudo € a ex-
tensdo sdo em larga medida incertos”, indicando ainda que os conceitos juridicos sdo em grande parte indeterminados pelo
menos em alguma medida.
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Pietro, Daniel Hachem e Emerson Gabardo, ponderam acerca do aspecto positivo que a flexibilidade
na sua identificacdo possibilita no alcance de melhores resolugdes ao caso concreto, estando
obviamente em observancia ao sistema juridico que o modula. Com intima ligacdo ao principio da
legalidade o interesse publico estd compreendido a partir de todo o ordenamento juridico pétrio sob o
qual esta inserindo. Também € possivel entender que a identificacdo do interesse publico néo se da de
modo fechado, mas sim € aferido no mundo concreto dos fatos, com toda intersec¢éo entre outros
campos dos direitos sociais e econdmico, sendo necessario mensura-lo sob a analise da razoabilidade
em uma adequada avaliacdo entre meio e fim.

Ademais, como leciona Celso Antdnio Bandeira de Mello (2010, p. 65-66), com clara
referéncia ao trabalho de Renato Alessi, ndo se deve recair ao equivoco de que o interesse publico é
pura e exclusivamente um interesse do Estado, sob o risco de identifica-lo em qualquer interesse da
entidade que o representa; devendo observancia a distin¢éo entre o interesse primario — o interesse
publico propriamente dito — e o interesse publico secundario, na medida em que os interesse
secundarios s6 podem ser buscados quando “coincidentes aos interesses primarios”*°. No mesmo
sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018) alerta que a defesa dos interesses publicos impGe a
Administracdo um compromisso em atender aos beneficios em proveito do corpo social e ndo se guiar
ao interesse individual, e muito menos ao interesse de quem exerce a funcdo administrativa.

Como parte da Administracdo Publica, compreendendo tanto a direta como a indireta, a
universidade publica estad submetida a observancia do interesse pablico. Assim, para além da mera
adequacdo legal, a propria construcdo de uma gestdo de patentes universitarias eficiente se constitui
como efetivacdo do interesse publico.

A ndo adocdo de uma gestdo interna de seus ativos intangiveis pelas universidades publicas
aprofundam as dificuldades ja existentes, como a falta de retorno de quem desenvolve a inovacao e de
um justo compartilhamento de seus beneficios, bem como, abre campo a apropriacdo da tecnologia
desenvolvida com recursos publicos, mas que tera todo seu retorno financeiro privativo ao agente que
a explorar. Em um cenario no qual uma tecnologia desenvolvida pela universidade publica € protegida
pode resultar, por exemplo, na transferéncia de tecnologia. Assim, a contrapartida financeira acaba
gerando repercussdes tanto para a instituicdo quanto para seus inventores, além do reconhecimento

moral dos criadores, além de possibilitar que a invencdo seja produzida por terceiros e alcance a

49 Celso Antdnio Bandeira de Mello (2010, p. 66) explica que os interesses primarios “consistem no plexo dos interesses
dos individuos enquanto participes da Sociedade (entificada juridicamente no Estado), nisto incluido o depdsito
intertemporal destes mesmos interesses”, todavia, além de titular deste interesses o Estado enquanto pessoa juridica que
existe e atua no “universo de concorréncia com os demais sujeitos de direito” pode ter interesses que lhe sdo particulares,
percebidas em suas individualidades como parte interessa, sendo estes Ultimos os intitulados interesses secundarios, assim,
ndo sdo interesses publicos e sim interesses individuais do Estado similares aos interesses de qualquer outro sujeito.
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sociedade. Sob tais circunstancias, as contrapartidas alcancadas pela instituicdo e seus inventores
repercutem nao s6 COMO recursos para investimentos em pesquisa como no incentivo para criacéo e
desenvolvimento e novas tecnologias.

A gestdo das patentes universitarias acaba por possibilitar maior campo de direcionamento e
tomada de decisdo sobre a protecdo e negociacdo da tecnologia desenvolvida, além de abrir maior
chance de aproximacao e acesso da sociedade ao que é produzido pela universidade. Ao se pensar em
uma instituicdo que é custeada por toda sociedade e que tem papel fundamental na formac&o técnica e
humana de parte dessa sociedade, bem como na producdo de conhecimento, uma efetiva gestdo da
propriedade intelectual s6 agrega possibilidades a uma maior e melhor contribuicéo.

A universidade € um centro amplo de desenvolvimento de conhecimento e pesquisas, deste
universo inumeros resultados detém potencial para dar origem a invengdes em condi¢cdes de serem
patenteaveis. Todavia, a aquisicdo da patente ndo € um fim em si mesmo, pois esta tem como finalidade
a protecdo para exploracdo da tecnologia protegida que se converte em produtos e servico destinados
a circulacdo no mercado, tendo em vista sempre a funcéo social da propriedade industrial.

Por outro lado, ao se pensar em desenvolvimento regional é de grande importancia o
estreitamento dos lacos entre a universidade e o setor produtivo local, desde grandes, médias, a
pequenas empresas até cooperativas e outras estruturas organizadas de producdo. Assim, também as
parcerias entre a universidade e outros diversos setores sociais, ndo s6 com as empresas, acabam por
ampliar as possibilidades de desenvolvimento de investigacdo de problemas concretos da sociedade,
podendo resultar em proposic¢des resolutivas a tais questdes.

N&o por acaso, a Lei de Inovacao direciona-se a promover maior intera¢do do setor produtivo
com a universidade, seja por meio de parcerias como de transferéncia de tecnologia®®. Assim, observa-
se que o referido regramento busca o incentivo a inovacdo nas empresas e entidades do direito privado
sem fins lucrativos brasileira com ac¢des destinadas a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovacdo que atendam as prioridades das politicas setor produtivo industriario nacional®. Logo,
colocada tal incentivo a proximidade entre setor produtivo e universidade € importante que esta Ultima
estabeleca sua politica de inovacéo também a partir da defesa de seus valores e misséo e, se tratando
de uma universidade publica, deve ter sempre em foco a observancia ao interesse publico.

