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Resumo

Importantes transformacgdes tém ocorrido nos ultimos dez anos no tocante a legislacao
brasileira que trata da gestdo da propriedade intelectual nas universidades. Em especial, a
Lei de Inovacdo visa estimular a interagdo das universidades com o setor produtivo, sendo
que para isso as universidades precisam se adequar as novas exigéncias que incluem, entre
outras acdes, a criagdo de Nucleos de Inovacdo Tecnologica. Assim, este artigo objetiva
apresentar um estudo piloto realizado na Universidade Federal de Sdo Carlos — UFSCar,
que enfocou a titularidade de patentes geradas com a participacdo de seus pesquisadores.
Para tanto, foram efetuadas buscas em quatro bases de dados de patentes: USPTO/EUA,
Espacenet/Européia, INPI/Brasileira e Derwent Innovation Index. As buscas foram
realizadas pelos nomes de todos os docentes do Centro de Ciéncias Exatas e Tecnologia e
dos pesquisadores inativos da UFSCar, obtendo-se um indicativo consistente quanto a
protecdo das suas tecnologias. Verificou-se que em apenas 23% das patentes a UFSCar é
titular ou co-titular de modo que foi possivel também fazer algumas inferéncias acerca da
cooperacao tecnologica da universidade com outras organizacfes e uma analise da evolugao
do nimero de patentes encontradas dando énfase ao aspecto da titularidade.

1. Introducgéo

A propriedade intelectual tem obtido crescente destaque quando o
desenvolvimento econémico e a soberania nacional sdo os assuntos em discusséo.
Especificamente no caso da propriedade industrial, que contempla diferentes formas de
protecdo das aplicacOes técnicas criadas pela concepcdo humana, as patentes sdo objeto de
recorrentes analises envolvendo assuntos relacionados a transferéncia de tecnologia,
cooperacdo universidade-empresa, desenvolvimento econdmico e social, criatividade e
inventividade.

A inovacdo tem sido considerada ha algumas décadas como um dos elementos
fundamentais para o progresso econdémico e técnico, com maior forga, ap6s as contribuicdes
de Schumpeter na década de 1950. No entanto, de modo especial no caso brasileiro, a mesma
atencdo ndo tem sido verificada no ambito da propriedade intelectual, cujo papel é relevante
como sistema de protecdo e estimulo a atividade inventiva. Apenas recentemente, algumas
Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas (ICT’s) tém atentado para a protecdo e
comercializagdo do conhecimento como forma de valorizar e aquecer de maneira objetiva
parte de suas atividades finalisticas.

No Brasil, os investimentos em P&D como propor¢do do PIB ainda s&o muito
baixos. Em valores absolutos, o Brasil gastou no ano de 2000 cerca de US$12,5 bilhdes
enquanto que os Estados Unidos gastaram aproximadamente US$ 265 bilhdes, o Japdo cerca
de US$ 99 bilhdes e a Coréia US$ 19 bilhdes (FAPESP, 2005). Soma-se a esse quadro, o fato
de que no caso brasileiro, a maior parte desse gasto é realizado pelo setor publico,
correspondendo no mesmo ano a 60,3%, enquanto que o setor privado ndo supera O
percentual de 39,7% (MCT, 2002).

A andlise desses dados é particularmente relevante para entender o papel que
as instituicdes publicas de pesquisa possuem no desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e,
por decorréncia, no sistema de protecao aos direitos de propriedade intelectual.



_J‘h XXIV Simpésio de Gestao ANP<D

da Inovagao Tecnolégica Gramado, RS-17 a 20 de outubro de 2006 I

Os resultados do dispéndio em P&D empreendido por essas instituicbes tém
sido observados principalmente pela crescente producdo cientifica brasileira, medida por
indicadores de impacto internacional. A produgdo cientifica qualificada brasileira,
considerando artigos indexados no Science Citation Index (SCI), base editada pelo Institute
for Scientific Information (ISI), cresceu vertiginosamente nos Ultimos anos, tendo alcangado
1,55% de toda producdo mundial em 2000, colocando o pais no topo do ranking latino-
americano e entre os vinte primeiros em todo o mundo (GALINA e BORTOLOTI, 2004,
MCT, 2002; FAPESP, 2005). Entretanto, 0 numero de patentes de invencBes geradas nessas
universidades ainda é baixo, denunciando uma desconexdo entre o setor de ciéncia e
tecnologia e a conversdo do conhecimento em tecnologia industrialmente aplicavel capaz de
gerar riqueza e desenvolvimento para o pais.

Neste contexto, importantes mudancas tém ocorrido no ambito organizacional
e legal das universidades publicas quanto a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologia para o setor produtivo. Em uma perspectiva organizacional, acompanhando o
movimento internacional pioneiramente iniciado nos Estados Unidos, as universidades
brasileiras tém se preparado para melhor contribuir com o setor produtivo por meio da criacdo
de estruturas de apoio a transferéncia de tecnologia. Neste caso, ressalta-se o licenciamento de
patentes como seu principal mecanismo. Por outro lado, houve, por muito tempo, grande
obscuridade nas diretrizes universitarias quanto a cooperagdo com o setor produtivo.

Recentemente, buscando indicar caminhos e consolidar o que ja vinha sendo
feito em algumas universidades, o governo brasileiro avangou na perspectiva legal. Como
legislacdo precedente, em 1997, foi regulamentada a Lei de Propriedade Industrial que
estabeleceu, dentre varios assuntos, as regras acerca do relacionamento entre empregado e
empregador em atividades de P&D e permitiu o patenteamento de invencdes que favoreceram
o campo farmacéutico e quimico (ASSUMPCAO, 2000).

