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Vozes do IFCE

Apresentacao

a realidade atual, o Brasil pas-
sa por um contexto de cresci-
mento e fomento a inovacado
por meio de politicas publicas, pro-
gramas de financiamento e apoio aos
projetos de desenvolvimento cientifico
que vém proporcionando um aumen-
to exponencial nas transferéncias de
tecnologias, como mostram as conclu-
sdes do Formulario Eletrénico sobre a
Politica de Propriedade Intelectual das
ICT do Brasil - FORMICT (2018), emitido
pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia,
Inovacées e Comunicacdes.

Nesse cenario, o Marco Legal da
Inovacao (Lei n®13.243, de 11 de janeiro
de 2016) veio para estimular ainda mais
o desenvolvimento cientifico, a pesqui-
sa, a capacitagao cientifica e tecnoldgica

e ainovacao, além de dar mais espaco e
liberdade para as Instituicdes Cientifico,
Tecnoldgicas e de Inovagao (ICTs) nego-
ciarem seus conhecimentos e ativos de
propriedade intelectual com empresas
e ICTs privadas.

Na perspectiva de aprimorar a trans-
feréncia de tecnologia, este livro apre-
senta o Método PIT, abreviagdo dos
termos Planejar, Inovar e Transferir,
que tem como finalidade ser um orien-
tador, buscando direcionar os agentes
de inovacao, envolvidos direta ou indi-
retamente no processo de transferén-
cia de tecnologia, de modo a auxiliar no
gerenciamento da inovagao.

Nesse sentido, sera apresentado, de
forma clara e explicativa, como realizar o
gerenciamento dos ativos de propriedade



intelectual, as etapas do processo para a
transferéncia de tecnologia, bem como
as estratégias e ferramentas de gerencia-
mento das atividades para obter sucesso
e resultados duradouros e sustentaveis.

Para isso, a obra foi dividida em seis
capitulos, nos quais os trés primeiros
apresentam os conceitos basicos de
propriedade intelectual, bem como os
direitos envolvidos e as formas de garan-
ti-los. Em sequéncia, o quarto capitulo,
detalha o método de transferéncia de
tecnologia e a metodologia de gestao
utilizados na criagdao do Método PIT o
qual é descrito no quinto capitulo. Por
fim, o sexto capitulo apresenta os tipos
de contratos de transferéncias de tec-
nologia, que é o produto do PIT.

O Método PIT visa proporcionar mais
seguranca aos agentes de inovacado e
aos colaboradores que compdem os
Nucleos de Inovagao Tecnoldgica (NITs),
expondo de forma didatica, ilustrativa
e diferenciada todo o processo de ge-
renciamento de ativos de propriedade
intelectual, ndo se restringindo a expli-
cacao de procedimentos e conceitos,
mas utilizando-se também de diagra-
magcao e checklists.

No contexto macro, este instrumento
é uma peca no desenvolvimento da ino-
vacgao, tornando-se uma bussola orien-
tadora das negociacdes e do desenvol-
vimento de possiveis solucdes para o
upgrade do setor industrial e demais
setores do mercado.
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Entendendo os
Conceitos-Chave

1.1. O que é Inovacao?

A'inovacdo pode ser entendida como
uma mudancga criativa, seja em proces-
sos, produtos, seja em servigos. Como
afirma Drucker (2013, p. 46), “a maioria
esmagadora das inovac¢des bem-suce-
didas explora a mudanca”. Isso signifi-
ca que ndo é somente criar algo, mas
também implementar melhorias em
produtos ou servigos ja existentes com
o intuito de proporcionar aprimoramento
e novidade.

No Manual de Oslo (2018) ¢é definido
inovagao como “um produto ou proces-
so novo ou melhorado (ou a combinacao
dos dois) que difere significativamente
dos produtos ou processos anteriores da
unidade e que foi disponibilizado para
usuarios em potencial (produto) ou co-
locado em uso pela unidade (processo).”

Nesse sentido, a agao de inovar é es-
sencial para o sucesso de qualquer ne-
gocio, independentemente de seu por-
te, setor ou nivel tecnoldgico, pois como
menciona Tidd e Bessant (2015), “a ino-
vacao ndo consiste apenas na abertura
de novos mercados, significa também
novas formas de servir a mercados ja
estabelecidos e maduros.” Desse modo,
o aperfeicoamento, assim como a cria-
¢ao, é considerado inovagao, por isso o

gestor precisa ter uma visdo holistica e
perspicaz para entender se a necessida-
de do seu consumidor é por um produto
melhor ou criar a demanda com desen-
volvimento de um novo produto.

Assim, observa-se no mercado atual
que a vida util dos produtos esta cada vez
menor e o nivel de exigéncia dos consu-
midores crescente. Além disso, surgem
novas legislagdes e regramentos por
meio da “adocdo de estratégias e prati-
cas inovativas nas empresas associadas
a busca de diferenciacdes capazes de
produzir produtos e servicos para o mer-
cado que gerem vantagens competitivas
sustentaveis em relacao a seus competi-
dores” (Vilha e Quadros, 2012). Por isso,
o empreendedor precisa inovar para
sobreviver e se sobressair em relagao
aos concorrentes, na constante corrida
conhecida como vantagem competitiva.

Nessa perspectiva, para atingir este
desiderato, a Lei da Inovagao Tecnoldgica
favoreceu a interlocucao e parceria entre
as Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas
e empresas privadas, impulsionando a
pesquisa cientifica e tecnolégica, apro-
ximando o ambito académico do mundo
empresarial, passando a Instituicao de
Ensino Superior (IES) a ser considerada
um ator importante no processo de ino-
vacao, por meio da producao do conhe-
cimento e do desenvolvimento de novas
tecnologias. (Fuck e Vilha, 2012).



1.2. O ecossistema de
inovacao

A literatura aborda ainovacdo como a
criacao de algo novo, porém, ao realizar
uma andlise minuciosa, percebe-se que
vai muito além da criacdo, como explica
Keeley et al. (2015): “a inovacao requer
a identificacdo dos problemas que im-
portam e sua transposicao sistematica
para oferecer solugdes simples e inte-
ligentes”. Em outros termos, é preciso
reconhecer o que esta sendo deman-
dado e planejar o desenvolvimento de
um produto, servico ou processo que,
de forma acessivel, resolva o problema
que deu origem a demanda.

Nesse contexto, Tidd e Bessant (2015)
destacam que “ainovagao é movida pela
habilidade de estabelecer relagdes,
detectar oportunidades e tirar provei-
to delas”, e é por meio dessa relacao
que surgem as interacfes descritas
como Triplice Hélice. Elaboradas por
Etzkowitz e Leydesdorff, consistem no
relacionamento frutifero entre Governo,
Universidade e Industrias. Maldonado e
Pereira (2019) ressaltam que ao governo
compete criar e implementar politicas
publicas para o fomento do progresso
cientifico e tecnoldgico; a universidade
ou as ICTs cabe a geracdo de conheci-
mento e inovacgdo; e a industria, em-
penhar-se em transformar a inovacao
em produtos e servicos e os colocar a
disposicao da sociedade.

Diante disso, pode-se inferir que essa
cooperacao entre ICTs, setor produtivo
e governo tem um papel significativo
no desenvolvimento de novas ideias e
estimulo a criagdo de inovacdes, pro-
movendo a transferéncia de tecnologias
e colaborando com o desenvolvimento
social (Silva, 2013).

Essa cooperacdo envolve muitos
participes que se ligam e formam uma
grande rede, conhecida como ecos-
sistema de inovacao. De acordo com
Wessner (2007, apud Teixeira et al.,
2017), “os ecossistemas de inovagao se
constituem num conjunto de individuos,
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comunidades, organizagdes, recursos
materiais, normas e politicas por meio
de universidades, governo, institutos de
pesquisa, laboratdrios, pequenas e gran-
des empresas e os mercados financeiros
numa determinada regiao, que traba-
Iham de modo coletivo, a fim de permitir
os fluxos de conhecimento, amparando
o desenvolvimento tecnoldgico e geran-
do inovagao para o mercado.”

O ecossistema de inovagao é consti-
tuido ainda de investidores, empreen-
dedores, pesquisadores académicos,
nucleos de inovacao e todos aqueles
que atuam no fomento a inovagado e na
transferéncia de tecnologia, visando ao
desenvolvimento tecnoldgico da regiao
ou pais. (Etzkowitz, Solé e Piqué, 2007
apud Teixeira et al., 2017).

Desse modo, a Figura 1 ilustra os ob-
jetivos almejados com o relacionamen-
to existente dentro do ecossistema de
inovacao, ou seja, quais fatores positivos
esse ecossistema visa proporcionar para
a sociedade em geral.

Figura 1- Objetivos do Ecossistema de Inovacéo

Fonte: Elaborada pelas autoras, adaptado de Spinosa, Schlemm e Reis 2015, apud Teixeira
etal., 2017.
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Os objetivos almejados no ecossistema
de inovagao sdo ambientes que reinem a
infraestrutura necessaria de agentes de
fomento, ICTs e capital intelectual, com
habilidades diferentes e capacidade de
cooperagao, que vislumbram a inovacao
como oportunidade para solucionar pro-
blemas, por meio da criagado de produtos,
servicos, processos ou tecnologias, e as-
sim promover desenvolvimento econo-
mico e social.

1.3. Processo de Gestao da
Inovacao

Em virtude da aproximagao do merca-
do com a academia, as empresas buscam
cada vez mais as ICTs para garantir vanta-
gem em relacdo a sua concorréncia. Por
isso, estudos e pesquisas realizados no
ambito académico estdo chegando ao
mundo empresarial por meio das pros-
peccdes tecnoldgicas, e a curiosidade
dos pesquisadores, quando vinculada ao
ambiente de negécios, gera tecnologias
diferenciadas e competitivas.

Entretanto, é necessario incentivar e
principalmente gerenciar a inovagao den-
tro das ICTs. Conforme explica Carvalho et
al. (2011), ha conhecimento produzido no
ambiente académico em grande volume,
porém com pouca ou nenhuma inovagao,
além de nao ser eficientemente aplicado e
disponibilizado para a sociedade. Por isso,
como explica MCTIC (2016, p. 74), “a gera-
¢ao de conhecimento por meio da ciéncia
e sua apropriagdo pela sociedade sao vitais
para o desenvolvimento dos paises.”

No entanto, a gestdo da inovacao
nao é simples, principalmente por ser

Figura 2 - Modelo de Processo de Inovacao

Fonte: adaptado de Tidd, Bessant (2015).
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imediatista e ndo possuir uma férmula
pronta. E preciso adaptar-se e encontrar
um padrao que funcione e produza re-
sultado, e, para isso, é necessario com-
preender os habitos e costumes internos,
entender a dindmica organizacional e o
perfil dos profissionais envolvidos. Nessa
perspectiva, de acordo com Keeley (2015,
XIV), ainovacgdo quase nunca fracassa por
falta de criatividade e sim, quase sempre,
pela falta de disciplina, pois a gestdo da
inovacao efetuada de forma adequada
garante sua chegada ao mercado com
sucesso, independentemente do seu teor
inovativo ou cientifico.

Nessa légica, entende-se que, para
haver disciplina, € necessario gerir o co-
nhecimento, o que é essencial para que a
inovacdo seja alcancada, visto que é funda-
mental unir os elementos da Triplice Hélice
para que a engrenagem funcione. Desse
modo, a inovagao pode chegar ao merca-
do, “as prateleiras”, por meio do gerencia-
mento dos recursos disponiveis, sejam eles
humanos, de infraestrutura ou financeiros,
garantindo um ambiente propicio a inova-
¢ao, estimulando pesquisadores na bus-
ca por financiamentos governamentais,
incentivo de investimentos empresariais,
promogcao de politicas de fomento e esti-
mulo a interacdo entre as ICTs, empresas
e governo.