Ao pensar em uma efetiva gestdo de propriedade intelectual, imersa na politica de inovagéao de

na universidade publica, é fundamental ndo sé olhar cada instituicdo a partir de sua realidade, seu

50 Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018b, 84) “o principio da supremacia do interesse publico esta na base de prati-
camente todas as func¢Bes do Estado e de todos os ramos do direito publico. Esta presente em todos os tipos de fungdes
administrativas: servi¢co publico, fomento, policia administrativa e intervengdo”.

51 A Lei de Inovacdo tem seu Capitulo IV reservado ao estimulo a inovacgao nas empresas.
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contexto social, cultural e econdémico, como também refletir sobre sua estrutura interna de modo mais
concreto. Neste contexto, alguns questionamentos iniciais merecem atencdo na conducao dessa gestao:
em que medida e de que modo a articulagdo entre setor produtivo e universidade é valida para
efetivacdo do interesse publico? E como a gestdo de patentes universitaria, inserido num plano da
propriedade intelectual, pode responder a tais questdes?

Para poder responder melhor a tais desafios é fundamental que cada instituicdo construa uma
bem definida estrutura institucional onde se tenha refletido de modo claro e maduro os valores e
diretrizes que norteiam sua conduta e reflita da politica de inovagéo. Isso tudo passa por uma discussao
ampla sobre sua infraestrutura, cultura institucional, planejamento e investimento para que de fato cada
instituicdo, munida do conhecimento de sua realidade, estabeleca o comprometimento com o desafio
de construir uma efetiva gestdo de propriedade intelectual.

Importante destacar que ndo cabe a defesa por uma adesdo passiva da instituicdo publica aos
interesses do setor privado, ndo pode a mesma ficar refém de uma Idgica estritamente empresarial e
comercial sem perseguir e imprimir suas diretrizes em suas decisfes. A partir dessa posicao o presente
trabalno ndo defende o uso meramente da universidade publica, de todas suas pesquisas e
conhecimentos produzidos, como simples estimulo e fornecimento de subsidios a um setor produtivo
brasileiro que ndo ocupa um papel ativo na inovacdo do pais. O que se defende aqui é formulacéo de
uma gestdo interna desses ativos com estrutura e ferramentas capazes de efetivar a defesa dos interesses
publicos, em associacdo a funcdo social da propriedade industrial, tratando-se de instituicdes publicas,
e assim estabelecer as pontes de didlogos necessarias com diversos setores, inclusive o industrial, na
conversdo de beneficios a coletividade.

De tal modo, a construcdo de uma gestéo de propriedade intelectual mais forte deve confrontar
a realidade institucional em busca de um diagnéstico mais pontual de seus desafios, com suas
realidades, virtudes e deficiéncias, com subsidios necessarios para tragar um planejamento e estratégias
de atuacdo mais eficientes, para que assim o NIT consiga de fato desenvolver todas as competéncias
atribuidas em lei, mas com efetividade na defesa dos interesses sociais. A despeito disso, cabe retomar
a andlise, iniciada no capitulo anterior, sobre a perspectiva apresentada pela UFBA acerca de sua

atuacdo e diretrizes enquanto instituicao e sua real atuacéo na gestdo de patentes universitarias.

5.2 POR UMA EFETIVA GESTAO DE PATENTES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA
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Ja na fase de apresentacdo do Regimento Geral e Estatuto da UFBA (2010) é reafirmado a
preocupacao da instituicdo em refletir sobre o papel da universidade frente as novas configuragdes do
conhecimento globalizado e do processo de formagéo do saber na sociedade atual, & época em processo
de discussdo de um novo marco normativo que guiasse uma nova visio institucional®?. Nesse sentido
a UFBA parece destacar a importancia do carater social da instituicdo na atualidade, que deve ser
cobrada principalmente por seus objetivos socialmente relevantes e ndo estritamente pela formalizacéo
e cumprimento de regras, tendo assim que negociar sua autonomia na realiza¢do de suas atividades
fins de modo participativo e amplo. Assim, o papel politico e social da universidade, que acaba sendo
questionado por muitas vezes, no que diz respeito a sua funcdo no desenvolvimento econémico e
humano do pais precisa sempre ser reafirmado. Aqui a questdo da autonomia universitaria também
ganha destaque ja que esta, particularmente no Brasil, se vé& por muitas vezes ameacada, constrangida
e até alienada.

O debate interno acerca de uma reestruturacdo institucional e curricular na UFBA € antigo, mas
com a adesdo ao Programa REUNI encontra as condi¢cdes para implantacdo de algumas dessas
mudangas, nesse processo em que se elabora e institui uma reforma estatutaria, sob uma nova viséo
institucional. Por meio dessa reestruturacao se reafirma no novo Estatuto (2010) essa nova concepgéo
mais ampliada acerca da producdo académica, incorporando entdo uma percepcao mais ampla de
conhecimentos e saberes, que permeia sua missao ancorada na triade: ensino, pesquisa e extensao. A
compreensdo ampliada desses trés pilares pretende abrir caminhos para interconexao de praticas e
saberes capazes de contribuir nas transformac6es da sociedade, reafirmando o papel historico e social
que a universidade desempenha. Pela conviccao da importancia que a universidade ocupa na sociedade,
enquanto instituicdo do conhecimento como forte elemento de transformacdo social e cultural, que a
UFBA luta por uma expansdo com inclusdo social em associacdo a uma a produtividade cientifica,
cultural e pedagdgico; ainda, alcancando uma eficiéncia de gestdo e eficicia organizacional sobre o
seu complexo conjunto das atividades desenvolvidas (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,
2010, p. 15).