H& menos tempo ainda, em outubro de 2005, foi regulamentada a Lei de
Inovacdo, visando estimular de maneira mais intensa a aproximacao do setor de pesquisa com
o0 setor produtivo. Para tanto, as universidades, enquanto instituicdes cientificas e tecnoldgicas
(ICT’s) tém obrigatoriamente que criar ndcleos de inovacdo para gerir sua politica
institucional de ciéncia e tecnologia e gerenciar a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologia. Os pesquisadores, por sua vez, devem consultar essas estruturas acerca dos
encaminhamentos sobre resultados de pesquisa que se caracterizem como objeto de protecéo.

Essas questdes vinham sendo conduzidas de forma particularizada
internamente as universidades, sem a presenca de uma diretriz uniforme que expressasse 0
posicionamento do Estado. Porém, o momento agora é de ajuste para as universidades que
tém o desafio de regulamentar as relacdes de cooperacdo existentes e implementar mais
ativamente a gestdo de sua propriedade intelectual, sendo também relevante conhecer as
patentes de seus pesquisadores, inclusive 0s processos anteriores de patentes com a
participacdo dos mesmos, permitindo uma avaliagdo das praticas existentes nesse campo.

Tomando como exemplo o caso da Universidade Federal de Sdo Carlos
(UFSCar), pode-se afirmar que até o final de 2001 ndo havia qualquer a¢do concreta, ou ainda
um conjunto de diretrizes formais, que direcionasse 0 gerenciamento da propriedade
intelectual da universidade. Somente em meados de 2002, a UFSCar, com o auxilio da
Fundacdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico (FAI-
UFSCar), a partir de um convénio de cooperacdo institucional, passa a gerenciar de forma
sistematica as acdes relativas a protecdo dos seus resultados de pesquisa.

Frente a esse contexto, a importancia dos direitos de propriedade intelectual no
ambito académico, surge uma questdo fundamental: qual o panorama da UFSCar no que se
refere a titularidade das patentes que tém como inventores seus proprios pesquisadores? Esta
indagacdo motivou a realizacdo do presente estudo com o proposito de fazer um levantamento
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das patentes em que ha participacdo de pesquisadores da UFSCar, tendo como escopo
experimental todos os pedidos depositados ou concedidos até o final do ano de 2005. Essa
analise permitiu a verificacdo do montante real de patentes geradas pela Universidade, bem
como a verificacdo da cooperacdo tecnologica da Universidade com outras instituicdes,
publicas e/ou privadas que resultaram em depdsitos de patentes.

2. Os Direitos de Propriedade Intelectual: Conceitos e Abrangéncia da Matéria

Com o objetivo de uniformizar o entendimento de alguns conceitos e
definicdes relativas a propriedade intelectual, utilizados de forma recorrente ao longo deste
trabalho, optou-se por oferecer neste momento uma breve exposi¢do sobre a interpretacao de
cada termo.

Contextualizando, torna-se importante lembrar que o termo “propriedade
intelectual” é, dentre todos, o mais abrangente, e trata de oferecer protecdo aquele
conhecimento que seja resultado da criacdo da mente humana. Objetivamente, a propriedade
intelectual se refere a “qualquer produto da mente humana que € protegido por lei” (STIM,
1994, p.3). O inventor, ao criar algo novo, estd apresentando a sociedade fruto de sua
intelectualidade que, por isso, é considerado um bem intangivel do qual pode vir a resultar um
bem material, ou seja, um produto ou processo. Assim, a propriedade intelectual diz respeito a
um conjunto de direitos regidos por regras especificas buscando garantir o poder irrestrito
sobre essas criacdes (DI BLASI, 2000, p.15).

Como subconjunto dos direitos de propriedade intelectual, a propriedade
industrial se refere as criacdes que interessam especialmente a industria de transformacao e ao
comércio — representadas pelas marcas e pelas patentes (PEREIRA e KRUGLIANSKAS,
2004, p. 931). A patente busca proteger invengdes com maior conteldo tecnoldgico que
representem avango ou melhoria ao estado da técnica. Como definida pela World Intellectual
Property Organization — WIPO, 6rgdo supranacional que trata da propriedade intelectual, a
patente é um direito exclusivo garantido por uma invencdo, na qual um produto ou um
processo prové uma nova forma de fazer algo ou oferece uma nova solucao técnica para um
problema (WIPO, 2005). Outras definicdes sdo complementares a da WIPO, tais como a de
Sherwood (1992), na qual a patente consiste no direito temporéario de excluir outros do uso de
uma invencdo nova e Util, e a de Assumpg¢do (2000), para quem a patente é um direito
exclusivo concedido pelo Estado a uma pessoa fisica ou juridica para explorar seu invento por
tempo determinado.

No Brasil, ha previsdo de dois tipos de patente. A patente de “privilégio de
invencdo (PI)” possui maior contetdo tecnoldgico e consiste basicamente na solucdo de um
problema técnico. O prazo de validade para a Pl é de 20 anos. A patente de “modelo de
utilidade (MU)” é concedida a criacBes que sejam dotadas de nova forma ou disposicdo de
objeto de uso pratico que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricacdo. Geralmente
apresenta menor intensidade tecnoldgica, sendo que a protecdo neste caso é de 15 anos. A
despeito dessa exposicdo, neste trabalho serd utilizado o termo “patente” para se referir
indiscriminadamente para ambos tipos de patentes.

Ainda que o assunto especifico da titularidade de patentes pareca ser bastante
restrito, é fundamental considera-lo no contexto em que se desenvolvem as novas relacdes
entre universidades e empresas no ambito de sua cooperacdo e eventual surgimento de
invencbes, bem como dos procedimentos correlatos orientados por lei para invengdes
oriundas da pesquisa académica passiveis de serem patenteadas.