Nesse sentido, inspirado no modelo do
processo de Tidd e Bessant (2015, p. 85)
relacionado a inovagao, foi elaborado o
diagrama da figura 2, mostrando como o
processo de inovagao deve ocorrer, eviden-
ciando cada etapa para obter uma gestao
eficiente, bem como a direg¢do tecnoldgica.



A Figura 2, inspirada no Diagrama de
Ishikawa, mostra que as fases sdo as cau-
sas da inovacao representada pelo efeito
no diagrama. Inicialmente, temos a fase
de Busca, momento em que sao coleta-
das as informacdes sobre as principais
criagdes do ramo, suas localizagbes geo-
graficas, os produtos/servicos similares,
dentre diversas outras informacdes que
se tornardo subsidios para as decisdes
estratégicas. Nessa fase, sdo utilizados
prospeccao tecnoldgica e estudo de mer-
cado como metodologias.

Apds colhidas as informacgdes, inicia-
-se a fase de Selecdo, durante a qual sdo
discutidas e selecionadas as ideias para
novos produtos e processos ou melho-
ria dos existentes, com a decisao do que
serd produzido. Nessa acdo, é elabora-
da uma matriz SWOT para determinar
as forcas e oportunidades, bem como
as fraquezas e ameacas, sendo possivel
visualizar em longo prazo os impactos do
que foi decidido.

Diante dos impactos determina-
dos a partir da matriz SWQOT, a fase de
Implementacdo pode ser iniciada. Neste
contexto, adquire-se o conhecimento,
transformando os conceitos e ideias em
pratica. E neste momento que se inicia
a analise para a implementacao da ino-
vacao na forma de um novo produto,
processo ou servico que sera inserido
no mercado. Nessa fase, a interagao
Empresa - ICT é primordial, pois nem
todo empreendedor possui capital para
investimento em PD&l, e, porisso, recor-
re as ICT para, através da transferéncia
de tecnologia, obter parceria no desen-
volvimento da inovagao.

Com a implementacéo finalizada, ini-
cia-se a captura de valor, momento em
que sera definido o método de valora-
¢ao e as metas a serem alcancadas. Elas
serdo monitoradas na fase de afericao
por meio da utilizacdo de softwares es-
pecializados, proporcionando informa-
¢bes quanto ao desempenho e ganhos
obtidos com a inovagao.

Por fim, a fase de assessoria que cor-
responde a capacitacado, ao desenvolvi-
mento e acompanhamento do capital
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humano atuante em todo esse proces-
so, desde a busca até o manejo dos
softwares de afericao, que precisa estar
constantemente motivado e capacitado
profissionalmente. Essa profissionali-
zacdo, nada mais é do que a educagao
corporativa, que corresponde a gestao
de pessoas aliada a gestao do conheci-
mento, como explica Susi (2021).

A gestdo do conhecimento, de acordo
com avisado de Nonaka e Takeuchi (1997,
apud Susi, 2021), representa um “pro-
cesso interativo de criacao do conheci-
mento organizacional, traduzindo-o com
a capacidade que uma empresa tem de
criar conhecimento, dissemina-lo na
organizacdo e incorpora-lo a produtos,
servicos e sistemas”.

Nessa perspectiva, compreende-se
que o processo de inovacao requer
pessoal capacitado, recursos e planeja-
mento, como explica Fernandes (2018,
p. 1343): “embora o setor empresarial
seja o responsavel por colocar as ino-
vacdes no mercado, sdo as ICTs que as
desenvolvem. Assim, o setor produtivo
e as ICTs devem buscar uma forma de
interacao”. Significa dizer que a for-
ca da relagao estabelecida na Triplice
Hélice é o que move o desenvolvimento
tecnoldgico.

1.4. O que é Transferéncia de
Tecnologia?

Visando promover o desenvolvi-
mento tecnoldgico e o crescimento
econdémico do pais, além de estimular
a independéncia das instituicdes pu-
blicas, o governo publicou o Decreto n®
9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que
regulamentou a celebracao de contra-
to de transferéncia de tecnologia e o
licenciamento para a outorga de direito
de uso ou de exploracao de criagdes
desenvolvidas pelas ICTs isoladamente
ou por meio de parceria.

Mas o que é Transferéncia de Tecnologia
(TT)? Para responder a esta pergunta, é
preciso entender primeiramente alguns
conceitos basicos relacionados aos direi-
tos de propriedade intelectual.

11
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Direitos de

Propriedade Intelectual

Biblioteca Nacional define
A Propriedade Intelectual como

aquela que “lida com os direi-
tos de propriedade das coisas intangi-
veis oriundas das inovacdes e criacdes
da mente humana. Ela engloba os
Direitos Autorais dos Cultivares (obten-
¢Oes vegetais ou variedades vegetais) e
a Propriedade Industrial (patentes, de-
senhos e modelos industriais, marcas,
nomes e designacdes empresariais, in-
dicacdes geograficas, protecdo contra a
concorréncia desleal)”.

Diante desse conceito, é possivel per-
ceber que, para resguardar os direitos
advindos das criacdes, o mais sensato
é garantir o direito de propriedade por
meio da protecao legal. Apesar de essa
protecdo, em muitos casos, ter tempo de-
terminado, durante o periodo é possivel
beneficiar-se financeiramente da inova-
¢ao, além de contribuir com o desenvol-
vimento econdmico, divulgar os inventos
e transferir o conhecimento.

Nesse contexto, a World Intellectual
Property Organization (WIPO) explica
que “os direitos de propriedade intelec-
tual sdo também vitais. Inventores, artis-
tas, cientistas e empresas investem muito
tempo, dinheiro, energia e reflexdo no de-
senvolvimento de suas inovacgdes e cria-
¢Oes. Paraincentiva-los a fazer isso, é pre-
ciso garantir que terao a oportunidade de
obter um retorno justo de investimento,

o que implica conferir-lhes direitos para
proteger sua propriedade intelectual”.

Compreendido o conceito de
Propriedade Intelectual (PI) e sua impor-
tancia, é possivel descrever quais sdo os
direitos que garantem essa propriedade.
Estes se subdividem em duas catego-
rias: Propriedade Industrial, na qual se
incluem as patentes, os desenhos indus-
triais, as marcas e as indicagdes geografi-
cas; e os Direitos Autorais, que abrangem
obras literdrias, artisticas e cientificas.

A seguir, encontram-se sintetizados os
direitos pertencentes a cada categoria,
conforme WIPO e INPI.

2.1. Direitos de Propriedade
Industrial

a) Patente

Direitos exclusivos sobre a invencao, o
que significa que pode impedir qualquer
pessoa ndo autorizada de usar, fabricar
ou vender a invencao. A patente tem pra-
zo de validade limitado, geralmente de
20 anos (WIPO, 2021).

b) Desenho Industrial

O titular dos direitos do desenho
industrial pode controlar a produgao
comercial, a importacao e a venda de
produtos com o desenho protegido. Os
direitos do desenho industrial tém prazo
de duracao limitado, que varia conforme



o pais. No entanto, o prazo maximo de
protecdo num determinado pais deve ser
de, no minimo, dez anos (WIPO, 2021).

c) Marcas

Os proprietarios de uma marca regis-
trada tém o direito exclusivo de controlar
quem a utiliza. Eles podem utiliza-la para
identificar seus préprios bens e servicos,
e podem licencia-la ou vendé-la para que
outra pessoa a utilize. O registro de mar-
ca é concedido apenas por um prazo limi-
tado de dez anos na maioria dos paises
(WIPO, 2021).

d) Indicagdes geograficas

Os direitos de indicacdo geografica
permitem aos produtores legitimos de
produtos que provém da regido em ques-
tdo e atendam as normas pertinentes,
utilizar a lei para impedir que uma indi-
cacdo geografica seja utilizada em arti-
gos produzidos em outras regides ou de
acordo com outras normas. (WIPO, 2021)

2.2. Direitos autorais

a) Direito do autor

O direito de autor aplica-se a expres-
sdo criativa de ideias de muitas formas
diferentes: texto; fotografias ou filmes;
obras sonoras; formas tridimensionais
tais como esculturas e obras arquitet6-
nicas; obras de referéncia e compilacdes
de dados. O direito de autor geralmente
ndo abrange ideias em si, procedimen-
tos, métodos operacionais e conceitos
matematicos.

O direito de autor inclui tanto os direi-
tos econdomicos ou patrimoniais, como
os direitos morais. Essencialmente,
os direitos patrimoniais ou econémi-
cos envolvem o direito de controlar a
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distribuicao de uma obra. Em outras pa-
lavras, o titular do direito de autor pode
impedir que qualquer pessoa copie ou
utilize uma obra sem sua autorizacao,
inclusive, por exemplo, traduzindo, re-
produzindo, executando e transmitindo
por radiodifusao tal obra.

b) Direitos conexos

A lei também protege os direitos de
pessoas ou grupos envolvidos na obra
criativa, mas que nao estao aptos a pro-
tecao do direito de autor em algumas
jurisdicdes. Incluem-se nesses grupos
os artistas intérpretes ou executantes,
como cantores e atores, organizacdes
de radiodifusdo e organiza¢des, como
as gravadoras que produzem gravacoes
sonoras (WIPO, 2021).

A protegao oferecida é semelhante a
do direito de autor. Em termos gerais, os
titulares de direitos podem impedir que
se grave, comunique ou transmita por
radiodifusao a sua obra, sem autoriza-
cao. No entanto, o prazo de protecao &,
geralmente, mais curto do que o direito
de autor (WIPO, 2021).

c) Programade computador

Apesar de nao ser obrigatorio por lei,
o registro de programa de computador
garante uma maior seguranca juridica
ao autor para o seu desenvolvimen-
to. Conforme o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI (2022), a
Lei de Direito Autoral (Lei n® 9.610/1998)
e subsidiariamente a Lei de Software
(Lei n® 9.609/1998) conferem protecao
ao programa de computador em si, isso
significa, a expressao literal do softwa-
re, isto &, suas linhas de cédigo-fonte. O
registro de programa de computador é
uma forma de garantir a propriedade e
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obter a seguranca juridica necessaria, de
modo a proteger o seu ativo de negdcio.

O INPI recomenda que o programa
de computador esteja suficientemente
finalizado para que o pedido de registro
seja depositado, de modo a garantir a
maxima protecado do seu cédigo-fonte.
Caso novas versdes do mesmo software
sejam desenvolvidas, estas poderao ser
registradas, uma vez que nao ha limita-
¢ao para a quantidade de registros de-
positados sobre um mesmo software.

2.3. Direitos sui generis

a) Cultivares

As cultivares sao variedades de plan-
tas de diferentes espécies vegetais,
criadas a partir de pesquisas de melho-
ramento genético, com a finalidade de
promover o aprimoramento do vegetal,
tanto para espécies anuais, como para
as perenes. A Lein®9.456, de 25 de abril
de 1997, apresenta a definicao de culti-
var, que é expressa como “a variedade
de qualquer género ou espécie vegetal
superior que seja claramente distingui-
vel de outras cultivares conhecidas por
margem minima de descritores, por sua
denominacdo prépria, que seja homo-
génea e estavel quanto aos descritores
através de geracdes sucessivas e seja de
espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicagéo

especializada disponivel e acessivel ao
publico, bem como a linhagem compo-
nente de hibridos”.