Importante também destacar as incorporacdo e construcdo de uma série de politicas
institucionais que geraram maior possibilidade de ingresso a UFBA, produzindo um corpo discente
mais plural em comparacgdo ao que sempre foi estabelecido, o0 que por si s6 ampliam as chances de
maior diversidade na producdo académica e construgdo de saberes. Em certa medida, a formas de

didlogo estabelecidas entre a universidade e a sociedade tem influéncia direta dos setores sociais que

52 A Revisdo do Marco Normativo da UFBA é proposto na parte de apresentacdo do seu Regimento Geral e Estatuto
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2010) e instituido na gestdo do entdo Reitor Naomar de Almeida Filho.
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de fato conseguem fazer parte dessa instituicdo. Todavia, a institui¢cdo ainda tem muitos desafios se 0
objetivo é construir pontes mais amplas e solidas com a sociedade.

Dentre as atividades essenciais da Universidade estdo a pesquisa, criacdo e inovagéo,
juntamente com 0 ensino e extensdo, que como atividades fins devem ser impulsionadas pela sua
administracdo institucional e académicas®. Nesse contexto a incorporagio dos termos “criacdo” e
“inovagdo” no novo Estatuto (2010, p. 11) trazem consigo um sentido duplo no qual se congregam
tanto a concepcdo advinda da “literatura economicista de Ciéncia & Tecnologia de heranga
schumpeteriana e por seu uso nos estudos culturais e em analises da producdo artistica”. Muito embora
a inovacao esteja intrinsicamente associada a pesquisa ela é um poderoso componente no processo de
formacdo humana e profissional, além de entrecruzar os diversos outros campos de producao do saber
e da propria dindmica institucional.

A producéo de conhecimento o desenvolvimento de técnicas e tecnologias por si s6 compdem
os objetivos institucionais da pesquisa, criagdo e inovacdo®* na universidade. No universo de atividades
intrinsecas a instituicdo estdo o desenvolvimento da pesquisa basica e aplicada que ocupam grande
importancia e propiciam também condi¢des para o surgimento de inovagdes, muitas com condicGes de
serem patenteadas. Deste modo, o cuidado com a gestdo e protecdo dos ativos intangiveis nas
universidades publicas ganham um traco ainda mais relevante por envolver o seu compromisso
institucional e social.

Assim, € essencial que a universidade detenha uma estrutura de gestdo de patentes voltada a
seus objetivos institucionais, inserida em um plano de politica interna de inovacdo em associagdo a
uma gestdo de propriedade intelectual. Sob tal perspectiva, cabe pensar quais sdo 0s pontos essenciais
para o fortalecimento da gestdo de patentes na UFBA a partir de alguns entreves identificados e
apresentados no capitulo anterior.

Com base no que foi apresentado, é possivel estabelecer um diagnéstico preliminar no que
tange a gestdo de propriedade intelectual na UFBA em seus pontos centrais. Assim, identifica-se que
a UFBA possui uma gestdo de propriedade intelectual ainda incompleta e em processo de
desenvolvimento e adequacdo as demandas impostas pela propria Lei de Inovacdo. Na verdade, a
implantacdo dessa gestdo na UFBA surge de uma determinagdo legal sem a existéncia de um marco
institucional anterior que ja estabelecesse as bases de um sistema de protecédo de seus ativos intangiveis.

Isso tudo s6 evidencia a necessidade de um trabalho sistematico e profundo na estrutura administrativa

%30 art. 2° do Regimento Geral da UFBA estabelece: “As atividades essenciais da Universidade, impulsionadas pela sua
administracdo institucional e académica, sdo: | - ensino; Il - pesquisa, criacdo e inovagéo; Il - extensdo universitaria”.

54 Assim estabelece o Estatuto da UFBA em seu art. 83: “A pesquisa, a cria¢do e a inovagao, em articulagdo com o ensino
e a extensdo, terdo como objetivos a producdo de conhecimento, o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias e a
exploragdo de formas originais de expressao artistica nos diversos campos do saber, da arte e da cultura”.
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que se inicia com a elaboracdo de um plano solido e detalhado de politica de inovacao que agregue a
propriedade intelectual.

Com uma estrutura mais enxuta o NIT ndo apresenta um papel ativo e acaba atuando mais
quando demandado para assessoria, realizacdo e acompanhamento do processo de depdsito de patentes
e possiveis contratos de parcerias e transferéncias de tecnologia que venham a surgir. Um reflexo dessa
estrutura € que o NIT ainda ndo desenvolve algumas das atribuicGes impostas tanto pela Lei de
Inovacdo como institucionalmente, que afetam diretamente sua atuagdo no campo do planejamento,
diagndstico e andlise de resultados, comunicagdo institucional, prospeccdo e de transferéncia de
tecnologia. Aliés, é flagrante que dada a atual estrutura ndo resta muita condicdo para a realizacao de
modo pleno e eficiente todas as suas competéncias nesse campo, devendo haver investimento tanto na
estrutura fisica como para ampliacdo e formacdo de recursos humanos voltados as suas areas de
atuacdo e com estimulo a construgcdo de um corpo técnico preparado e eficiente.

Outro ponto que merece destaque é um certo desconhecimento da existéncia de um setor como
o NIT e da sua politica, na UFBA, por parte da comunidade académica, inclusive, por pesquisadores
da instituicdo (informac&o verbal)>. O que aponta para a falta de uma gestdo mais ativa que consiga
mobilizar todos seus recursos para promoc¢ao de suas competéncias, assim como indica a falta de certa
articulacdo e comunicacdo efetiva com a comunidade académico, o que sé evidencia alguns os pontos
mais frageis da gestdo do NIT, ja mencionados no capitulo anterior.