De acordo com o artigo 42 da LPI (Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996), a
patente se concretiza por um direito de exclusividade outorgado pelo Estado ao seu titular, ou
seja, € conferido ao titular da patente o direito de impedir terceiro, sem o0 seu consentimento,
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de produzir, usar, colocar a venda ou importar produto objeto de patente, ou ainda processo
ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Neste ponto, vale chamar atencdo para o termo “titular”. Este termo estd
relacionado a propriedade da patente, cujo titular pode ou ndo ser o proprio inventor. Vale
ressaltar que a questdo da titularidade constitui-se em matéria de extrema importancia na
gestdo da propriedade intelectual, pois delimita os direitos e obrigacGes dos co-proprietarios
nos casos referentes a exploracdo dos resultados de pesquisas desenvolvidas em conjunto
entre duas ou mais instituicbes (MACEDO e BARBOSA, 2000, p. 103).

Especificamente, quando se trata de patentes em que titular e inventor séo
distintos, e adicionando o aspecto trabalhista estabelecido pela relacdo entre empregador e
empregado, a mesma LPI no seu artigo 88 define que pertence ao empregador a patente que
decorrer de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e 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 (Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996).

Quando se observa o ambiente académico tendo como foco o caso das
universidades publicas brasileiras, nota-se que, de acordo com a previsdao legal, qualquer
resultado de pesquisa, inerente a atividade desenvolvida pelo pesquisador universitario,
passivel de ser protegido por meio de patente sera, a rigor, de titularidade da universidade,
figurando o pesquisador como inventor daquela patente.

Barbieri (1998, p.759) alerta que a combinacdo dos novos dispositivos legais
concernentes a Lei de Propriedade Industrial de 1996 sdo potencialmente geradores de
conflitos, sendo a prépria matéria per si grandemente complexa. O autor argumenta que, 0
motivo principal que explica esses conflitos é fato de que a patente surgiu e ainda é concebida
com foco no inventor, sendo que ndo era comum a atividade de pesquisa contratada por
outrem. No entanto, as invengfes que antes surgiam no contexto da oficina onde o mestre era
o inventor deram lugar, no final do século XIX, ao surgimento das atividades de P&D
sistematicas em laboratérios, conceito de pesquisa pioneiramente empreendido por Thomas
Edson, de forma que neste novo ambiente os pesquisadores sao empregados.

Esta questdo do inventor/empregado deu inicio a um debate e uma historia de
luta dos empregados em pesquisa pelo reconhecimento de seus inventos. No ambito
internacional, inicialmente pela Convencéo de Paris para a Propriedade Intelectual (1883),
primeiro acordo relevante em matéria de patentes, tentou-se, por vezes, alterar as
circunstancias desfavoraveis aos empregados. Entretanto, somente na Revisdo de Estocolmo
(1967) os inventores passaram a ser reconhecidos e identificados nas patentes (BARBIERI,
1998, p.761).

Com efeito, ao passo que o inventor pode ndo ter qualquer direito sobre sua
invencdo, a titularidade da patente indica alguns aspectos funcionais, sendo que o mais
relevante deles para as universidades publicas € a possibilidade de incluir mais de um
proprietério dos direitos do invento. A denominada co-titularidade torna possivel também o
patenteamento de invencBes decorrentes de pesquisas em parceria com empresas
contemplando ambas as organizacfes: universidade e empresa. Ainda na perspectiva da
patente engquanto bem intangivel a ser gerido, a titularidade da patente de uma universidade
concede um carater patrimonial para a universidade, recebendo, portanto, tratamento
impessoal baseado na politica cientifico-tecnoldgica da instituicéo.

Uma das implicacdes decorrentes da titularidade das patentes diz respeito a
possiveis divergéncias nas politicas das instituicdes titulares envolvidas. Ha necessidade de
conciliar diferentes interesses dos titulares da tecnologia patenteada, principalmente nos
aspectos relacionados ao licenciamento para exploracdo comercial. Nesse sentido, pode
inclusive ocorrer uma espécie de “disputa” pela gestdo da patente, travada pelos escritérios de
propriedade intelectual de cada instituicdo envolvida. Também é necessario que haja uma
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predisposicdo do inventor em cooperar com a instituicdo e com as decisdes sobre o uso da
tecnologia, principalmente, sendo ele peca fundamental na transferéncia de tecnologia.

Assim, pode-se formular uma indagacdo basica e certamente recorrente. No
contexto de uma pesquisa universitaria, patrocinada com recursos de programas
governamentais e de empresa privada que resulte em uma invengdo, como se administra a
participacdo de multiplos agentes com relacdo aos direitos de propriedade industrial? A quem
pertence a titularidade da patente? Aos pesquisadores, a universidade, aos 0rgaos
financiadores, as agéncias de fomento, a empresa participante ou a um conjunto destes?

Nesse sentido, faz se mister considerar o envolvimento dos diferentes atores no
desenvolvimento da pesquisa. No caso mais simples em gque ndo ha participacdo de atores
externos, a titularidade é da universidade, conforme dispde a legislacéo, visto que os docentes
pesquisadores tém como atividade propria de sua funcdo a pesquisa, configurando-se estes
como inventores da patente. Poréem, se houve contribui¢bes financeiras ou intelectuais de
pessoal de agentes privados, € fundamental que se estabelecam em contratos de cooperacao
tecnoldgica as quotas de participacdo sobre a invencdo gerada ao longo ou ao final da
pesquisa. Assim, 0s riscos inerentes a atividade de pesquisa sdo, costumeiramente,
compartilhados, segundo definigdes pré-estabelecidas em contrato.

Antes de apresentar qualquer resultado e aprofundar a discussdo sobre o
cumprimento legal a respeito da titularidade de patentes universitarias, faz-se util expor
breves fundamentos teéricos acerca da incorporacdo de novos papéis pelas universidades, o
surgimento de inovagdes organizacionais especificas para gerir a propriedade intelectual nas
universidades e, também, algumas mencdes sobre o papel da propriedade intelectual para as
universidades.