A lei acima citada é conhecida como
Lei de protecao de cultivares, que visa
proteger os direitos dos obtentores e
incentivar o aumento das atividades
de melhoramento e, em consequén-
cia, o aumento no numero de novas
cultivares.

b) Topografia de circuitos
integrados

A topografia de circuitos integrados
nada mais é do que o desenho contido
nos chips, que, na definicdo contida na
Lei n® 11.484, de 31 de maio de 2007,
significa “uma série de imagens relacio-
nadas, construidas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente
a configuragao tridimensional das cama-
das que compdem um circuito integrado
e na qual cada imagem represente, no
todo ou em parte, a disposicao geomé-
trica ou arranjos da superficie do circui-
to integrado em qualquer estagio de sua
concepc¢ao ou manufatura”.

No Brasil, os procedimentos para ga-
rantia dos direitos referente a topografia
de circuito integrado se dao a partir do
depdsito e do pedido de registro junto
ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI).



Método Pit:

Metodologia de Gestao para Transferéncia de Tecnologia

Protecao de
Propriedades Intelectuais

O capitulo anterior apresentou os di-
reitos de propriedade intelectual, con-
tudo, para que o direito seja adquirido,
€ preciso realizar a prote¢ao das pro-
priedades intelectuais. Nas ICTs, essa
protecao é realizada e gerenciada pelo
Nucleo de Inovacado Tecnoldgica (NIT),
que promove o incentivo a inovagao e
a criagao de solugdes tecnoldgicas para
diversos segmentos econémicos, contri-
buindo para o desenvolvimento nacional.
O NIT também é responsavel por viabi-
lizar a interagao da ICT com o ambiente
empresarial, seja por meio de projetos de
PD&l ou transferéncia tecnoldgica.

Essa conexao tem proporcionado as
empresas vantagem competitiva, pois as
ICTs estdointeragindo com o mercado por
meio da sua capacidade de inovagao, haja
vista o Ranking Depositantes Residentes
- 2020, divulgado pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), mostrar
que a maioria dos depdsitos de paten-
tes e de programas de computadores é
de instituicGes publicas, por isso a ne-
cessidade de protecao dos seus ativos
intangiveis.

Nesse sentido, as ICTs publicas se
preocupam em proteger seu capital inte-
lectual, resultante de inventos académi-
cos, de pesquisas e estudos cientificos,
pois essas instituicdes depositaram 32
(trinta e duas) patentes, 6 (seis) mode-
los de utilidades e 30 (trinta) progra-
mas de computadores, dentre as Top 50

dos depositantes divulgados pelo INPI
no Ranking Depositantes Residentes -
2020, comprovando o que diz Fernandes
(2018): sdo essas entidades as responsa-
veis pelo desenvolvimento de inovacao
no Brasil.

Essas inovagdes produzidas sao
negociadas no mercado por meio de
transferéncia de tecnologia como uma
transacdo comercial, permitindo que
cheguem as “prateleiras”, com ganhos
para os inventores, para a ICT e a em-
presa envolvida, uma vez que, con-
forme Simdes e dos Santos (2019), “a
Transferéncia de Tecnologia pode ser en-
tendida como um PROCESSO em que os
CONHECIMENTOS, as HABILIDADES
e os PROCEDIMENTOS que sao capa-
zes de solucionar problemas industriais
sdo transferidos, de forma onerosa, de
uma parte para outra, potencializando a
inovagao da parte recebedora da tecno-
logia” (grifo dos autores).

Diante da explicacdo anteriormente
abordada sobre os direitos de proprieda-
de intelectual, é vidvel adentrar no con-
ceito de Transferéncia de Tecnologia, que
de acordo com Frey, Tonholo e Quintella
(2019), refere-se a um “negdcio juridico
em que se transferem os direitos sobre
determinada tecnologia, conhecimento
e/ou demais ativos imateriais para que
parceiros possam fazer uso dessa tec-
nologia e, com isso, desenvolvam e ex-
plorem esses conhecimentos em seus
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produtos e/ ou servicos inovadores”.
Melhor dizendo, consiste em um pro-
cesso por meio do qual as inovagdes
transformadas em solucdo tecnoldgica
sao transferidas, de forma onerosa ou
nado, de uma instituicao para outra, cujo
objetivo é sanar problemas, intensificar
o poder inovativo da organizagao recep-
tora e impulsionar os acordos produtivos.

Figura 3 — Carater econdémico da TT.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).
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De modo diverso das transferéncias
de carater nao financeiro, as de cara-
ter financeiro sao as que envolvem pa-
gamento ou recebimento de royalties.
Podemos citar as cessdes e os licencia-
mentos, os quais podem ser parciais ou
integrais e com ou sem exclusividade,
respectivamente.

As de carater nao financeiro sao aque-
las que ndo envolvem contraprestagao
financeira, ou seja, ndo envolvem pa-
gamento ou retribuicdo. Podemos citar
como exemplos eventos de apresenta-
¢ao dos produtos e servicos ao publico,
capacitagdes, treinamentos, workshops,
e webinars que resultam no comparti-
lhamento e no desenvolvimento de
conhecimentos.

3.1. Transferéncia de
Tecnologia dentro das ICTs
publicas

A aquisicao de direitos sobre tecnolo-

gia nas ICTs publicas ocorre, comumente,
de trés formas. Pode resultar de acordos,

Isso posto, surge o questionamento:
o que pode ser transferido? Para elu-
cidar essa questao, é preciso obser-
var a Figura 3. Nela é possivel ver que
as transferéncias podem ter carater
econémico-financeiro ou ndo, ou seja,
pode envolver ou ndo pagamento em
troca da tecnologia.

convénios e parcerias, nos quais ficam
previamente estabelecidos a titularidade
e os direitos da tecnologia desenvolvida,
por consequéncia, o tipo de transferén-
cia a ser realizada.

Também é possivel negociar direta-
mente com os NITs, por meio dos quais
os licenciamentos sem exclusividade e
as transferéncias de tecnologias nao pa-
tentedveis e know-how sao realizados,
e através da participacdo em extrato de
oferta tecnoldgica, que possibilitam as
cessdes de direitos e de licenciamento
com exclusividade de tecnologias produ-
zidas pela ICT, sem parceria.

A Figura 4 apresenta as formas de
aquisicao descritas anteriormente, sen-
do possivel visualizar os tipos de contrato
de transferéncia de tecnologia e qual o
meio de realiza-la.

O contrato de transferéncia de tecno-
logia permite que sejam negociados os
direitos de propriedade com a ICT, sendo
possivel licenciar o direito de usar, dispor,
explorar e até mesmo de autorizar que



terceiros usem ou explorem a tecnologia
licenciada. Além dos direitos diretamente
ligados a tecnologia ja citados, é permitido
limitar a abrangéncia desse direito; melhor
dizendo, determinar, por exemplo, area
geografica, tipo de uso, forma de explora-
¢ao e possibilidade de sublicenciamento.
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Todavia, direitos e responsabilidades
sdo apenas uma parte do processo, visto
que, na transferéncia de tecnologia, exis-
tem diversos documentos envolvidos e
um amplo fluxo, que perpassa por areas
estratégicas da ICT.

Figura 4 - Transferéncias de Tecnologia

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

3.2. Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI

No Brasil, as transferéncias de ativos
protegidos pela propriedade industrial
podem ser realizadas de duas formas: i)
por meio de licenciamento, que pode ser
de forma exclusiva ou ndo, permitindo o
uso dos direitos de PI, ou seja, o direito de
exploracdo; e ii) por cessao, que pode ser
integral ou parcial. De todo modo, seja
por licenciamento ou cessao, a tecnolo-
gia chega para a sociedade oferecendo
solugdes tecnoldgicas inovadoras.

Esclarecido também o carater econd-
mico dos tipos de transferéncias, é im-
portante destacar que, no Brasil, a Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, determina
que os contratos de transferéncia de tec-
nologia sejam registrados e/ou averbados
no INPI, visando proteger os ativos e ga-
rantir acordos seguros e que possam ser
reconhecidos por terceiros. Abaixo cons-
ta a lista de contratos de transferéncia de
tecnologia que devem ser registrados ou
averbados no INPI:

e Licenca de uso de marca;
e Cessdo de marca;

e Licenca para exploracdao de
patentes;

o Cessao de patente;
e Licenca compulsdria de patente;

e Licenca para exploragao de dese-
nho industrial;

e (Cessao de desenho industrial;

e Licenca de topografia de circuito
integrado;

e Cessao de topografia de circuito
integrado;

e Licenga compulséria de topografia
de circuito integrado;

e Fornecimento de tecnologia (kno-
w-how); e

e Prestagao de servigos de assistén-
cia técnica e cientifica.
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3.3 Politicas publicas paraa
inovacao

Para garantir vantagens na negociagao,
€ preciso, antes de tudo, conhecer as politi-
cas publicas por meio das quais o Governo
fomenta e impulsiona a inovagdo no Brasil.
A seguir, uma lista com as principais, cria-
das pelo governo e que estimularam e
foram a base para a expansao do conhe-
cimento inovador e das transferéncias de
tecnologia. Recomenda-se a leitura, mas
nao cabe aprofundamento neste livro.

o CNPQ - Criacao do Conselho
Nacional de Pesquisas. Lei n°1.310,
de 15 de janeiro de 1951.

o FINEP - Criagdo do Fundo de
Financiamento de Estudos de
Projetos e Programas. Decreto n°
55.820, de 8 de marco de 1965.

e« FNDCT - Criacao do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnoldgico. Decreto-Lei n° 719,
de 31de julho de 1969.

o INPI- Criacao do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial. Lei n°
5.648, de 11 de dezembro de 1970.

e MCTIC - Criacdo do Ministério da
Ciéncia e Tecnologia, e posterior
transformagao em Ministério da
Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicaces. Decreto n° 91.146,
de 15 de margo de 1985 e Lei n°
13.341, de 29 de setembro de 2016.

e« BNDES - Criacdo do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econdmico. Lei n° 1.628, de 20 de
junho de 1952.

o EMBRAPII - Qualificacdo da
Associacao Brasileira de Pesquisa
e Inovagao Industrial como organi-
zacao social. Decreto de 2 de se-
tembro de 2013.

« Lei de Inovacgao - Estabelece in-
centivos a inovacao e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica no ambien-
te produtivo. Lei n©®10.973, de 2 de
dezembro de 2004.

« Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacido -
Estabelece estimulos ao desen-
volvimento cientifico, a pesquisa,
a capacitacao cientifica e tecnolo-
gicaeainovagao. Lein®13.243, de
11 de janeiro de 2016.

Além de se apropriar das politicas pu-
blicas, faz-se necessario conhecer tam-
bém as legislagbes pertinentes a inova-
¢ao e as transferéncias de tecnologia,
as quais sado cruciais para o desenvolvi-
mento de um acordo justo, juridicamente
correto e benéfico para as partes.

3.4. Arcabouco juridico no
ambito da Transferéncia de
Tecnologia

A legislacdo nao busca somente in-
centivar o desenvolvimento cientifico
e tecnoldgico e a inovacao; ela propor-
ciona embasamento para a aplicacao
dos instrumentos juridicos que conso-
lidam o desenvolvimento. Posto isso, é
recomendado apropriar-se das leis que
tratam da inovacao, da propriedade inte-
lectual e que se refiram a transferéncia
de tecnologia.

A seguir, encontram-se listadas as leis
que se destacam como fundamentais
para atuar no ecossistema da inovagao
de forma legitima. De modo a permitir o
estudo cronoldgico, as legislacdes foram
elencadas em ordem crescente, confor-
me o ano de publicacao.