Um gargalo que se apresenta no ciclo de inovacgdo e na gestdo das patentes é a transferéncia de
tecnologia, ou melhor, a quase insisténcia de contratos com essa finalidade. Com isso, a UFBA cumpre
com a onerosidade da protecdo e manutencdo dos pedidos de patentes e das patentes concedidas, mas,
quase ndo ha conversdo em licenciamento.

Contudo, é preciso destacar que iniameros dos entraves e dificuldades da gestdo das patentes
universitarias na UFBA fazem parte de problemas ainda maiores que ultrapassam os muros da prépria
instituicdo, que além da falta de investimento publico tem que enfrentar a imposicdo de cortes
sucessivos ao or¢camento. Importante pensar sobre esta realidade, pois muitas das acdes de superacdo
das dificuldades indicadas no trabalho para a construcdo de uma efetiva gestdo da propriedade
intelectual passam por maior investimento ndo s6 na estrutura interna do NIT como em associagdo as

politicas de estimulo a pesquisa, inovagdo e desenvolvimento na universidade.

%5 Reflexdes fruto tanto de elaboracdo feita pela Profe. Marta Giménez, em processo de orientacdo para realizagdo do
presente Trabalho de Conclusdo de Curso — TCC, quanto por meio de inimeras outras conversas com membros do corpo
docente e discente da UFBA. GIMENEZ Pereira, Marta Carolina. Processo de orientacio académica. [mensagem
pessoal]. 22 de set. de 2020.
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Dada as limitagdes proprias de um Trabalho de Concluséo de Curso ndo se tem aqui a pretensao
de estabelecer um modelo fechado sob uma suposta promessa de resolucéo de todos os desafios que a
UFBA deve enfrentar na construgdo de uma efetiva gestéo de propriedade intelectual, em especial das
patentes universitarias, mas sim apontar caminhos de enfrentamento que parecem centrais a questao.
Assim, como resultados da andlise dos indicadores e registros acerca da atuacédo da UFBA, no campo

em estudo, serdo tracados eixos basicos de enfrentamento institucional com propostas de atuacao.

5.3 EIXOS BASICOS DE ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL E CONCLUSOES

5.3.1 Da difuséo do conhecimento da propriedade intelectual na formacao de uma cultura de
inovacao

A atual cultura académica esté intrinsicamente ligada a uma dindmica de producéo e publicacéo
de trabalhos cientificos que ha muito tempo se estabelece e é fortalecida por uma seria de demandas
institucionais e de agéncias de fomento. Assim, frente a essa cultura ja consolidada o sistema de
protecdo de propriedade intelectual se apresenta como algo novo e mais desconhecido.

De tal modo, o desconhecimento sobre a propriedade intelectual, por exemplo, pode levar a
publicacdo da pesquisa divulgando uma tecnologia ainda ndo devidamente protegida. Logo, a
compreensdo acerca da propriedade intelectual possibilita uma melhor avaliagéo e identificacdo das
potencialidades de protecdo de determinado ativo, inclusive, no decorrer do processo de pesquisa, que
deve ter apoio do NIT em uma analise mais aprofundada.

A gestdo da propriedade intelectual é fundamental a construgdo de uma cultura de inovagéo na
universidade, assim, o préprio desconhecimento acerca da existéncia de uma estrutura interna de
amparo a protecdo dos ativos intangiveis deve ser combatido. Como indicado no capitulo anterior, é
de competéncia da instituicdo também a funcéo de difundir a cultura de propriedade intelectual na
instituicdo, bem como atuar no processo de institucionalizacdo e manutencdo da propriedade
intelectual, da inovacédo e da transferéncia de tecnologia. Portanto, € preciso uma atuacao institucional
ativa e engajada com inimeras instancias da UFBA afins na construcao espacos de dialogo e difusdo
desse conhecimento entre os pesquisadores, 0s diversos grupos de pesquisa, as unidades universitarias,
os departamentos e, inclusive, acdes de extensdo que possam alcancar também inventores
independentes da comunidade local.

Por sua atribuicdo na difusdo desse conhecimento é importante que a UFBA incorpore
iniciativas de elaboracdo de projetos que agreguem diversos setores estratégicos, assim, desenvolvendo
diferentes acdes e projetos que promovam uma alianca entre as Pro-Reitorias, como a PROPCI, a Pro-

Reitoria de Ensino de Graduag&o, Pré-Reitoria de Ensino de P6s Graduagdo, Pré-Reitoria de Extensao,
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Superintendéncia de Tecnologia da Informacdo (STI), Assessoria de Comunicacdo, dentre outros
setores. A¢Oes que irradiem por diferentes instancias institucionais alcangando, engajando e agreguem
tanto aos responsaveis de grupos de pesquisa, diretores das unidades universitarias e corpo docente,
discente e administrativo.

E possivel pensar em agdes como a realizacio de eventos e encontros estruturados em torno do
tema da propriedade intelectual e da pesquisa universitaria, mas que ultrapasse os muros de um tnico
departamento, com um engajamento na realizacéo, participacéo e divulgagédo por diferentes unidades,
direcionado até mesmo por um calendario anual dessas a¢des. A construcao desses campos de didlogos
deve visar, inclusive, maior integracdo e interacdo entre pesquisadores dos mais diversos campos de
atuacdo na instituicdo, bem como profissionais e estudiosos das areas de gestdo, administracao,
inovacdo, tecnologia e pesquisa cientifica, além das areas do direito voltados a propriedade intelectual,
ao direito administrativo, contratos de transferéncia de tecnologia e licenciamento, dentre outros. A
interface entre propriedade intelectual e pesquisa universitaria por si sO ja trata de um campo
multidisciplinar, assim, € importante articular os diversos conhecimentos, por seus profissionais e
pesquisadores, produzido pela prépria universidade que construam uma ampliagdo e aprofundamento
no debate acerca da propriedade intelectual e a universidade.