3. A Protecdo de Tecnologias em Universidades Publicas

Marcadamente no contexto brasileiro, as universidades puablicas sdo
reconhecidas como tradicionais geradoras de conhecimento cientifico e também de tecnologia
aplicavel a induastria. Tais conhecimentos tém sido disseminados a sociedade sob as mais
diversas formas. No que tange a transferéncia de tecnologias passiveis de aplicacdo no setor
produtivo, paralelamente ao pressuposto de que a exclusividade na exploracdo de uma
tecnologia é fator de estimulo para empresas fazerem uso de resultados de pesquisa, emerge 0
tema da propriedade intelectual na academia objetivando proteger o conhecimento nela
gerado e viabilizar interessados especificos em comercializd-lo. Porém, em razdo de
controvérsias ideoldgicas sobre os avancos da cooperacdo entre universidades publicas e o
setor produtivo privado, este processo carece de amadurecimento.

Sem esgotar os trabalhos que deram contribuicdes sobre esse processo de
assimilacdo da academia quanto a apropriagdo do conhecimento, bem como do papel da
universidade enquanto agente do desenvolvimento econdmico por meio de uma maior
interacdo com o setor produtivo, alguns autores analisaram diretrizes politicas, outros aspectos
organizacionais e outros ainda relataram casos internacionais a fim de verificar a experiéncia
externa (STAL, 1995; FRACASSO e BALBINOT, 1996; FUJINO, STAL e PLONSKI, 1999;
SCHOLZE e CHAMAS, 2000; STAL e FUJINO, 2002; FUJINO e STAL, 2004).

Resumidamente, o debate inicial opunha a missdo da universidade a
apropriacdo de seus resultados de pesquisa, sendo que patentear tecnologias era uma atividade
vista como um descumprimento quanto ao compromisso das universidades publicas enquanto
disseminadoras de conhecimento, principalmente por serem financiadas com recursos de
cidadédos contribuintes. No entanto, a comunidade académica conscientizou-se acerca da
necessidade de proteger o conhecimento nela gerado, seja para estimular a atividade
inventiva, seja para ndo permitir que alguns agentes privados se apropriassem das tecnologias
sem qualquer retorno as universidades.
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No ambito internacional, alguns paises tém avancado mais que outros na
questdo da articulacdo entre universidade e empresa. Mais antiga, a experiéncia dos EUA
avancou significativamente apds o Bayh-Dole Act, decreto que estimulou o patenteamento em
instituicBes publicas de pesquisa em 1980 (TERRA, 2001). Alguns estudos tém considerado
pequeno o impacto deste decreto sobre o patenteamento, argumentando a convergéncia de
diversos outros fatores para explicar esse crescimento de patentes pds-1980, tais como: o
aumento de recursos federais para a pesquisa em biotecnologia e facilidades para patentear no
campo biomédico (MOWERY et al., 2001). Entretanto, permanecem controvérsias, pois
também tem-se revelado o crescimento vertiginoso da pesquisa e do patenteamento em areas
potencialmente mais acessiveis ao mercado, gerando assimetrias nas areas de
desenvolvimento cientifico (SHANE, 2004).

Ja a experiéncia européia € um pouco mais recente. Em estudo realizado em
universidades de sete paises do continente, verificou-se que o interesse em desenvolver
relacdes com a industria e comercializar tecnologias iniciou-se apenas no final da década de
1980 e inicio dos anos 1990. Antes disso, foi constatado que em algumas universidades 0s
pesquisadores eram legalmente desencorajados a trabalhar com a indudstria, havendo também
manifestacdes sociais contrarias e forte pressdo cultural contra a cooperacao das universidades
com empresas (HOWELLS e MCKINLAY, 1999 apud COUTINHO et al., 2003).

De todo modo, tem se observado que tecnologias patenteadas e passiveis de
serem comercializadas tém, efetivamente, mais chances de serem transferidas & sociedade
dada a maior apropriabilidade dos seus resultados (SHERWOOD, 1992). Além disso, na
medida em que invencbes sdo patenteadas, configurando-se como bens mdveis das
universidades, observa-se o processamento de atividades de marketing dessas tecnologias a
fim de buscar parceiros para continuar o desenvolvimento da pesquisa. Disto resulta,
adicionalmente, um esforco da universidade em tornar conhecido seu potencial de geracdo de
conhecimentos e tecnologias que interessem ao mercado, facilitando a conexdo entre a oferta
das instituicbes de pesquisa e as demandas tecnoldgicas do setor produtivo.

Nesse contexto, vale ressaltar que o papel das patentes para as universidades
publicas é distinto em relacdo as empresas que, patenteiam para obter monopdlio de
exploracdo do mercado. As universidades ndo patenteiam para si, mas buscam proteger,
codificar o conhecimento e tornar a invencao viavel economicamente. Inclusive, em paises
onde este processo ja estd mais avancado como € o caso dos Estados Unidos, 72% do
licenciamento de tecnologias para empresas ocorre antes da concesséo da patente (GRAFF,
HEIMAN e ZILBERMAN, 2002), reforcando a importancia da titularidade da patente
pertencer a universidade, permitindo a esta negociar tais tecnologias.

4. Estruturas de Apoio a Gestdo da Propriedade Intelectual

A geracdo e a transferéncia de tecnologia do setor cientifico as empresas
constitui uma atividade altamente complexa envolvendo flexibilidade, gestdo de conflitos e
atividade combinada de diversos agentes (MCADAM et al., 2004). Isso porque, ha diferencas
nos objetivos e culturas das organizagGes envolvidas que se traduzem na pratica em
obstaculos a cooperacdo entre elas (ELMUTI, ABEBE e NICOLOSI, 2005; JONES e
PHILLIPS, 2003; MARCOVITCH, 1999).