De todo modo, salienta-se que as legis-
lagBes listadas sdo apenas uma analise
breve das leis, sendo imprescindivel de-
dicar um estudo mais aprofundado con-
soante o objeto de expertise. Essas leis
possuem detalhamentos importantes,
além de regramentos e permissdes para
o correto uso do direito concedido, cujo
acesso pode ser realizado a partir do link
inserido no descritivo da lei ou por meio
da leitura do QR code.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.310-1951?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.310-1951?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.310-1951?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2055.820-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2055.820-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20719-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20719-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.648-1970?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.648-1970?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.648-1970?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.648-1970?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2091.146-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2091.146-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.341-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.341-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.628-1952?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.628-1952?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.628-1952?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.628-1952?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2002-09-13662-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2002-09-13662-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.973-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
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a) Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes - PCT

Este é o Tratado Internacional de Patentes, datado de 19 de junho de 1970, que
dispde sobre o depdsito de um pedido internacional que pode se transformar em
pedidos nacionais em diferentes paises.

b) Lei 8.248/1991

Esta é conhecida como Lei de Informatica, datada de 23 de outubro de 1991, que
dispde sobre a capacitacdo e a competitividade do setor de informatica e automa-
¢ao, e da outras providéncias.

c) Lei8.666/1993

Esta é a Lei de Licitacdes e Contratos, datada de 21 de junho de 1993, que ins-
titui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica, e da outras
providéncias.

d) Lei9.279/1996

A Lei de Propriedade Industrial, datada de 14 de maio de 1996, apresenta a re-
gulamentacgao de direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial. Abrange
os direitos de patentes de invengao e de modelo de utilidade, registro de desenho
industrial, registro de marcas, repressao as falsas indicacdes geograficas, e repressao
a concorréncia desleal.

e) Lei9.456/1997

Esta é a Lei de Protecado de Cultivares, datada de 25 de abril de 1997, que institui
a lei de protecdo de cultivares, e da outras providéncias.

f) Lei9.609/1998

Conhecida como Lei de Programa de Computador, datada de 19 de fevereiro de
1998, dispde sobre a protecao da propriedade intelectual de programa de compu-
tador, sua comercializacdo no Pais, e da outras providéncias.

8) Lei9.610/1998

Esta é a Lei dos direitos autorais, datada de 19 de fevereiro de 1998, a qual altera,
atualiza e consolida a legislacdo sobre direitos autorais, e da outras providéncias.
Abrange os direitos de autor e direitos conexos dos artistas intérpretes ou execu-
tantes, dos produtores fonograficos e das empresas de radiodifusao.
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https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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h) Lei10.973/2004

Esta é a Lei de Inovacdo, datada de 2 de dezembro de 2004, que dispde sobre
incentivos a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo,
e da outras providéncias.

i) Lei11.196/2005

Conhecida como Lei do bem, datada de 21 de novembro de 2005, institui o Regime
Especial de Tributacdo para a Plataforma de Exportacdo de Servigcos de Tecnologia
da Informacgao - REPES, o Regime Especial de Aquisicdo de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusdo Digital; dispde sobre
incentivos fiscais para a inovagao tecnoldgica.

j) Leil1.484/2007

A Lei das Topografias de Circuitos Integrados, datada de 31de maio de 2007, dispde
sobre os incentivos as industrias de equipamentos para TV Digital e de componen-
tes eletronicos semicondutores e sobre a protecao a propriedade intelectual das
topografias de circuitos integrados.

k) Lei13.123/2015

A Lei da biodiversidade, datada de 20 de maio de 2015, dispde sobre o acesso
ao patrimodnio genético, sobre a protecdo e o acesso ao conhecimento tradicional
associado e sobre a reparticao de beneficios para conservacédo e uso sustentavel
da biodiversidade, e da outras providéncias.

1) Lei13.243/2016

O Novo Marco de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, conhecido como Marco Legal
da Inovacado, datado de 11 de janeiro de 2016, dispde sobre estimulos ao desenvol-
vimento cientifico, a pesquisa, a capacitacao cientifica e tecnoldgica e a inovagao,
e altera a Lei n°®10.973, de 2 de dezembro de 2004.

m) Decreto n® 9.283/2018

Este decreto regulamenta a Lei de Inovagdo. Datado de 7 de fevereiro de 2018,
regulamenta a Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e estabelece medidas de
incentivo a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo,
com vistas a capacitacao tecnoldgica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9283.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm
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Metodologias de Gestao

iante da explanacdo de con-

ceitos, direitos e legislacdes

relativos a propriedade intelec-
tual realizada anteriormente, é possivel
compreender o quanto se faz necessario
garantir e proteger as inovacdes criadas
dentro das ICTs.

Nesse contexto, percebe-se que, para
realizar uma transferéncia de tecnolo-
gia, é preciso que ela esteja protegida,
permitindo assim o ganho econémico
com a transagao. Para isso, a gestdo da
transferéncia de tecnologia, desde sua
criacao até o seu repasse, deve ser feita
com responsabilidade e eficiéncia. Neste
capitulo serao apresentadas duas meto-
dologias complementares: uma orienta
a realizacdo da transferéncia de tecno-
logia, e a outra, a gestdo dos recursos
envolvidos na criagdo das inovagdes.

Figura 5 — Escopo do Método TIRA.

Fonte: Adaptado de ARAUJO, A. L. C. et al. (2017).

4.1 Método TIRA

O método TIRA, abreviagao dos ter-
mos em inglés Technology, Insertion,
Recipiente, Appreciation, tem como es-
copo a diagramacao constante na Figura
5, no qual o primeiro principio, a Insercgao,
apresenta o modo de transferéncia, em
outras palavras, qual forma e meio juridi-
co serao utilizados com base na proprie-
dade intelectual a ser transferida. Nesse
sentido, podem ser transferéncias de
direitos de propriedade industrial, des-
critas pelo INPI, conforme explanado na
secao anterior, e por meio de licencia-
mento ou cessao de direitos autorais,
cotitularidade, acordo de parcerias em
PD&l, acordo de confidencialidade, acor-
dos e/ou convénios de compartilhamen-
to de infraestrutura laboratorial e acordo
de transferéncia de material bioldgico.
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No principio da Insercao, Araujo et al.
(2017) explicam que a ICT precisa avaliar
seu portfdlio tecnolégico, identificando
em que nivel de maturidade as tecnolo-
gias estdo e avaliar o interesse do merca-
do em relagao a esse portfolio.

Em sequéncia, o segundo principio
do TIRA, o Beneficiado, faz referéncia
a quem recebera essa tecnologia: pode
ser o mercado (empresas publicas ou
privadas, nacionais ou internacionais);
a sociedade (organizacdes nao gover-
namentais, entidades beneficentes); e
o publico interno (alunos e professores).

Finalizando os principios do TIRA,
tem-se a Valorizacao, que faz referéncia

Figura 6 — Etapas de Implantacdo do Método TIRA

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

5. Nota: Adaptado de
ARAUJO, A. L. C. et
al. Rede NIT NE:
textos de referén-
cia em inovagao
tecnoldgica &
empreendedo-
rismo. Aracaju:
Associacao
Académica de
Propriedade
Intelectual, 2017.

Iniciando a implantacao, a etapa 1
(Estudo Prospectivo - oferta), conside-
rada por Araujo et al. (2017) como a eta-
pa mais importante, consiste em apurar
detalhadamente o que a ICT pode ofe-
recer ao mercado, agrupando as infor-
macoes por area de atuacao e nivel de
maturidade; em outras palavras, fazer o
levantamento minucioso de pesquisas
académicas, projetos, licenciamentos,
laboratérios, capital humano, dentre
outros dados cruciais, para avaliar qual
a capacidade de execucao e comercia-
lizacdo da ICT.

Concluida a prospeccao de oferta,
adentra-se na segunda etapa. O Estudo
Prospectivo consiste em fazer uma ana-
lise de mercado para conhecer as ten-
déncias econdmicas, as necessidades
do seu publico-alvo, as oportunidades
de negdcio e quem sao os investido-
res e players do mercado. Nesse caso,
Araujo et al. (2017) sugerem a utilizagao

ao valor comercial da tecnologia. Nesse
caso, a ICT precisa definir a melhor téc-
nica de valoracdo que serd adotada, para
conseguir definir o valor do ativo. Como
esclarecem Araujo et al. (2017), além de
saber o valor, é necessario estabelecer
também as formas de financiamento dis-
poniveis para oferecer aos seus clientes.

Além dos principios mencionados,
Araujo et al. (2017) explicam que, para a
implantagao do método, é necessario se-
guir 5 (cinco) etapas, quais sejam: Estudo
prospectivo pelo lado da oferta; Estudo
prospectivo pelo lado da demanda;
Estruturacao; Planejamento; e Execucao,
como é possivel ver na figura 6.

da matriz SWOT (Strengths, Weakness,
Opportunities and Threats) e da anali-
se PEST (Politica, Econdmica, Social e
Tecnoldgica).

Depois das prospeccdes reali-
zadas, inicia-se a terceira etapa, a
Estruturacdo, que faz referéncia ao
aporte que a ICT deve dar para a reali-
zacdo das atividades de TT, como, por
exemplo, estrutura fisica e de pessoal.
Para essa etapa, Araujo et al. (2017)
propdem uma estrutura de pessoal ba-
seada no modelo indutor da Secretaria
de Educacao Tecnolégica do Ministério
de Educacdo (SETEC/MEC), a qual,
“conta com grupos de pesquisas tema-
ticos (GP) compostos por projetos inde-
pendentes com equipes de desenvolvi-
mento e um coordenador. Cada grupo
de pesquisa tematico esta associado a
uma competéncia identificada na eta-
pa 1 do método e definida como area
estratégica da ICT".



Formados os grupos de pesquisa e dis-
pondo de estrutura fisica compativel, é
realizada a etapa de Planejamento, mo-
mento que corresponde a elaboracao
de documentos contendo os planos de
acdo e metas para as equipes definidas.
Os planos envolvem detalhes de prospec-
¢ao, captacao, negociacao e contratacao
de projetos, sejam eles de P&D, TT ou
oferta de infraestrutura para inovacao.

Para particularizar o documento ela-
borado na etapa de Planejamento, Araujo
etal. (2017) explicam que “o documento
deve conter definicdes de quais serdo as
estratégias de prospeccao e o detalha-
mento das agcdes como: participagdao em
eventos cientificos, feiras de negdcios,
visitas técnicas etc. Por fim, um mapa
contendo quantidade e qualidade (seg-
mentacdo) de potenciais entidades de-
mandantes a serem prospectadas”.

Finalizada a implantagao do método
TIRA, tem-se a etapa de Execucdo, na
qual é colocado em pratica o planeja-
mento estabelecido através das visitas
de prospeccdo, participacdo nas nego-
ciacdes, apoio aos pesquisadores, con-
tatos com os financiadores, producao de
contratos e convénios e analises conta-
beis das receitas destinadas a pesquisa
(Araujo et al., 2017).

4.2. Tecendo Redes

Pensar estrategicamente sobre a
transferéncia de tecnologia é priorizar o
Planejamento para alcancar os resulta-
dos esperados. Como explica Araujo et al.
(2017), no contexto incerto da economia
brasileira, € importante planejar para vis-
lumbrar o futuro e evitar contratempos.
Para tanto, é preciso empregar ferramen-
tas que facilitem a visualizagao e a or-
ganizacao das atividades que envolvem
0 negocio, buscando garantir eficiéncia,
eficacia e efetividade.

O diagrama do modelo de negdcios
Tecendo Redes é composto por quatro
blocos que correspondem as perspec-
tivas da ferramenta de planejamento
Balanced Scorecard e, dentro dessas,
estdo distribuidos os nove elementos
do modelo de negécios Canvas, todos
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coloridos conforme a correlagao entre
o significado da cor e a caracterizacdo
da perspectiva.