E interessante também pensar na criacdo de instrumentos como manuais, cartilhas, folders e
outras ferramentas de publicitacdo do conteudo desenvolvidos em linguagem acessivel e criativa,
inclusive em formato digital, voltados a divulgacdo ndo s6 da existéncia do NIT e de sua atuacdo na
UFBA, bem como na difuséo do conhecimento sobre a propriedade intelectual. A distribuicdo desses
conteudos também deve ser realizada em cadeia, irradiando desde os canais mais amplos de divulgacéao
e com distribuicdo entre os canais comunicacionais mais pontuais nutridos pelas unidades
universitarias e seus departamentos com seus discentes, docentes e todos os demais profissionais que
atuam no funcionamento de cada unidade. Assim, em todas as pecas e a¢des difundidas é importante
que esteja sempre veiculado os portais e redes oficiais do NIT. Ainda, apds um primeiro contato mais
simplificado com o que foi difundido, deve-se propor espacos de conhecimentos mais aprofundados,
inclusive, com maiores informacoes e direcionamento de leituras sobre os temas relacionados.

A atuacdo e ampliacdo da comunicagdo nos canais digitais oficiais também sdo caminhos
importantes se bem utilizado pela instituicdo, ndo € indicado a uma instituicdo ter estes canais
simplesmente por ter, mas sim com um propdsito orientado e alinhado a um plano comunicacional
maior, ter um planejamento, plano de acdo e estruturacdo de linguagem e posicionamento adotado em
cada rede. No mesmo sentido, é importante apoiar e dar suporte técnico e visibilidade a a¢cbes organicas
de grupos na comunidade académica voltados a difusdo do conhecimento sobre a propriedade

intelectual em meio digital.
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E possivel perceber que frente aos desafios impostos as universidades em um cenario de
pandemia a UFBA acabou realizando algumas a¢6es em formatos que exploravam mais novos campos
comunicacionais com iniciativas em plataformas virtuais o contetdo de palestras e debates como, por
exemplo, o primeiro Congresso da UFBA realizado totalmente por meio digital e a participagéo do
Congresso da ANDIFES, junto a inUmeras outras universidades. Em grande parte, ndo sdo conteidos
pensados e produzidos em formatos direcionados as plataformas da internet em que a UFBA tem uma
conta oficial, por exemplo, mas sim atividades ja desenvolvidas comumente pela universidade, como
palestras, congressos, conferéncias e atividades correlatas, que foram transmitidas simultaneamente e
disponibilizada para visualiza¢do. De qualquer modo, a instituicao nesse momento passou a apresentar
mais conteudo original vinculado as suas redes do que o habitual.

Todavia, é importante a elaboracdo e um planejamento estratégico com aten¢do a comunicagdo
institucional envolvendo: comunicagdo com seus publicos internos, divulgagdo da producdo cientifica
e didlogo com a imprensa e a sociedade civil. Neste sentido, a instituicdo deve mapear seus canais de
comunicacdo e o papel que cada um ocupa, direcionando o estudo para a melhor abordagem na
elaboracgdo de contetidos direcionados as caracteristicas de cada plataforma. Do mesmo modo, busca-
se 0 uso dessas ferramentas e estratégias também como aliados na traducéo do saber cientifico, de
forma responsavel, para sua difusdo, estimulo e aproximacdo com diversos outros campos sociais;

assim, construir melhores canais de dialogo entre a universidade e a sociedade civil.

5.3.2 Integragéo com a comunidade académica e uma atuagdo em rede

Como atribuido pela Lei de Inovacéo, cabe a universidade avaliar e classificar os resultados
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa; avaliar e classificar os resultados decorrentes de
atividades e projetos de pesquisa da instituicdo e mapear as pesquisas da instituicdo gerindo um banco
de dados com outros gestores. Logo, a partir dos dados e registros que detém os setores que coordenam
a pesquisa na PROPCI, em uma anélise conjunta com o NIT, propde-se estabelecer um mapeamento
mais detalhado dos grupos de pesquisa em atividade, as areas de trabalho e seus respectivos
departamento.

A ideia é que se promova a construir de uma rede ativa entre os diferentes grupos e seus
pesquisadores com estimulo a transito de informacdes sobre suas pesquisas e possiveis colaborages,
tanto por meios digitais como encontros em espacos fisicos. Assim, o intuito é propiciar meios de
efetivacdo para uma estrutura de cooperagédo na formacao da gestdo da inovagdo, com um canal direto

de comunicagéo tanto entre si como com a instituicdo.



81

Assim, a partir do mapeamento sobre a pesquisa na UFBA, a proposta também é tracar
abordagens e construir canais mais proximos no auxilio e assessoramento junto a esses grupos de
trabalho, além da concepcdo de contetdos e informacBes mais técnicas e aprofundadas sobre a
propriedade intelectual e protecdo dos ativos desenvolvidos. Destinado a esse publico é possivel
desenvolver acdes mais detalhadas, com maior tempo de desenvolvimento e com conteudo mais
direcionado, como a realizacéo de cursos e oficinais ndo s6 com profissionais de setores da UFBA,
mas também convidados de outras instituicbes como, por exemplo, profissionais do INPI, abordando
pontos mais especificos como a descri¢do técnica em um pedido de patente.

E importante também pensar em ferramenta de estimulo e valoriza¢do dos membros do corpo
docente, dando destaque a trabalhos que apresentem substancial contribuicdo as demandas sociais, seja
através de divulgacdo ou até mesmo realizagbes de prémios com intuito de maior reconhecimento
dessas iniciativas. Do mesmo modo, é fundamental desenvolver acbes de apoio, reconhecimento e
auxilio a discentes que promovam e desenvolvam iniciativas inovadoras na universidade.