Diante dessas dificuldades na gestdo das relac@es entre Universidade-Empresa-
Estado, pioneiramente, a Universidade de Berkeley/USA criou em 1912, um 06rgédo
predecessor do que mais tarde veio a ser recorrentemente apontado pela literatura, ja na
década de 1980, como escritdrio de transferéncia de tecnologia — ETT (TERRA, 2001). Deste
modo, os ETT’s surgiram para desempenhar o papel fundamental de intermediar o0s interesses
das universidades e das empresas, formalizando as relagbes entre elas e minimizando o
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esforco dos agentes em aspectos burocraticos da cooperacdo (GRYNSPAN, 1988;
KOVALESKI, 2002; SEGATTO-MENDES e SBRAGIA, 2002).

A criacdo dos ETT’s foi também importante para o avanco da cooperagao
universidade-empresa no ambito da gestdo de contratos e processo de patenteamento e
licenciamento de tecnologias. Sendo vistos como inovagdes institucionais por alguns autores,
os ETT’s trouxeram mais transparéncia e eficiéncia a essa cooperacdo fazendo uso da
propriedade intelectual (GRAFF, HEIMAN e ZILBERMAN, 2002).

Geralmente, 0 ETT esta ligado a universidade e gerencia questdes relacionadas
a propriedade intelectual, frequentemente tratando de inUmeros aspectos tais como:
titularidade, licenciamento, royalties, manutencdo de patentes, litigios, multas, seguros,
valoracdo da tecnologia, prazos e atividades de marketing para o licenciamento de patentes.
No Brasil, parte da responsabilidade pelo fraco desempenho nas atividades de patenteamento
e licenciamento de tecnologias universitarias resulta da inexisténcia de ETT’s para auxiliar as
relacdes complexas envolvidas no sistema de patentes (ASSUMPCAO, 2000).

A importancia da existéncia dessas estruturas de apoio para 0 avango
tecnoldgico oriundo da cooperacdo inter-institucional levou o governo brasileiro, em sua
ultima disposicdo sobre a matéria, a exigir a criacdo desses 6rgaos nas instituicdes cientifico-
tecnoldgicas, dentre outros aspectos intimamente relacionados a propriedade intelectual.
Trata-se da Lei de Inovacdo que, publicada em 2004 e regulamentada em 2005, dispde sobre
incentivos a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo.

Os artigos da Lei mais relacionados com o tema da propriedade intelectual
estdo dispostos no Quadro 1. Observa-se que, mesmo uma analise superficial destas
disposigdes legais permite o entendimento de que o governo brasileiro se atentou para
mudancas no cenario do desenvolvimento tecnologico. Por um lado, buscou formalizar
relacbes e fatos ja existentes e, por outro, indicar os caminhos para o desenvolvimento
tecnoldgico cooperativo as ICT’s que permaneciam desorientadas quanto a essas questoes.

Quadro 1 - Artigos da Lei de Inovacao mais relacionados a propriedade intelectual.

Da permissédo para o afastamento de pesquisadores para a criagcdo de empresas durante até 3 anos,

Artigo 15 . : . : o
renovavel por igual periodo, buscando estimular o empreendedorismo;

Concede permissdo legal para empresas utilizarem a estrutura laboratorial publica para atividades
Artigo 4 | de inovagdo, estimulando pesquisas cooperativas entre instituicdes cientifico-tecnoldgicas — ICT’s e
setor produtivo.

Estabelece que as ICT’s disponham de ntcleos de inovacao tecnolégica. Trata-se exatamente dos ja

Artigo 16 referidos ETT’s;

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

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

Artigo 6 exploracdo de criaces desenvolvidas por elas;

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

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

Artigo 13 ICT resultantes de licenciamentos de tecnologia.

Fonte: Lei 10.973. Dezembro de 2004. Texto editado pelos autores.
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Um ponto de debate existente € o limite de 1/3 nos royalties auferidos para a
ICT que sdo destinados ao inventor. Este percentual pode ser percebido como baixo, se forem
considerados exemplos de paises mais avangados nessa pratica. Nos EUA e Israel esse
percentual geralmente ndo € definido e, algumas vezes chega a 50%. O avango nesta
legislacdo em relacdo a anterior — LP1 1996 foi o estabelecimento de um limite minimo de 5%
para o inventor, sendo que antes poderia até ndo haver remuneracao para os inventores.

Ampliando a visdo, percebem-se grandes diferencas na conducdo desta
probleméatica da compensacdo econdmica a inventores empregados. No Japdo, 0s
pesquisadores assalariados de empresas nao costumam estar incluidos em qualquer beneficio
decorrente de atividade inventiva. Entretanto, nos EUA é mais comum que existam, ja no
contrato de emprego, especificagfes tratando de recompensas para eventuais invencoes,
podendo gerar grande retorno econémico individual para o inventor (OMPI, 2002).

5. Metodologia Adotada

Ao se estudar uma realidade contemporanea na qual existe pouco
conhecimento sistematizado, como € o tema das patentes universitarias no contexto brasileiro,
foi conveniente valer-se de uma pesquisa exploratéria com uso do método qualitativo
(PATTON, 1990). Para o delineamento da pesquisa optou-se pelo estudo de caso, o da
UFSCar. Tal estratégia de pesquisa é indicada para explorar temas novos e com um perfil de
pesquisa em grande parte de contetdo descritivo. Yin (2001) reforca que, ao tratar de um
fendmeno atual dentro de seu contexto real, esse delineamento é adequado visto a
especificidade do objeto estudado.

A coleta de dados fez uso de dados secundarios como visita a sitios na internet,
materiais de divulgacdo e publicacGes oficiais, bem como dados primarios por meio de analise
documental. O periodo em que se decorreu a coleta de dados foi exatamente de outubro a
dezembro de 2005, sendo que os resultados alcancados refletem um retrato desse periodo.