A coloracao de cada perspectiva foi
escolhida de acordo com o significado de
cada cor. A perspectiva de clientes usa
o verde por representar crescimento, e
possui os seguintes elementos: relaciona-
mento; valor agregado; e canais. E nesse
guadrante que se planeja “como se dara
o relacionamento com seus usuarios,
guais canais sdo adequados para chegar
rapidamente até eles g, finalmente, qual
valor agregado eles conseguem perce-
ber e por isso estao dispostos a pagar
determinado valor?” (Braun, et al., 2020,
p.11). Em con-
tinuidade, na perspectiva financeira foi
utilizado o vermelho por expressar poder,
e é composta pelos elementos receitas,
gestdo de riscos e custos/despesas. Sua
descricao, feita por Braun (2020), envol-
ve: “Quais as fontes de receita? Qual sua
politica de preco? Quais formas de paga-
mento poderao aceitar? Qual seu indice
de lucratividade? Qual a taxa de retorno
sobre o investimento? Qual valor econ6-
mico agregado? E, ainda, analisar os cus-
tos/despesas que impactam nos resul-
tados do negdcio, questionando: Qual o
percentual de custos fixos sobre o fatura-
mento? Quais sdo seus custos variaveis?
Qual seu ponto de equilibrio? Com estas
medidas é possivel analisar o impacto
sobre os resultados financeiros?”.

Do mesmo modo, o amarelo foi esco-
lhido para representar a perspectiva de
processos, uma vez que significa concen-
tracao, e, porisso, sdo analisadas as ope-
racdes de trabalho, ou seja, os elementos
recursos, atividades principais e parcerias.
E nesta fase que s3o feitos os questiona-
mentos: “quais atividades sdo essenciais
para o funcionamento do negdcio? Como
é realizado o controle de qualidade dos
produtos e/ou servicos? Qual o indice de
retrabalho dos processos essenciais?”
(Braun, et al., 2020, p.13).

E, semelhante as demais, o azul, que
estimula a criatividade, realca a pers-
pectiva do aprendizado e crescimento,
é composto pelos elementos: conheci-
mentos intangiveis, pessoas e lideranca. E

23



Vozes do IFCE

24

neste quadrante que é estabelecido como
“atrair, aperfeicoar e cativar talentos (...)
Como é a politica de promogao? Como
é realizada a avaliagdo? Como a lideran-
¢a interfere nos resultados da empresa?
Como é executada a analise do clima orga-
nizacional?” (Braun et al., 2020, p.13-14).

Diante do exposto, o Tecendo Redes
é uma ferramenta de planejamento e
gestdo com uma visdo diferenciada, que,
por meio da adaptacdo do BSC e Canvas,
proporcionou simplificagdo na forma de
planejar, de colocar as ideias no papel
e visualizar o todo do negdcio, além de
estimular o brainstorm na equipe, opor-
tunizando a colaboragao de todos. Trata-
se de um instrumento que, mesmo quem
possua pouca ou nenhuma expertise em
gestdo, consegue prontamente utiliza-la
e explora-la, conforme sua demanda.

E possivel visualizar na Figura 7, o
Tecendo Redes como um diagrama,

Figura 7 — Modelo de negdcios Tecendo Redes

Fonte: Braun, Et Al., 2020, P. 10.

dividido em quatro grandes blocos que
correspondem as perspectivas do BSC
e, dentro dessas, conforme suas carac-
teristicas, estao distribuidos os nove
elementos do Canvas e mais alguns ele-
mentos importantes que complementam
o instrumento. Além disso, Braun (2017)
utilizou cores para facilitar a compreen-
sdo e visualizagao, e, por ser apresentado
em uma unica folha, estimula e facilita o
trabalho em equipe e sua elaboracéo de
forma colaborativa por todos que fazem
parte da empresa.

Assim, o Tecendo Redes, por ser uma
metodologia pratica, abrangente, visual
e colaborativa, € uma poderosa aliada no
processo de transferéncia de tecnologia,
uma vez que incentiva a criatividade, a
inovagao e o planejamento, além de au-
xiliar na concretizacdo das negociacoes
de novas solucdes que satisfacam as de-
mandas do mercado.
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Método PIT

s metodologias descritas no ca-

pitulo anterior permitem com-

preender que, independente do
negécio, a utilizacdo de um método de
gestdo é imprescindivel, uma vez que,
através do gerenciamento, é possivel pla-
nejar as agdes e estruturar as atividades
para o alcance da eficiéncia nos resulta-
dos almejados. Em sintese, o método de
gestdo é utilizado para organizar e ge-
renciar as atividades dentro do negdcio.

Conhecendo a caracterizacdo de mé-
todo de gestao, é possivel perceber que
ela se assemelha em esséncia ao método
de transferéncia de tecnologia, que visa,
através da definicao de algumas ativida-
des, chegar a um fim predeterminado,
que é realizar a transferéncia do ativo.

No entanto, o método de gestdo e de
transferéncia de tecnologia possuem
aplicacdes distintas, mas caracteristicas
semelhantes. Diante disso, observa-se
que um, prontamente, complementaria
o outro, tornando o alcance do objetivo
almejado mais efetivo e rentavel.

O conhecimento é um diferencial no
mercado. A partir dele é possivel recriar
processos, atualizar as formas de pro-
ducdo e criar produtos, permitindo que
as empresas se sobressaiam entre os
concorrentes no acirrado mercado com-
petitivo. E, como consequéncia dessas
caracteristicas, o conhecimento passou a
ser adquirido como qualquer outro ativo,
sendo comercializado na sociedade.

Considerando essa “comercializagao
de conhecimento”, as ICTs, maiores pro-
dutoras de conhecimento e transforma-
doras destes em solu¢des para o merca-
do, passaram a compor o ecossistema da
inovacdo e possuir um papel de destaque
nas transferéncias de tecnologia. Essas
instituicdes, por meio dos seus NITs,
aproximam e possibilitam a cooperacao
entre empresa e universidade, permi-
tindo que as inovacdes cheguem como
solucdes para a sociedade.

No entanto, para que essa coopera-
¢do seja possivel, sdo necessarias al-
gumas habilidades que comumente se
obtém no ramo empresarial e ndo no
ambito académico. Por esse motivo, o
Método PIT, sigla para Planejar, Inovar
e Transferir, tem o propdsito de auxiliar
o planejamento e a gestdo com foco nas
transferéncias de tecnologia entre uni-
versidade e empresa.

O Método PIT, de forma facil e cola-
borativa, permite planejar, gerir e reali-
zar as transferéncias de tecnologia no
ambito das ICTs. O método foi estrutu-
rado a partir da adaptacao do modelo
de negodcio Tecendo Redes, criado por
Braun (2017), e do Método TIRA, ideali-
zado por Araujo et al. (2017), de modo a
facilitar, para aqueles que ndo possuem
esse conhecimento, realizar a gestao da
transferéncia de tecnologia.

A unido dos dois modelos originou-se
da analise dos quatro blocos do Tecendo
Redes (Figura 7): a) Perspectiva dos
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clientes, subdividida em relacionamento,
valor agregado e canais; b) Perspectiva
financeira, subdividida em receitas,
gestdo de riscos, custos/despesas; c)
Perspectiva de processos, subdividida
em recursos, atividades principais e par-
cerias; e d) Perspectivas de aprendizado
e crescimento, subdividida em conheci-
mento intangivel, pessoas e lideranca.,
com o Método TIRA, a partir da corres-
pondéncia dos principios insercao, be-
neficiado e valorizacao (Figura 5) e das
etapas de implantagao (Figura 6), con-
forme tecnologia definida.

Nesse cenario, a combinac¢ao dos mo-
delos Tecendo Redes e TIRA resultou na
criacdo do Método PIT, que propde co-
laborar no aprimoramento das praticas
administrativas voltadas para inovagao,
buscando profissionalizar a atuagao dos
NITs das ICTs na geracdo e na comerciali-
zagao das tecnologias para transferéncia.
Esse instrumento é ilustrado na forma
de diagrama, elaborado pelas autoras,
mostrando quais blocos de atividades
correspondem a cada etapa (planejar,
inovar e transferir), a partir do Tecendo
Redes e dos principios do TIRA.

Assim como o Tecendo Redes for-
matado por Braun (2017), o diagrama
do PIT utiliza cores para cada etapa, vi-
sando facilitar a visualizacdo e propor-
cionar a dinamicidade do processo. Os
matizes escolhidos tiveram como base
a ferramenta supracitada: vermelho na
etapa Planejar, por representar estimu-
lo e poder, atributos necessarios para
lideranca e publico-alvo, elementos que
subdividem essa etapa. Em sequéncia,
a etapa Inovar foi colorida de azul, por

representar o estimulo a criatividade e
aintelectualidade, caracteristicas essen-
ciais para a atividade de inovagao. Nessa
etapa, encontram-se os elementos pes-
soas, atividades principais e valor agre-
gado. Dando prosseguimento, o amarelo
foi escolhido para a etapa Transferir por
representar a necessidade de alerta e
foco no que esta sendo desempenhado,
indispensaveis no momento de negocia-
¢ao e nos componentes canais, relacio-
namento e finangas (receitas, gestdo de
risco e custos/despesas). E, para ultimar,
o centro do triangulo foi colorido de ver-
de, por ser a cor obtida da unificacdo do
azul e amarelo, demonstrando que os
elementos conhecimentos intangiveis,
recursos e parcerias correspondem si-
multaneamente as etapas de Inovar e
Transferir, cada uma com sua respecti-
va particularidade, além de representar
equilibrio e crescimento, fatores deseja-
veis para estes elementos.

Nesse encadeamento, a Figura 8
apresenta o diagrama do Método PIT,
em forma de triangulo, onde em cada
uma das suas pontas estdo as etapas
Planejar, Inovar e Transferir. Na parte ex-
terna, tem-se o direcionamento do fluxo
do processo, representado pelas setas.
Partindo do Planejar, entende-se que, an-
tes da realizacao de qualquer atividade,
inclusive de transferéncia de tecnologia,
deve-se realizar o planejamento. A partir
dai, inicia-se a etapa Inovar, na qual sera
executado o que foi planejado, gerando a
inovacgao e, por fim, a etapa de Transferir
qgue, com o produto da inovagao gerado,
pode-se realizar o processo de transfe-
réncia de tecnologia.



Figura 8 — Método PIT

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

5.1. Etapa: Planejar

A Lei 10.973/2004 facultou a ICT publi-
ca a celebracao de contrato de transfe-
réncia de tecnologia e de licenciamento
para outorga de direito de uso ou de ex-
ploracao de criagcao por ela desenvolvida
isoladamente ou por meio de parceria.
Entretanto, sabemos que, para negociar,
€ necessario planejar, estabelecer “uma
estrutura util para obter e compartilhar
dados, debater interpretacdes, elaborar
hipdteses e explicitar riscos e desafios”
(TIDD e BESSANT, 2015, p. 34).

Nessa perspectiva, a etapa Planejar
do Método PIT tem os seguintes elemen-
tos: a) publico-alvo, para o qual se define
quem serd beneficiado com a tecnologia,
estabelecendo se sera ICT ou empresa,
qual o segmento de mercado, se o setor
€ interno ou externo e quais as expecta-
tivas e preferéncias desse publico. e b)
lideranga, que consiste na indicacao da
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pessoa responsavel por motivar, inspirar
e reunir a equipe especializada, elencar
os recursos fisicos e tecnolégicos, fazer o
checklist de a¢des para o desenvolvimen-
to e a negociacao da tecnologia.

A seguir, na Figura 9, apresenta-se a
etapa Planejar, desmembrada do dia-
grama PIT.E possivel visualizar a forma
de aplicagao do PIT no ambito dos NITs,
quando a atividade-fim é a transferéncia
de tecnologia entre ICT e mercado.