Aqui também vale abrir espaco para pensar melhores formas de comunicacdo da universidade
com a sociedade, em especial no &mbito local, estabelecendo pontes de conhecimento entre o que é
produzido pela universidade e o impacto disso no campo social. Em situagdes mais estremadas, como
em uma situacdo de pandemia mundial, torna-se até mais claro ao mundo o impacto e papel das
pesquisas nas universidades, mas isso ndo permeia a percepc¢ao de modo comum de parte relevante da

sociedade, o que s6 reforca um distanciamento entre a universidade e diversos outros campos.

5.3.3 Estrutura interna e corpo técnico: uma abordagem interdisciplinar

O investimento em uma estrutura fisica adequada e, principalmente, na construcdo de um corpo
técnico amplo e capacitado para enfrentar os desafios que envolve a atuacdo eficiente de todas as
competéncias a politica de inovacdo na UFBA ¢é condicdo essencial para aplicacdo de uma efetiva
gestdo de propriedade intelectual. Atualmente é a PROPCI/UFBA a responsavel pelo desenvolvimento
da politica de inovacdo e é a estrutura que abriga o NIT, e é importante a articulacdo desses setores em
uma estrutura comum. Todavia, € preciso mais investimento e ampliacdo da equipe, inclusive, para
haver capacidade material de realizacdo de todas as atribui¢des legais e institucionais atribuidas a
gestdo da propriedade intelectual.

Constituir uma infraestrutura passa nao sé por um espaco fisico equipado, mas também pela
formacéo de um corpo técnico multidisciplinar qualificado voltados a atuagédo nas areas que envolvam
toda a cadeia de atuagdo, como: planejamento, gestdo, administragdo, comunicagéo institucional,

prospeccao tecnologicas, propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia, administragdo publica,
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contratos administrativos (com apoio da Assessoria Juridica da propria UFBA e outros. Ademias, €
preciso uma equipe forte e qualificada que tenham bem delimitados os objetivos e diretrizes
institucionais no desenvolvimento de suas atividades e tomada de decisdo, em conformidades aos
limites legais, a efetivacdo do interesse publico e a fungdo social da propriedade industrial.

Aliads, uma equipe especializada e experiente é decisiva em todas as fases da gestdo da
propriedade intelectual, desde o planejamento, avaliacdo e tomada de decisdo acerca do que sera ou
ndo protegido, de como isso seré feito, a pertinéncia em firmar as parcerias e 0s termos sob o0s quais
isso sera realizado, perspicéacia na anélise das condi¢des dos contratos e tantas outras circunstancias.
Como indica Elizabeth Ritter (informagcéo verbal)®® ¢ importante a construcdo de uma carreira técnica
nos NITs, no sentido de que se deve incentivar a formacédo das carreiras de gestdo nestes campos para
se ter também profissionais que consigam de fato fazer a ponte entre academia e mercado entendendo
os dois campos de linguagem.

Como ja citado em capitulo anterior a UFBA adotou mudancgas em seus procedimentos de
solicitacdo e analise de depositos de patentes frente os elevados custos na manutencédo de pedidos de
patentes realizados associados a baixa obtencéo de cartas-patentes. Fica evidente, entdo, a importancia
de um grupo técnica experiente e focado na analise detalhada dos requisitos para possiveis obtencéo
da patente, bem como um auxilio aprofundado na construcdo e revisao da redacdo do pedido de patente
em sua descricdo técnica. Logo, € preciso realizar um exame técnico eficiente acerca das reais
possibilidades de obtencdo de patente que ampare a tomada de decisdo sobre dar inicio ou ndo no
pedido junto ao INPI.

5.3.4 Das parcerias a transferéncia de tecnologia

As parcerias tém papel fundamental na UFBA néo s6 na concretizacdo das patentes como uma
série de beneficios no desenvolvimento das pesquisas. Ndo obstante, ao firmar qualquer parceria €
necessario avaliacdo detalhada pela instituicdo acerca das condi¢cbes envolvidas para estabelecer tal
compromisso, bem como a elaboracdo de um plano de trabalho bem estruturado em relagéo ao
desenvolvimento ao longo do processo. A UFBA apresenta em suas parcerias muitas relagdes com
outras instituicdes de ensino e pesquisa, mas ndo tem muita interacdo com empresas, algo que pode
contribuir com a quase auséncia na conversdo em contratos de transferéncia de tecnologias, em

especial dos licenciamentos.

56 Proposta levantada por Elizabeth Ritter no ciclo de oficinas teméticas para elaboracdo de uma Estratégia Nacional de
Inovacdo (ENI), realizada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacbes (MCTI), por meio digital, nos dias 18 e 20
de agosto de 2020.
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E interessante que a instituicdo também facilite canais de dialogo e relagdo com diversos
agentes da sociedade, inclusive, reforcando os lagos com outras institui¢cGes de pesquisa e ensino, tendo
como ponto de partida os interesses dos seus estudos, pesquisas e projetos. Neste cenario, é possivel
desenvolver também espagos que estimulem a interlocugdo com o setor produtivo a fim de identificar
as possiveis convergéncias entre as empresas e 0 que esta sendo desenvolvido pela universidade, com
potencialidade de patenteabilidade. Ao estabelecer parcerias em fases ainda iniciais da pesquisa se
construiu para a ampliagéo das condigdes para resultados mais efetivos na transferéncia da tecnologia.
Mas, em relagdo aos inventos que estdo em fases mais avancadas de desenvolvimento essa
comunicacdo da universidade com as empresas pode ser estabelecida a partir de um exame dos
elementos para producdo e comercializacdo da tecnologia.