A fim de verificar o panorama da UFSCar quanto a propriedade intelectual,
especialmente, a atividade inventiva e de protecdo por patentes de seus pesquisadores, foram
buscados entre os dias 01/12/2005 e 28/12/2005, os nomes completos de todos os professores
do Centro de Ciéncias Exatas e Tecnologia e dos pesquisadores inativos da UFSCar nas
quatro principais bases de dados gratuitas de patentes, a saber, do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, no Brasil; do Escritorio de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos — USPTO (United States Patent and Trademark Office), do Escritério Europeu de
Patentes — EPO (European Patent Office), e do Derwent Inovattion Index (disponivel na base
Periddicos da CAPES).

A justificativa para a realizacdo deste levantamento tomar o Centro de Ciéncias
Exatas e Tecnologia da UFSCar deve-se ao fato desse centro congregar 0s cursos de
engenharia de materiais, engenharia de producdo, engenharia quimica, engenharia civil,
engenharia fisica, engenharia de computacdo, ciéncia da computagdo, estatitisca, fisica,
matematica e quimica, nos quais tende a haver maior propensdo ao surgimento de invengoes
por tratarem-se de areas de pesquisa com maior viés tecnoldgico. Com relagdo a inclusdo dos
pesquisadores inativos da UFSCar, objetivou-se obter a maior abrangéncia possivel nos
dados, de modo a evitar uma defasagem nos resultados em relacdo aqueles inventores que ja
ndo compdem o quadro ativo da Universidade.

A UFSCar foi criada em 1968 com um perfil fortemente voltado a pesquisa.
Dados de 2005 mostram o quadro de docentes da instituicdo constituido por 522 docentes
sendo 99% de mestres e doutores com dedicacdo exclusiva em sua maioria. Atualmente a
universidade oferece 33 cursos de graduacdo e 21 programas de pds-graduacdo strictu sensu
envolvendo cerca de 7.900 alunos. Quanto a producdo cientifica da UFSCar, considerando
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citacOes de trabalhos de seus pesquisadores no Scientific Citation Index — SCI, verificou-se
gue esta cresceu quase trés vezes na Ultima década (em 1996 foram 178 citagcdes e em 2005
foram 514).

Cabe mencionar também, em funcdo do enfoque deste trabalho, a existéncia de
uma fundacdo ligada a Universidade. A Fundacdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Cientifico e Tecnologico - FAI é uma entidade privada sem fins lucrativos que, dentre outras
atividades, cuida do gerenciamento administrativo e financeiro de projetos de extensédo e
projetos de pesquisa obtidos junto aos 6rgdos governamentais de financiamento como CNPq,
Capes e Finep. Dentro de sua estrutura esta o Nucleo de Propriedade Intelectual que iniciou
suas atividades em 2002, momento em que a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologia passaram a ser gerenciados sistematicamente (mais informagfes no site:
<www.fai.ufscar.br>).

Quanto as limitacGes da pesquisa decorrentes do método, deve-se reforcar que
os resultados ndo podem ser extrapolados nem generalizados, configurando-se como estudo
de um caso emblemaético capaz de oferecer uma aproximagao com o tema. Demais limitacGes
concernentes ao processo de coleta de dados nas bases sdo descritas juntamente com 0s
resultados objetivando a indicacdo de cuidados na execucdo de buscas em bases em futuras
pesquisas do mesmo género.

6. Resultados

Os resultados das buscas nas bases de patentes disponiveis conforme ja
explicitado na se¢do 5 revelaram um grande numero de informacgfes. Primeiramente cabe
esclarecer algumas questdes sobre a organizagdo dos dados obtidos nas buscas e limitagdes
dos resultados alcancados:

e As buscas nas bases de dados totalizaram 117 resultados de patentes para inventores
que constam do corpo docente da UFSCar, no entanto, uma mesma patente pode
aparecer em mais que uma base de dados, de forma que esse de numero de 117
resultados se refere ao nimero de patentes ja descontadas aquelas que aparecem mais
que uma vez;

e O numero de 117 resultados de patentes ndo indica que esse é o numero real de
patentes, ja que os inventores podem estar presentes conjuntamente em uma mesma
patente. Isso ocorreu em 27 casos, levando a um nimero confidvel de 90 patentes onde
ha inventores que sdo pesquisadores da UFSCar;

e No total, sdo 31 inventores vinculados ao conjunto de 90 patentes, sendo que em
algumas delas existe mais do que 6 inventores, incluindo possiveis parceiros de
pesquisas de outras instituicbes. O inventor da UFSCar com numero mais expressivo
de patentes depositadas totalizou 16, sendo que a média entre patentes e inventores é
de 3 patentes para cada inventor.

Antes de apresentar objetivamente dados sobre a titularidade das patentes, vale
mostrar qual tem sido a evolucdo do patenteamento por pesquisadores da UFSCar, medido
pelo nimero de patentes depositadas por ano. A figura abaixo mostra essa evolugéo.
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Figura 1- Evolucao do nimero de patentes depositadas por pesquisadores da UFSCar.
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E possivel notar um crescimento néo regular das patentes depositadas ao longo
dos anos. Se forem tomados intervalos de cinco anos, esse crescimento apontado fica mais
claramente exposto, de modo que nos dois primeiros quingiénios foram feitos 16 depositos e,
nos dois quingliénios subseqlientes foram 28 depdsitos.

E necessario alertar para um aspecto dos resultados obtidos capaz de distorcer
a realidade analisada. Nesse sentido, a queda aparente do nimero de depdésitos no ano de 2004
provavelmente ndo reflete o nimero total de depdsitos neste ano, pois o sistema de patentes
prevé um periodo de sigilo de 18 meses no qual os depdsitos feitos ndo aparecem como
resultado em buscas. Assim, visto que as buscas foram realizadas no més de dezembro de
2005, ndo se tém resultados dos depdsitos feitos apds 0 més de junho de 2003, fazendo com
que os dados coletados em 2004 estejam incompletos.