A Figura 9 ilustra a etapa Planejar, na
qual se realiza a definicdo dos responsa-
veis por gerenciar as equipes, listar re-
cursos e definir estratégias para promo-
ver ainovacao dentro da ICT. A definicado
do publico-alvo, o estudo de mercado e
o deslinde das expectativas das empre-
sas também fazem parte dessa etapa,
na qual, por meio de ferramentas de ad-
ministracao, € possivel estabelecer um
plano de agao.
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Figura 9 — Método PIT: Planejar

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).
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5.2. Etapa: Inovar

Em prosseguimento, apds a etapa
Planejar, onde foi realizada a designacao
do lider e identificado o beneficiado, é
iniciada a etapa Inovar, na qual é preciso
verificar o elemento Pessoas, indicando
quem sao os professores e alunos pes-
quisadores que podem contribuir no
desenvolvimento, nas pesquisas e nos
projetos dentro da ICT, listando por area
de conhecimento e/ou atuacéao.

Nessa etapa, junto com o elemento
pessoas, temos as atividades principais;
nesse elemento, é realizada a indicacado
da melhor forma de transferéncia de tec-
nologia, identificada qual a especialidade
da ICT em termos de transferéncia e lis-
tados os tipos de negécio que o ICT pode
oferecer ao seu publico-alvo.

Com a identificacao das atividades
principais, é possivel definir o método de
insercao no mercado, ou seja, por meio
de licenciamentos ou cessao de direitos
de propriedade intelectual, acordo de
parceria para PD&I, contrato de know-
-how, contrato de compartilhamento
ou utilizagdo de laboratérios e equipa-
mentos, dentre outros. Estabelecidas as

atividades principais, o elemento valor
agregado deve ser definido como o dife-
rencial da ICT, o que a torna melhor que
as demais, ou seja, faz com que ela seja
lembrada quando o assunto é transfe-
réncia de tecnologia.

Finalizados os elementos exclusivos da
demarcagao da inovacao, adentra-se nos
primeiros elementos que correspondem
as duas etapas, primeiramente os conhe-
cimentos intangiveis, que para a etapa
de Inovar representa a identificacao
do que é necessario desenvolver, criar,
recriar, que ainda nao esta no portfélio
da ICT, conforme a demanda do merca-
do, podendo ser produtos, processos ou
Sservicos.

Em continuidade, o elemento recursos
também corresponde a duas etapas, sen-
do que, na inovagao, corresponde ao mo-
mento de elencar os recursos materiais
e de infraestrutura, tecnologia e pessoal
especializado com conhecimentos e ha-
bilidades, para os novos desenvolvimen-
tos planejados. Nessa direcao, as parce-
rias, ultimo elemento comum as duas
etapas da inovagao, corresponde a rela-
cionar quem pode colaborar com a ICT no
desenvolvimento do ativo, podendo ser



algum érgao do governo, empresa ou ou-
trainstituicdo que desenvolva inovacao.

Na etapa Inovar, desmembrada do
diagrama PIT, como mostra a Figura 10,
é possivel visualizar a forma de aplica-
¢ao da ferramenta, uma vez que, apods
a etapa de planejamento, ou seja, apds
o estabelecimento do plano de acao, é
preciso colocar em pratica o planejado.
E nesse momento que se inicia a etapa
Inovar, demonstrando o que é necessario
para criar ou recriar tecnologias.

Inovar requer estudo e predi¢gdo, como
é possivel ver na Figura 10. Nessa etapa,
identifica-se o que o mercado esta alme-
jando, ponderam-se as especialidades

Figura 10 — Método PIT: Inovar

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

5.3. Etapa: Transferir

Subsequente a etapa Inovar, inicia-se
a Transferir. As duas etapas contém trés
elementos em comum, mas com dife-
rente execucdo. O primeiro elemento

Método Pit:

Metodologia de Gestao para Transferéncia de Tecnologia

da ICT e os seus diferenciais. Essa etapa
também requer definicdo de quais recur-
S0s sa0 necessarios para desenvolver o
novo produto ou processo demandado,
nao se limitando somente a materiais,
mas incluindo infraestrutura, equipa-
mentos, especialistas e parceiros.

Diante da nova tecnologia desenvolvi-
da, é chegada a hora de entrega-la para
a sociedade, e essa entrega é feita por
meio do processo de transferéncia de
tecnologia, em que a ICT desenvolve o
conhecimento transformando em produ-
to ou processo, e as empresas, as quais
podem ser parceiras ou ndo no desen-
volvimento, inserem a nova criagao no
mercado através de sua comercializacao.

concomitante sdo os conhecimentos in-
tangiveis, que, na etapa de transferéncia
corresponde a elaboragao do portfdlio
de ativos de propriedade intelectual da
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ICT, ou seja, suas patentes, desenhos in-
dustriais, marcas, programas de compu-
tador, topografias de circuito integrado,
cultivares e suas obras literarias, artisti-
cas ou cientificas. E importante constar
no portfélio o estagio de protecao de
cada ativo, o nivel de maturidade tec-
noldgica e (Technology Readiness Level
- TRL) e também os cases de sucesso, as
parcerias e as transferéncias relevantes.

Igualmente aos conhecimentos in-
tangiveis, os recursos sdo um elemento
que corresponde a elaboragdo de um
inventario dos recursos disponiveis na
ICT, especificamente: i) a quantidade
de laboratdrios, evidenciando a area de
uso; ii) a lista de equipamentos, descre-
vendo funcionalidade e quantidade; iii)
profissionais pesquisadores e desenvol-
vedores, listados por area de atuagao e
os conhecimentos e habilidades-chave
de cada um; e iv) quantidade de com-
putadores, com as especificacdes das
técnicas, lista de softwares utilizados,
com a descricdo de sua funcionalidade,
dentre outros. Esse inventario permite
uma melhor visualizagdo pelo deman-
dante, podendo ser inserido nos méto-
dos de insercao.

Na mesma perspectiva dos recursos,
tém-se as parcerias, ultimo elemento
concomitante; € o momento em que
sdo catalogadas e divulgadas todas as
parcerias realizadas pela ICT, indepen-
dente do seu status atual, ou seja, todas
as parcerias em andamento e finalizadas,
observando os critérios de confidenciali-
dade de cada uma.

Finalizados os elementos simultaneos,
iniciam-se os elementos pertencentes ex-
clusivamente a etapa de transferéncia. O
primeiro deles sdo os canais, correspon-
dendo a como e quais ativos de Pl serdo
apresentados no extrato de oferta tecno-
|6gica; é a exibicdo do que a ICT propde
e/ou tem para negociar. Isto €, como sa-
tisfazer as necessidades do cliente.

Apds a definicdo dos canais, o outro
elemento dessa etapa € o relacionamen-
to, que também corresponde ao método
de insercdo no mercado, ou seja, como a
ICT ird interagir com o cliente e como as
tecnologias serdo apresentadas e chega-
rao ao mercado; em outras palavras, qual
meio sera utilizado para divulgar e trans-
ferir essa tecnologia, se sera por parceria,
projeto, acordo, colaboracao, cooperagao,
coparticipacao, licenciamento ou cessao.



E, finalizando a etapa Transferir, o
elemento financas, que consiste em
uma juncao dos elementos receitas,
gestdo de riscos e custos/despesas.
Este € o momento em que a valoriza-
¢do acontece, uma vez que € nessa
ocasido que serdo definidos fundacao
de apoio que dara suporte a ICT, as for-
mas de financiamento disponibilizadas;
em outras palavras, como a tecnologia
transferida sera paga e quais retornos
e ganhos financeiros a transferéncia ira
trazer. Nessa oportunidade, utilizam-se
técnicas de valoracao para definir qual
o valor da tecnologia que esta sendo
negociada, dados os custos envolvidos,
qual a viabilidade econémica e renta-
bilidade dos projetos. Conjuntamente
é feito o estudo de viabilidade do ne-
gocio, a Matriz SWOT da negociacao

Figura 11 - Método PIT: Transferir

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).
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e o controle financeiro dos valores
envolvidos.

Para visualizar a execucdo dessa eta-
pa, a Figura 11 ilustra sua composigcao
com cada perspectiva executada e a res-
pectiva interpretagao. Pode-se observar
que é nesse momento em que ha expo-
sicao das tecnologias disponiveis para
transferéncia, as formas de comunicacao
com as empresas demandantes e a valo-
ragao das tecnologias.

Essa etapa apresenta uma benesse:
ao definir o método de exposicao das
tecnologias, elaborar o portfélio dos
conhecimentos intangiveis existentes e
compilar os recursos disponiveis na ICT
pela primeira vez, é possivel realizar a
atualizagao dos inventarios, ndo sendo
necessario elaborar novamente.
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Contratos de

Transferéncia de Tecnologia

produto do Método PIT, apre-
OSentado no capitulo anterior,

€ a execugao com sucesso da
transferéncia da tecnologia, mas, para
isso, um contrato deve ser elaborado e
firmado entre os envolvidos na negocia-
gao. Este capitulo deslinda o que é um
contrato, que segundo Nader (2018), é
um acordo de vontades capaz de pro-
duzir efeitos patrimoniais no mundo ju-
ridico e que por ele seja possivel criar,
modificar ou extinguir uma relagcao de
fundo econdmico. Essa vontade significa
consentimento, demonstra a intencao de
celebrar o acordo de forma expressa.

Todavia, ndo é somente a vontade
expressa que torna um contrato valido
para que produza efeitos juridicos. Sdo
necessarios alguns requisitos, divididos
por Gongalves (2016) em requisitos de
carater geral e de carater especifico.

Os requisitos de carater geral sao
aqueles constantes no art. 104 do Cédigo
Civil, o qual determina que os requisitos
de validade dos negdcios juridicos sao:

e agente capaz;

e objeto licito, possivel, determina-
do ou determinavel;

o forma prescritaou ndo defesaem lei.

Isso significa que as partes negociantes

devem ter 18 anos ou mais e estarem em
pleno gozo de sua capacidade de exercer
seus direitos e responder por suas obri-
gacdes. O objeto do contrato ndo pode
atentar contra a lei, a moral e os bons
costumes, e precisa ter sua viabilidade
e localizacdo determinadas. A forma é o
meio pelo qual a negociagao é formaliza-
da e as vontades registradas.

Os requisitos de carater especifico es-
tao diretamente ligados ao negdcio juri-
dico em si, melhor dizendo, ao que esta
sendo negociado. Por exemplo, em um
contrato de compra e venda, sdo essen-
ciais o item, o preco e o consentimento.

Os contratos de transferéncia de tec-
nologia sao comumente embasados no
Parecer n°® 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU,
que versa sobre os contratos envolven-
do transferéncia de tecnologia do Marco
Legal de CT&I. ATT pode ser formalizada
com base nos seguintes instrumentos ju-
ridicos: Contrato de Cessao de proprieda-
de industrial; Contrato de Licenciamento
de propriedade industrial; e Contrato de
TT ndo patenteada, nao patentedvel ou
de know-how (stricto sensu).

A Figura 12 expde de forma esquema-
tizada os tipos de contrato de transfe-
réncia de tecnologia com os seus res-
pectivos objetos.
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Figura 12 - Tipos de contrato de transferéncia de tecnologia

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

6.1 Tipos de contratos

O Parecer n° 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU des-
linda os tipos de contratos de TT apresentados na
Figura 11, versando do seguinte modo:

6.1.1 Contrato de Cessao de Propriedade
Industrial

Sao aqueles que visam a transferéncia definiti-
va da propriedade; o mesmo que ocorre em uma
compra e venda, ou seja, a propriedade passa a ser
daquele que a comprou.

As instituicdes cientificas e tecnoldgicas publicas
podem ceder os direitos sobre suas tecnologias em
duas circunstancias:

a) de forma gratuita, ao criador da tecnologia,
mediante requerimento deste ao NIT.

b) de forma onerosa, a terceiros, por meio de
oferta publica no site da NIT, conforme esta-
belecido na sua politica de inovagao.