E importante estimular desde o inicio a interacio dos discentes e pesquisadores da UFBA com
espacos de desenvolvimento e polos de tecnologia da regi&o construindo condigfes para o surgimento
espontaneo de ideias e iniciativas criativas. Mas, nada disso impede a construcdo de projetos mais
direcionados a partir do mapeamento da pesquisa desenvolvidas da propria UFBA em confluéncia de
interesses. Como exemplo desses espacos é possivel apontar o recente Complexo de Inovagao do Senai
Cimatec, inaugurado em 2019, no Polo Industrial de Camacari, um parque industrial que conta com
diversos galpdes industriais equipados e direcionados para o desenvolvimento de projetos de
tecnologia visando as necessidades da industria quimica, mineracdo, construcao civil, automacao e
outras areas que compdem essa cadeia da industria regional.

Deve-se desconsiderar a prospeccao da tecnologia e analises mercadolégicas como ferramentas
para melhor tomada de decisdo e construcdo de estratégias na relacdo com o setor produtivo, sem
deixar de lado os pontos cardeais que regem a universidade publica. Assim, deve-se pensar em
ferramentas que contribuam para a ampliacdo das chances que a tecnologia desenvolvida e patenteada
pela universidade alcance a sociedade. Contudo, é preciso ter prudéncia na avaliacdo das condi¢des
técnicas e mensuracdo dos meios adequados para alcancar ao fim proposto, e perceber os limites da
atuacdo da universidade nesse processo.

Aqui cabe desenvolver melhores ferramentas e formas de comunicagdo direcionados a
publicos especificos, como, por exemplo, em interlocucdo com as empresas. A despeito disso, observa-
se que a construcdo de elos de aproximagdo que propiciem a identificacdo de necessidades da vida
social, em termos de demandas tecnoldgicas, que possam ser incorporadas as pesquisas destinadas a
resolugdes préaticas de tais questdes ampliam as chances do surgimento de uma inovacdo, de sua
producéo e distribuig&o.

A transferéncia de tecnologia se realizada a partir de negociacdes e ajuste de propostas com

potenciais parcerias, avaliacdo das circunstancias que envolve o compromisso e fazendo um juizo de
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pertinéncia a partir das condi¢bes apresentadas, sempre em observancia aos designios legais e ao
interesse publico. Sdo aspectos a serem avaliados que vdo desde mensurar 0s riscos, 0 objeto em
negociacéo, tipo de contrato, prazos, possibilidades de licenciamento, condi¢des da comercializacéo,
possiveis encargos, mensurando em detalhes a contrapartida de cada parte no projeto, dentre outros.
Assim, para melhor avaliacdo dos aspectos supracitados e uma tomada de decisdo mais adequada, ter
na gestdo destas etapas profissionais com boa atuacdo nestes campos e experiéncia € um ganho
significativo.

Assim, nota-se a importancia de uma estrutura facilitadora no processo das parcerias e que
consiga otimizar e concentrar o processo de analise dos contratos envolvendo parcerias de natureza
distintas. Em algumas universidades com uma estrutura mais robusta na gestdo de patente isso é
realizado através de uma Agéncia de Inovacdo que acaba concentrando essas acdes. No entanto,
optando ou néo pela criacdo de uma Agéncia com este fim é importante investir em uma estrutura que
ampare as condi¢cdes necessarias para exercer uma gestao eficiente como concretizacéo da finalidade

publica.
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CONSIDERACOES FINAIS

A ciéncia deve avangar e se fortalecer em diversas frentes, como no fortalecimento da pesquisa
de base e aplicada, em espacos de incentivo ao surgimento de pesquisa espontanea, na troca de
conhecimentos e experiéncias com outras instituicdes e espagos sociais, dentre outras. Assim, também
é preciso trabalhar em diversas frentes para possibilitar que pesquisas com potencial de inovacao se
concretizem com protecdo adequada e com o suporte da transferéncia de tecnologia. A gestdo nao se
limita a aquisicdo da patente e deve ser realizada de modo qualificado visando a protecdo juridica
adequada até a sua fase de comercializacdo, inclusive, para difundir o que é produzido na academia ao
publico geral da forma mais adequada.

No mundo contemporaneo ndo had como se construir um projeto de crescimento econdémico
nacional sem investimento no campo da ciéncia, pesquisa e tecnologia, e sem o fortalecimento das
universidades. Ndo por acaso que grandes economias mundiais que tem por base a producdo de
inovacdo conservam tanto universidades fortes quanto um setor produtivo com expressdo no
investimento e desenvolvimento de inovacdo e tecnologia. Especialmente no Brasil resta clara a
importancia das universidades, principalmente as universidades publicas na cadeia de inovacdo
nacional, ndo s6 por sua atuacdo da formacao humana e profissional e no desenvolvimento da pesquisa
cientifica, como na producdo de patentes em si.

N&o é toda pesquisa desenvolvida na universidade que produzira resultados aptos a serem
patenteados, mas é preciso se ter uma estrutura que viabilize a concretizacdo da inovagdo que surge
neste espaco. Ja que muitos dos conhecimentos produzidos pela universidade podem ser as respostas
para problemas concretos da atualidade e que permeiam a vida cotidiana, logo, é importante investigar
e elaborar bem os meios que possibilitem sua aplicacéo pelas as empresas, a sociedade organizada e o
poder publico.

A patente ndo € um fim em si mesma uma vez que visa promover a protecdo para exclusividade
de sua exploracdo, visando um alcance maior de usuarios. De tal modo, € importante que cada
universidade consiga acompanhar e mapear suas atividades de pesquisa, da todo suporte e
assessoramento necessario, identificar suas potencialidades de invencgdo, fazer o acompanhamento
destes processos, reconhecer 0s requisitos de patenteabilidade, conduzir o processo de patenteamento,
bem como, durante todo este decurso investigar e promover as possibilidades de transferéncia
tecnologia. O que se busca € uma estrutura efetiva e independente com expertise na gestdo da
propriedade intelectual e na transferéncia de tecnologia na efetivacdo do interesso publico, tendo em

vista a funcéo social da patente.