Também é conveniente dentro desse panorama apresentar, pelo menos de
forma agregada, a situacdo em que se encontram essas patentes depositadas. Isso €
particularmente relevante para se saber 0 que existe e estd em andamento efetivamente em
termos de propriedade industrial da universidade (ver Tabela 1).

Tabela 1 - Situacgdo atual dos depositos de patentes com participacao de docentes da UFSCar
encontrados na base de dados do INPI.

Situacdo Processual das Patentes Namero de Patentes

Total de depésitos 90
Total de depositos dispde de informagdes sobre situagdo 78
Patentes concedidas 16
Patentes indeferidas 3

Pedidos de depdsitos publicados 44
Patentes com Processos Arquivados Definitivamente 12
Patentes Expiradas 3

Fonte: INPI (2005).
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Alguns dados chamam a atencdo, como por exemplo, o baixo nimero de
patentes depositadas que foram indeferidas, apenas 3 em todo o periodo analisado. O niumero
de patentes concedidas parece baixo levando em conta o tempo ja transcorrido do depdsito de
algumas patentes, isto se deve provavelmente ao periodo de anélise demasiado longo pelas
instituicGes competentes nacionais. A maioria dos depdsitos estd aguardando julgamento no
INPI que tem levado de 7 a 10 anos para deferir ou ndo o pedido. Nessa situacdo esta grande
parte dos deposito de patentes encontradas, mais precisamente 44 das 78, das quais foi
possivel ter acesso a situacao processual do pedido.

Quanto ao tipo de patente, pode-se observar, conforme figura abaixo, que a
imensa maioria das tecnologias submetidas ao processo de patenteamento estdo na categoria
de PI — Patente de Privilégio de Invencdo.

Figura 2 — Proporcao de patentes por tipo de protecéo.

MU**; 9%
P ; 91%

* Patente de Privilégio de Invenc&o.
** Patente de Modelo de Utilidade.

O tipo de protecdo de patente para as tecnologias ressalta a natureza da
pesquisa que se realiza dentro da universidade, de forma que as patentes de modelo de
utilidade possuem contetdo de menor intensidade tecnolégica e, em corolario, menor esforco
de pesquisa. Ja as patentes de invencdo decorrem de descobertas significativas alcancadas
pelos resultados de pesquisas, muitas vezes pesquisa basica. Nessa perspectiva, é relevante
mencionar que em 91% das patentes, as tecnologias da UFSCar foram protegidas como
privilégio de invencéo.

A Figura 3 demonstra os resultados encontrados que tocam mais diretamente
na questdo central levantada pelo artigo que trata da titularidade de patentes de pesquisadores
da UFSCar.

Figura 3 — Titularidade de patentes com envolvimento de pesquisadores da UFSCar.

UFSCar/Co-
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Titulares
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De maneira agregada, percebe-se que em apenas 23% dos casos, isto é, em 21
depdsitos a UFSCar aparece como titular. Dentro disso, em apenas 7 casos ela € a Unica titular
e em outros 15 casos o inventor é co-titular no deposito de patente. Os casos em que ha
somente inventores como titulares somaram 18, sendo que, na maioria desses casos ha até 4
inventores. Nos outros 61 depdsitos que representam 77% do total, aparecem como titulares
dos depdsitos um conjunto variado de instituicdes, sendo elas empresas, agéncias de fomento
ou ainda centros de pesquisa governamentais.

Vale ressaltar que, em alguns casos é possivel que a titularidade de patentes em
nome de outras instituicbes ndo seja algo indevido, mas porque o docente pesquisador pode,
de fato, ter desenvolvido atividades de pesquisa ndo relacionadas aquelas de sua linha de
pesquisa na Universidade, sendo fruto de seus esforcos de maneira particular ou em outras
instituicdes. Nesse tocante, ndo foi possivel identificar nesse estagio da pesquisa 0s casos em
que isso ocorreu, mas certamente ndo se configuram como regra, mas excecao.

Uma questdo curiosa refere-se ao fato da titularidade da UFSCar ndo depender,
aparentemente, do ano/época em que o documento de patente foi depositado, pois alguns
processos anteriores a década de 1990 também revelaram como titular da patente, Unica e
exclusivamente, a UFSCar. Explicacbes sobre esse fato extrapolam os objetivos do presente
artigo que visa primariamente apresentar, por hora, um panorama analitico acerca da
propriedade intelectual na universidade.

Quanto ao envolvimento do setor produtivo, a Figura 4 ilustra a proporcéo de
casos em que empresas, publicas ou privadas, como titulares das patentes. A importancia
desse dado remete ao grau de cooperacdo dos pesquisadores da UFSCar com pesquisadores
ligados a industria. Com efeito, essa informacdo também pode ser Util para construir, ainda
que de forma restrita, uma analise das tecnologias oriundas de universidades em cooperagao
com a industria.

O envolvimento de empresas nos depositos aparece em 40 casos, isto é, 47%
do total. Desses 40 casos, 28 apresentam as empresas como titulares exclusivas das patentes,
ou seja, detém o poder de decisdo sobre o invento, sua aplicacdo, uso e exploragdo. Em outros
12 casos, as empresas sao titulares juntamente com a UFSCar, USP, FAPESP entre outras
instituicdes. O conjunto desses dados de envolvimento com empresas evidencia a significativa
cooperacao tecnoldgica entre a UFSCar e empresas no ambito dos depdsitos de patentes da
Universidade.

Figura 4 — Envolvimento de empresas em patentes com inventores da UFSCar.