6.1.2 Contrato de Licenciamento de
Propriedade Industrial

Considerada a forma mais habitual de transferén-
cia, a licenca assemelha-se a um aluguel, em que é
permitido ao licenciado usar ou explorar comercial-
mente a tecnologia, mas a titularidade permanece
com seu detentor inicial.

Conforme descrito pela United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD,
2012), “a razéo bdsica para licenciar uma tecnologia
é a oportunidade de negdcios que ela apresenta,
tanto para o licenciante (fornecedor da tecnologia),
quanto para o licenciado (destinatdrio da tecnolo-
gia)” (tradugao nossa).

Este contrato define prazos, direitos e responsabi-
lidades, e podem ter carater de exclusividade ou nao.

a) sem exclusividade: a negociacao pode ser
diretamente entre a empresa e o Nucleo de
Inovacao Tecnoldgica.

b) com exclusividade: é necessario haver pre-
viamente a publicacdo de extrato de oferta
tecnoldgica no site do ICT.
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6.1.3 Contrato de Transferéncia de Tecnologia ndo patenteada, nao paten-
teavel ou de know-how (stricto sensu)

Conforme o Ato Normativo INPI/PR n° 70, de 11 de abril de 2017, corresponde a
aquisicao de conhecimentos e técnicas ndo amparados pelos direitos de propriedade
industrial. Nesse sentido, este contrato deve determinar as garantias, obrigagcbes e
regras de protegdo para ambas as partes.

Visando tornar esse contrato transparente e facilitar o entendimento, nas Figuras 13
e 14, constam os checklists de documentos exigidos, correspondente ao tipo de contra-
to de transferéncia de tecnologia, conforme Parecer n°® 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU.

Figura 13 — Checklist - Licenciamento

CHECKLIST
Licenciamento

INTERESSADO

Termo de Confidencialidade assinado.
(Modelo disponivel no Anexo I).

Proposta Oficial
Documentos do representante legal

RG

CPF

Comprovante de enderego
Procuracado ou ata de nomeacgao

Documento social da entidade parceira

e Copia do registro comercial; ou ato constitutivo; ou contrato social devidamente
registrado.
o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ

Certidoes Negativas:

o Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (Receita
Federal);

Certidao de Regularidade do FGTS (Caixa Econémica Federal);

Certiddo Negativa de Licitantes Inidéneos (TCU);

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (TRT);

Certiddo Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual e Municipal.

Declaragoes:

o Declaracdo de que no quadro social da entidade nao ha integrante que tenha Conflito
de Interesse, nos termos da Lei n® 12.813/13.

e Declaracdo de que ndo estd inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela
administragcao publica;
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ENTIDADE PUBLICA - IFCE

Sem Exclusividade:

e Minuta do Contrato de Licenciamento

e Declaracdo de dispensa de licitacao emitida pela Coordenacao de Contratos

e Parecer ou Nota da Procuradoria Federal do IFCE quanto aos aspectos processuais.

Com Exclusividade:

e Parecer do Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica
e Aprovacdo do Parecer do NIT pela Pré-Reitoria de Pesquisa e Inovagao

e Declaracao de aceite da exclusividade emitida pelo Reitor

o Extrato de oferta tecnoldgica no site do NIT.

e Minuta do Contrato de Licenciamento.

e Declaracao de dispensa de licitacdo emitida pela Coordenacado de Contratos.

e Parecer ou Nota da Procuradoria Federal do IFCE quanto aos aspectos processuais.

FUNDACAO DE APOIO

e Credenciamento junto ao MEC

o Estatuto Social

e Demonstrativo Contabil do ultimo exercicio fiscal

e Avaliacdo de desempenho aprovada pelo Conselho Superior do IFCE

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Figura 14 — Checklist - Cessao

CHECKLIST
Cessdo

INTERESSADO

Documentos do representante legal

e RG

e CPF

e Comprovante de endereco

e Procuragao ou ata de nomeacgao

Documento social da entidade parceira

o Copia do registro comercial; ou ato constitutivo; ou contrato social devidamente
registrado.
e Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ
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o Certidoes Negativas:

Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido (Receita
Federal);

Certidao de Regularidade do FGTS (Caixa Econémica Federal);

Certiddo Negativa de Licitantes Inidéneos (TCU);

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (TRT);

Certiddo Negativa de Débitos com as Fazendas Estadual e Municipal.

o Declaracgoes:

Declaragao de que no quadro social da entidade ndo ha integrante que tenha Conflito
de Interesse, nos termos da Lei n® 12.813/13.

Declaragao de que ndo esta inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela
administracao publica;

ENTIDADE PUBLICA - IFCE

Parecer do Nucleo de Inovacao Tecnoldgica

Aprovacao do Parecer do NIT pela Pré-Reitoria de Pesquisa e Inovacao

Declaragdo de aceite da cessao e demonstracdo do interesse publico, emitida pelo Reitor.
Extrato de oferta tecnoldgica no site do NIT.

Minuta do Contrato de Cessao

Declaracao de dispensa de licitacdo emitida pela Coordenacdo de Contratos.

Parecer ou Nota da Procuradoria Federal do IFCE quanto aos aspectos processuais.

FUNDACAO DE APOIO

Credenciamento junto ao MEC

Estatuto Social

Demonstrativo Contabil do ultimo exercicio fiscal

Avaliacdo de desempenho aprovada pelo Conselho Superior do IFCE

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Com a exposicao dos requisitos de validade dos contratos e os tipos de contratos
de transferéncia de tecnologia, é possivel adentrar nas clausulas que sdo essenciais
nos contratos de tecnologia, negociados entre as ICTs publicas e empresas, a figura
15 detalha as clausulas dos contratos de licenciamento e cessao, todos conforme as

minutas padronizadas, a partir do Parecer n® 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU.



Figura 15 — Contrato - Licenciamento e Cesséo.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).
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Com a breve conceituacao dos tipos
de contratos e suas exigéncias legais,
possivel explicar de forma individualiza-
da os tipos de contratos com base em
cada tecnologia.

6.2. Marcas

Conforme o INPI, as marcas sdo no-
mes e/ou imagens que identificam um
produto ou servico, que, a partir de seu
registro, passa a ser de uso exclusivo de
seu titular.

O registro garante ndao somente a ex-
clusividade, mas também o direito de
licenciar o uso da marca ou ceder seu
registro para terceiro, conforme regula-
mentacao constante no Titulo Il da Lei
9.279/1996, que trata das marcas.

Alicenca de uso de marca é uma forma
de transferéncia de tecnologia realiza-
da pelas ICTs, formalizada através de um
contrato e tem como finalidade autorizar
o uso efetivo da marca por terceiros.

6.3. Patentes

Patente é um titulo de propriedade
concedido pelo Estado aos inventores,
em virtude de suas criactes, podendo
ser invencdo ou modelo de utilidade.
Em face dessa propriedade, o detentor
da patente tem o direito de impedir ter-
ceiros de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar produto objeto de
sua patente. (INPI).

Os direitos obtidos com a patente nado
se limitam apenas a impedimentos, eles
também permitem que o detentor licen-
cie ou faca a cessdo dessa patente, obten-
do ganhos financeiros com sua criagao.

O licenciamento para exploragdo da
patente deve ser formalizado através de
um contrato, negociado com o NIT, por
meio do qual a instituicao permitird que
o licenciado explore comercialmente a
patente por um determinado periodo de
tempo, mediante uma retribuicao finan-
ceira. Segundo Barbosa (s. d), uma licen-
¢a pode ser com ou sem exclusividade.
A licenca simples, sem exclusividade “é

a autorizagao de exploracdo, sem que o
licenciador assuma o compromisso de
nao explorar direta ou indiretamente o
objeto do privilégio. Ja a licenca exclusiva
implica em renuncia do direito de explo-
racao por parte do licenciador”.

Ainda existe a licenca compulsdria de
patente, que sera concedida, caso o titular
exerca os direitos de forma abusiva ou,
por meio dela, praticar abuso de poder
econdmico, comprovado nos termos da
lei, por decisdo administrativa ou judi-
cial. A Lei de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96) versaaindaemseu art. 68, § 1%

§ 1° Ensejam, igualmente, licenca
compulsoria:

| - a ndo exploracdo do objeto da pa-
tente no territdrio brasileiro por falta
de fabricacdo ou fabricagdo incom-
pleta do produto, ou, ainda, a falta de
uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade
econdmica, quando serd admitida a
importacao; ou

[l - a comercializacdo que nao satis-
fizer as necessidades do mercado.
(Brasil, 1996).

Recentemente, a Lein®14.200, de 2 de
setembro de 2021, alterou a Lein®9.279,
de 14 de maio de 1996, para dispor so-
bre a licenca compulséria de patentes
nos casos de declaracdo de emergéncia
nacional ou internacional, de interesse
publico ou de reconhecimento de estado
de calamidade publica de ambito nacio-
nal. Diversa da licenca, a cessdo de
patente objetiva transferir a titularida-
de para o cessionario; melhor dizendo,
a mudanca do titular dos direitos sobre
a patente. Barbosa (s. d) explica que a
cessao pode ser total ou parcial, com-
preendendo ou nao a totalidade dos
direitos transmissiveis. Tem-se cessao
parcial quando o contrato estabelece li-
mites quanto a area geografica, quanto
a extensao ou modalidade dos direitos.

6.4. Desenho Industrial

A Lei de Propriedade Intelectual, em
seu art. 95, conceitua desenho industrial



como a “forma plastica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configura-
¢ao externa e que possa servir de tipo
de fabricagao industrial.”

Antes da promulgacdo da Lei
9.279/1996, os desenhos industriais
eram protegidos como patentes. Com a
lei, passaram a ser protegidos por meio
de registro, garantindo ao autor do de-
senho o direito de impedir que terceiro,
sem autorizacao, fabrique, comercia-
lize, importe, use e venda produtos
utilizando o desenho protegido. Esse
direito é garantido durante o prazo de
vigéncia do registro.

Com o registro é possivel impedir o uso
desautorizado e também licenciar ou ce-
der para que terceiros possam explorar
o desenho industrial. O licenciamento e
a cessao sao formalizados por meio de
contrato, no qual, no primeiro, a ICT au-
toriza terceiros a explorarem o objeto do
desenho industrial, e, no segundo, a ins-
tituicao transfere a titularidade do dese-
nho e pode haver retribuicao financeira.

6.5. Topografias de Circuitos
Integrados - TCI

A Lei n° 11.484, de 31 de maio de
2007, que dispde sobre os incentivos as
industrias de componentes eletrénicos
semicondutores e sobre a protecao a
propriedade intelectual das topografias
de circuitos integrados, traz em seu art.
26, inciso ll, o conceito de topografias de
circuito integrado como sendo

Uma série de imagens relacionadas,
construidas ou codificadas sob qual-
quer meio ou forma, que represente
a configuragdo tridimensional das
camadas que compdem um circuito
integrado, e na qual cada imagem
represente, no todo ou em parte, a
disposicao geométrica ou arranjos da
superficie do circuito integrado em
qualquer estagio de sua concepcao
ou manufatura. (Brasil, 2007).
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Em outras palavras, as TCl sdo resumi-
damente os desenhos dos chips; os cria-
dores desses “desenhos” podem ter seu
direito assegurado a partir do registro no
INPI, garantindo, dessa forma, a protecdo
contra exploracao indevida por terceiros.
Desse modo, a exploracdo da topogra-
fia é exclusiva do titular do registro, que
pode utiliza-la, licencia-la ou cedé-la.