86

Uma gestdo efetiva das patentes universitarias, como parte da gestdo da propriedade intelectual,
se cumpre para além de uma incorporacdo meramente mecanica em sua estrutura interna, pois deve
prover 0s mecanismos e fermentas necessarias para concretizacdo de suas competéncias. A gestao das
patentes universitarias, a partir da compreensao do papel social que a universidade publica cumpre na
sociedade brasileira, deve ter um papel ativo na defesa do interesse publico e de funcdo social da
patente. Pensar e desenvolver um modelo de gestdo da propriedade intelectual que melhor atenda a
estas demandas deve ser um debate central na construcdo de uma politica de inovagdo na universidade
publica, considerando ndo somente os desafios institucionais como também a reflexao do proprio papel
que a universidade deve ocupar junto a sociedade.

A construcdo dessa gestdo deve ser constituida a partir do diagnostico de cada realidade com
enfrentamentos das questBes centrais. Assim, a partir de uma investigacao acerca da atuacdo da UFBA
na concretizacao de sua gestdo da propriedade intelectual observa-se algumas caracteristicas e desafios
importantes. Aqui a institucionalizacdo da gestdo da propriedade intelectual se deu de modo recente
demarcado pela demanda imposta pela Lei de Inovacdo; trata-se de uma estrutura ndo tdo madura e
que ainda ndo desempenha todas as competéncias determinadas pela legislacdo. O NIT tem uma
estrutura pequena e 0 que se observa € que sua atuacao se da a partir de uma incorporacao institucional
gue ndo se centra necessariamente em uma estrutura e politica de inovacao mais robusta.

A partir da andlise sobra a atuacdo da UFBA destacam-se eixos basicos de enfrentamento
institucional agrupando pontos fundamentais que contribuam para o desempenho efetivo de todas suas
competéncias voltadas a gestdo propriedade intelectual. No primeiro tépico se coloca como basilar a
difusdo do conhecimento da propriedade intelectual na formacéo de uma cultura de inovacdo. Embora
existam acGes pontuais na UFBA néo se tem ainda um peso na difusdo do conhecimento da propriedade
intelectual como elemento de formacao de uma cultura de inovagéo. O que se conecta diretamente a o
segundo tépico da uma construcdo da gestdo da propriedade intelectual em integracdo a comunidade
académica, em uma atuacdo em rede, partindo de uma construcdo colaborativa e participativa desta
gestao.

Um outro ponto fundamental a UFBA é o investimento em uma estrutura interna forte, bem
como a ampliagéo e profissionalizacdo da equipe técnica com expertise para lidar com as demandas
que envolve campos plurais do conhecimento, a partir de uma abordagem interdisciplinar. Assim, é
fundamental fortalecer o papel e estrutura do NIT para que este seja capaz de desenvolver com eficacia
todas as suas competéncias, principalmente estimular a capacitacao e pluralidade de profissionais neste

espaco.
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As parcerias tém papel de destaque na atuacdo da UFBA e se mostram muito frutiferas no
desenvolvimento da inovacao, devendo ser mais ampliadas e estimuladas. Sdo importantes instrumen-
tos na formulagdo de a¢des de iniciagdo dos pesquisadores em espagos de inovagéo e parques tecnolo-
gicos, como ambientes férteis para o aprendizado e troca de conhecimentos e experiéncias. Ademais,
a construcdo de parcerias ainda na fase embrionaria da pesquisa, antes de se ter um protétipo, poten-
cializam as chances da transferéncia da tecnologia desenvolvida.

A transferéncia de tecnologia se mostra como um gargalo na atuagdo da UFBA com uma baixa
atuacdo e incorporacédo das suas fungdes em relagéo a este campo. O que se reflete em certa auséncia
no desenvolvimento de estudos de prospeccao tecnologica e estratégia de transferéncia de inovacéao
que ampare o desenvolvimento de acdes e atividades voltadas a este campo, como: realizacdo de
atividades de divulgacdo, negociacao e formalizacdo de contratos de licenciamento e cessdo. Assim, é
preciso um setor capaz de manejo da transferéncia de tecnologia como processo que assegure que a
producdo cientifica e tecnoldgica seja acessivel para uma gama maior de usuarios, da forma mais
adequada, tornando possivel a aplicacdo e exploracédo da tecnologia em novos objetos e processos.

E preciso pontuar ainda que muitas das dificuldades vividas pela UFBA envolvem questdes
que ultrapassam os limites de seus muros. Compreende-se que boa parte de desses entraves séo
atravessados pela falta de investimentos, diminuicdo dos recursos, dificuldades orcamentarias e outros
problemas desta ordem que estdo atrelados a toda atual falta de uma politica nacional de incentivos ao
campo da educacdo, ciéncia e da tecnologia.

Embora o tema da gestdo da propriedade intelectual nas universidades publicas esteja
conectado a toda essa problemaética e suas consequéncias que vdo além do alcance interno de cada
instituicdo, o trabalho tenta chamar atencdo também para as a¢des voltadas a gestdo de patentes pelas
instituicdes. Contudo, sem sombra de davidas, é elementar um compromisso por todas as esferas
governamentais, principalmente a federal, de investimentos consistentes e continuos na educacéo,
ciéncia, tecnologia e inovacdo. Alias, muitas das propostas e caminhos apontados para construcéo de
uma efetiva gestdo da propriedade intelectual na UFBA passam por investimentos e disponibilidade

de recursos.
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