Inventores da UFSCar X Envolvimento de Empresas
na Titularidade
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7. Considerac0es Finais

O momento vivido pelo Brasil no tocante a criacdo e organizagdo de ambientes
propicios a inovacdo é bastante relevante, de modo que mudangas significativas tém sido
imprimidas no dia-a-dia das universidades publicas que ndo mais estdo desorientadas quanto a
canalizacdo de seus esfor¢os para o desenvolvimento cientifico e tecnolégico. Com isso, um
dos desafios para essas instituicdes é gerir de maneira adequada sua propriedade intelectual
por meio de nlcleos de inovacdo criados para esse fim. E fato que algumas instituices ja
estavam adiantadas nesse processo, mas a grande maioria esta trilhando caminhos novos,
doravante fundamentais para a confluéncia das acdes pro-desenvolvimento tecnoldgico do
pais.

Nesse processo de ajuste, da formulacdo de politicas internas e adequacdo as
diretrizes legais, as patentes de pesquisadores de universidades, enquadrados pela Lei de
Propriedade Industrial como empregados em atividade de pesquisa, também fazem parte do
desafio, ou pelo menos, se ndo sdo obrigatoriamente questfes a serem resolvidas, faz-se
mister tomar ciéncia de como esta a instituicdo, em termos de conscientizacdo e préatica da
cultura de patenteamento de novas tecnologias oriundas de resultados de pesquisas.

O artigo buscou tracar o panorama da UFSCar no tocante a gestdo de sua
propriedade intelectual, tendo como norte para o estudo o levantamento das patentes de seus
pesquisadores que, por sua vez, foram encontradas em bases de dados oficiais disponiveis on
line na internet. Cabe ressaltar que, devido ao propésito do estudo e o método empregado, ndo
tratou-se de arguir acerca do volume de patentes encontradas. De outra perspectiva, menos
ainda buscou-se fazer qualquer julgamento com relagdo ao comportamento dos pesquisadores
no momento do depdsito das patentes, mas levantar dados para um retrato do momento atual
da UFSCar quanto suas patentes. Nesse sentido, 0s pontos que seguem merecem destaque:

1) Na grande maioria dos casos, a patentes tém mais que 3 inventores,
geralmente envolvendo pesquisadores de empresas e de pesquisadores do mesmo
departamento que contribuiram para o invento, podendo-se constatar que tecnologias oriundas
de universidades tendem a ser resultantes do esfor¢o coletivo de pesquisa;

2) Conforme indica a literatura (FUJINO e STAL, 2004; FUJINO, STAL e
PLONSKI, 1999) a auséncia de diretrizes acerca dos encaminhamentos sobre a cooperacao
universidade-empresa até pouco tempo levou a predominancia de relacdes informais.
Tomando o caso da UFSCar, é provavel que a auséncia de uma estrutura de apoio, da
disseminacdo de uma cultura de patenteamento explique o fato de que a maioria dos
pesquisadores ndo conferiu a UFSCar a titularidade das patentes depositadas, permitindo sua
apropriacdo por outras instituicdes, tais como agéncias de fomento, empresas e institutos de
pesquisa. Tais problemas relacionados a titularidade das patentes sdo anteriores a gestdo
sistematica da propriedade intelectual pela FAI e ndo deverdo mais ocorrer mediante sua
atuacéo;

3) Pesquisas anteriores ja mencionaram que uma quantidade significativa de
patentes é perdida por falta de acompanhamento profissional (ASSUMPCAOQ, 2000). Os
dados coletados revelaram um numero nao desprezivel de processos de patentes arquivadas
em funcdo do ndo acompanhamento do processo. No caso da UFSCar, aproximadamente 13%
de todas as patentes foram arquivadas por essa razdo. Em um primeiro olhar esse percentual
pode parecer baixo, mas levando-se em conta o investimento de tempo e recursos envolvidos
no processo, deixam de ser irrelevantes as perdas ocorridas pela falta de gestéo;

3) Outra constatacdo corrobora insercbes de outros autores sobre as
caracteristicas de patentes oriundas de instituicdes publicas de pesquisa (GRAFF, HEIMAN e
ZILBERMAN, 2002). A maioria dos casos, 91% deles, refere-se a patentes de invencéo,
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sendo apenas 8 os casos de modelo de utilidade, reforcando o potencial tecnoldgico das
invencOes geradas na instituicao;

4) Uma andlise superficial das patentes depositadas nos Gltimos anos nao
reflete com exatiddo a abrangéncia das mudancas que tém ocorrido interna e externamente as
universidades publicas. Isso porque, ndo é possivel ter acesso aos pedidos de patente que se
encontram em periodo de sigilo (depositados num prazo anterior de até 18 meses). Assim, 0s
dados da UFSCar, relativos ao ano de 2004, estdo subestimados em funcdo desse sistema. Da
mesma forma, as patentes depositadas em 2005 ainda levardo algum tempo para constarem no
sistema disponivel. Esse fato impossibilita a avaliagdo mais madura do desempenho das
atividades de protecdo e comercializacdo das tecnologias desenvolvidas pela UFSCar. A
despeito disso, 0 aumento no nimero de depdsitos de patentes no ano de 2003, ano seguinte
ao inicio das acbes implementadas pela FAI, através da criacdo do Nucleo de Propriedade
Intelectual, sugere que havia na instituicdo uma demanda represada por um servico de apoio
ao patenteamento, que desse vazdo as tecnologias desenvolvidas em momentos anteriores;

Certamente, as limitacbes proprias do estudo de um Unico caso nao permitem
sua generalizacdo. Entretanto, acredita-se que o objetivo de contribuir para o melhor
entendimento da questdo da propriedade intelectual, especialmente sob o enfoque da
titularidade de patentes, foi atingido. O trabalho contribui também por apresentar uma
perspectiva analitica alternativa e reconhecer um objeto de pesquisa ainda pouco explorado.
Permanece assim, a necessidade de estudos mais profundos sobre o tema. Adicionalmente,
fica sinalizado o desafio para as universidades publicas brasileiras na adocdo de
procedimentos legalmente adequados e efetivos ao tratamento autbnomo e sustentavel da sua
propriedade intelectual.
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