O licenciamento das topografias de
circuitos integrados nas ICTs é forma-
lizado por meio de contrato, o qual ob-
jetiva autorizar a exploracdo da TCI por
terceiros, num determinado periodo. A
licenca também pode ocorrer de forma
compulsdria. Nessa modalidade, ocorre
uma suspensao temporaria do direito
de exclusividade da topografia, visando
garantir a livre concorréncia. Em ambas
as formas de licenciamento, ha paga-
mento ao titular.

Na cessao de topografias de circuitos
integrados ocorre a transferéncia de ti-
tularidade, de modo que a ICT passa para
terceiros a propriedade e os direitos, a
depender da modalidade da cessao, que
pode ser total ou parcial. No caso desse
ultimo, o contrato deve indicar o percen-
tual correspondente.

6.6. Fornecimento de
Tecnologia

O contrato de fornecimento de tec-
nologia, popularmente conhecido como
know-how, em traducao livre significa
saber fazer, destina-se a negociacado de
conhecimentos técnicos que nao es-
tao amparados pela Lei de Propriedade
Industrial. E a transmissao das informa-
¢cOes e dos dados técnicos que possibilita
a fabricacdo de produtos ou a execucao
de processos.

Conforme o INPI, os contratos de kno-
w-how deverao conter uma identificacao
da tecnologia e de conhecimentos tacitos
e explicitos a serem adquiridos pela em-
presa cessiondria, bem como a forma de
remuneracgao acordada.

Podem ser incluidos, nessa modali-
dade, os programas de computadores,
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conhecidos como software, confor-
me previsto na Lei de Software (Lei n°
9.609/1998).

6.7. Prestacao de Servicos
de Assisténcia Técnica e
Cientifica

A prestacdo de Servicos de Assisténcia
Técnica e Cientifica é formalizada por
meio de um contrato que, conforme o
INPI, terd como objeto o escopo de servi-
¢os que impliquem transferéncia de tec-
nologia, por envolverem a transmissdo
direta de conhecimentos e informacoes
técnicas, devendo o objeto ser detalhado

com clareza, e definidos os servicos que
serao executados.

Os contratos de prestacado de servi-
¢os e assisténcia técnica e cientifica
tém valores financeiros diferenciados,
conforme o objeto de cada contrato,
uma vez que é necessario detalhar os
custos, com base no numero de técni-
cos, suas qualificacdes, horas de traba-
lho, dentre outros.

Considerando que fornecimento de
tecnologia (know-how) e a assisténcia
técnica ndo sao patentedveis, esses tém
um contrato com as clausulas especifica-
das na figura 16.
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Figura 16 — Contrato - Tecnologia ndo patenteada, ndo patenteavel ou
know-how.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).
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Ao conhecer os tipos de contrato, faz-se necessario saber quais os contratos que

devem ser averbados e quais devem ser registrados, por isso, o Quadro 1apresenta
essa distincdo visando facilitar a compreensao.

Quadro 1 - Averbacdo e Registro no INPI

TIPOS DE REGISTROS E AVERBACOES DE CONTRATO NO INPI

REGISTRO AVERBACAO

Contrato de Fornecimento de Tecnologia . - ~
Licenca compulsédria para exploragdo de patente.

(know-how).
Contrato de servicos de Assisténcia Técnica e Licenca compulsédria para exploragdo de Topografia
Cientifica. de Circuitos Integrados.

Contrato de licenca de exploragao de direitos de
propriedade industrial:
« uso de marca;
Registro de Fatura. . exploracao de patente:
« exploracdo de desenho industrial; e

- exploragao de topografia de circuito integrado.

Contrato de cessao de direitos de propriedade
industrial:

. de marca;
Contrato de Franquia. . de patente;
. de desenho industrial; e

- de topografia de circuito integrado.

Obs.: O registro tem validade pelo prazo de vigéncia declarado no contrato.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

A Figura 17 apresenta, de forma ilustrativa, o passo a passo do procedimento de
averbacao e registro realizado no INPI.

Na Figura 17, é possivel perceber que o processo de averbagao e o registro envolve
custos, os quais devem ser conhecidos por todos que estao no ecossistema de ino-
vacao. Os valores sao considerados retribuicdes referentes aos servicos prestados
pelo INPI, e, atualmente, vigem os valores aprovados na Resolucao do INPI n° 251,
de 2 de outubro de 2019.
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Figura 17 - Procedimento de Averbacdo/Registro no INPI

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).

Esses custos do processo de averbacao
e registro ndo sao fixos, visto que podem
variar conforme pedido a ser realizado,
quantidade e tipo de pessoa ou empresa
que esta realizando o pedido. Além dos
custos, a Figura 18 expde também que é
necessaria a apresenta¢do de documentos

para solicitar registro ou averbacdo de con-
trato; por isso, logo abaixo, hd um checklist
dos principais documentos requeridos
para efetivar a solicitacdo com as obser-
vacdes pertinentes a cada um, respectiva-
mente, conforme Instrucdao Normativa n°
70, de 11 de abril de 2017, do INPI.
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Figural8 — Checklist para Averbacado/Registro no INPI

CHECKLIST
Averbagdo/Registro

Formulario de Requerimento de Averbacio e Registro
(Este formuldrio é disponibilizado no sistema e-Contratos)

Carta justificativa datada e assinada (opcional)
(Este é um documento opcional, apenas a titulo de formalizagdo do pedido, podendo constar
informacdes relevantes a respeito do contrato e/ou esclarecimentos referente a solicitagdo.)

Guia de Recolhimento da Uniéo (GRU)
(E necessdrio a apresentacdo da GRU e do comprovante de pagamento)

Procuraciao
(Copia da procuragéio com a concessdo de poderes aos procuradores que representam a
empresa, ICT e fundacdo de apoio)

Contratos, aditivos ou faturas
(Copia de todos os documentos a serem averbados devidamente datados e assinados)

Traducao - Idioma: Portugués
(Esta tradugéio somente é necessdria em caso de documentos em idioma estrangeiro, po-
dendo ser enviado a tradugdo simples ou juramentada)

Ficha Cadastro
(Esta ficha cadastral é disponibilizada no sistema e-Contratos)

Fonte: Elaborada pelas autoras (2022).
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Nesse momento, em que ja se com-
preende o que é a transferéncia de tec-
nologia, somos capazes de observar que,
antes de realizar uma negociacao, é pre-
Cciso conhecer 0 processo e pesar 0s riscos
envolvidos. Como explica Brancher (2019):

Antes da negociacao e da celebragao
do instrumento juridico, existe um pro-
cesso decisorio, envolvendo futuros
licenciador e licenciado, com relagao
ao objeto do licenciamento, a estipula-
¢ao de seu preco, as vantagens e des-
vantagens de cada lado na transacao,

bem como se o licenciamento faz mais
sentido do que procurar meios alterna-
tivos para alcancar o mesmo resultado,
como a procura de outra tecnologia,
ou mesmo o desenvolvimento de tec-
nologia por conta prépria. (Brancher,
2019, p. 29).

A Figura 19 apresenta uma Matriz
SWOT (FOFA) da transferéncia de
tecnologia, na qual, de forma genera-
lista, é feita uma avaliacao na pers-
pectiva do cedente e do receptor,
concomitantemente.
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Figura 19 — Matriz SWOT do Processo de Transferéncia de Tecnologia

Fonte: Elaborado pelas autoras (2022).

Nessa matriz, as forcas e fraquezas
representam algumas das vantagens e
desvantagens do cedente, ao passo que
as oportunidades e as ameacgas sao as
vantagens e as desvantagens do receptor.

Em concordancia com o exposto na
matriz e a depender do objetivo do

tipo de estratégia de inovagdo adota-
da, seja ela demand-pull (fruto de uma
demanda do mercado) ou tecnology-
-push (resultado de P&D), a transferén-
cia de tecnologia pode ser considerada
um processo de ganha-ganha, ou seja,
gquem entrega e quem recebe tém van-
tagens que superam as desvantagens.
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Posfacio

erfazendo o que foi discorrido na

obra, concebe-se que a gestdo da

inovacao engloba estudo, plane-
jamento e dinamicidade. Acrescentam-
se, ainda, criatividade e novidade como
fatores principais para o sucesso. Por
esse motivo, é preciso que os gestores da
inovacdo, em especial gestores dos NITs,
tenham traquejo com os mecanismos de
planejamento e gerenciamento.

E nesta légica que o método de ges-
tao PIT tem como foco contribuir com
os responsaveis pelos NITs na gestao
de transferéncia de tecnologia entre a
universidade e as empresas, para que,
de forma usual e colaborativa, seja pos-
sivel prospectar tecnologias, estabele-
cer diretivas, definir metas e levar as
inovagdes e os conhecimentos produ-
zidos na ICT ao mercado, garantindo os
ganhos provenientes dessa transagao
e melhorando continuamente as ativi-
dades do NIT.

O Método PIT apresenta o conheci-
mento pertinente a gestao e transfe-
réncia de tecnologia; conta ainda com
um manual composto de conceitos como
propriedade intelectual, ecossistema de
inovacao e formas de transferéncia, além
dos aspectos contratuais, como tipos de
contratos, clausulas essenciais e modelos
de contrato, que permitem que qualquer
pessoa da sociedade, seja ela um agente
de inovagdo ou ndo, possa compreender
o conteudo apresentado.

O método também proporcionara

oportunidades para a correta gestao
dos ativos de propriedade intelectual e
gerenciamento dos recursos para que se
obtenham eficiéncia na celebracao de
contratos e parcerias entre a ICT e o mer-
cado, impactando, amplamente, na drea
académica e na area industrial (parcei-
ros). O efeito positivo para a comunidade
académica, para a area industrial e para
a sociedade em geral se da por meio da
promocao dainovagao, da disseminagao
dos conhecimentos cientificos e da faci-
litagdo da chegada de tecnologias emer-
gentes para a populacao.

Por ser um método agregador de
duas areas especificas (Administracao
e Inovacao), e por conter um manual
constituido de conceitos, fluxogramas e
listagem de documentos, o método PIT
pode ser visto como eficaz por i) permitir
o melhor uso dos recursos publicos; ii)
promover a publicidade das inovacdes e
[l) possibilitar o retorno financeiro. Por
meio das transferéncias, ele direciona
os agentes de inovagao e permite que
o conhecimento detalhado dos procedi-
mentos administrativos e das particulari-
dades juridicas sejam conhecidos e apli-
cados por todos os envolvidos, interna e
externamente a ICT.

Por fim, trata-se de um guia de gestdo
do processo de transferéncia de tecnolo-
gia, o qual torna o gerenciamento didati-
co e transparente, promovendo seguran-
¢a aqueles que demonstram interesse
em transferir tecnologia.
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O Marco Legal da Inovacao no Brasil proporcionou a expansao das transferéncias
de tecnologia entre o meio académico e empresarial, por meio do conhecimento
e das tecnologias geradas dentro das ICTs que passaram a compor os produtos e
processos comercializados para a sociedade. No entanto, para que essa negociacao
ocorra de forma juridicamente correta, é necessario planejamento, organizagcao
e transparéncia. O ato de gerir requer estudo, planejamento e dinamicidade, por
isso é preciso analisar a situagao, prever cenarios para cada decisdo e adaptar-se
rapidamente as mudancas. Diante disso, o Método PIT é uma metodologia de ge-
renciamento da inovacao para transferéncia de tecnologia, que objetiva explicar e
mapear o processo apresentando etapas de planejamento, metodologias e listas
de documentos. Este modelo de gestao para as transferéncias de tecnologia esta
direcionado para o uso pelos Nucleos de Inovagao Tecnoldgica, possibilitando que
qualquer agente de inovagao conduza as transferéncias de tecnologia de forma
bem-sucedida.
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