e
Universidade de Brasilia
Faculdade de Economia, Administracdo, Contabilidade e Gestdo Publica
Programa de Pds-Graduagdo em Economia
Mestrado Profissional em Economia

Area de Concentragio em Gestdo Econémica de Finangas Publicas

Eric Barbosa Oliveira

ANALISE DO PORTFOLIO DE PATENTES DE UMA UNIVERSIDADE PUBLICA
BRASILEIRA: O CASO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Brasilia - DF

2019



Eric Barbosa Oliveira

ANALISE DO PORTFOLIO DE PATENTES DE UMA UNIVERSIDADE PUBLICA
BRASILEIRA: O CASO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Dissertacdo apresentada ao Programa de Pds-
Graduacdo em Economia da Faculdade de
Economia, Administracdo e Contabilidade
(FACE) da Universidade de Brasilia (UnB)
como requisito parcial para obtencdo do
titulo de Mestre em Economia, &rea de
concentracdo:  Gestdo  Econdmica de
Finangas Publicas

Orientador: Prof. Dr. Herbert Kimura

Brasilia-DF
2019



Eric Barbosa Oliveira

ANALISE DO PORTFOLIO DE PATENTES DE UMA UNIVERSIDADE PUBLICA
BRASILEIRA: O CASO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Dissertacdo apresentada ao Programa de Pos-
Graduacdo em Economia da Faculdade de
Economia, Administracdo e Contabilidade
(FACE) da Universidade de Brasilia (UnB)
como requisito parcial para obtencdo do
titulo de Mestre em Economia, &rea de
concentragdo:  Gestdo  EconOmica de
Financas Publicas

Aprovado em: 16/12/2019

Comissdao Examinadora:

Prof. Dr. Herbert Kimura (Orientador)
Departamento de Administracao
Universidade de Brasilia - UnB

Prof. Dr. Jorge Madeira Nogueira
Departamento de Economia
Universidade de Brasilia - UnB

Prof. Dra. Marileusa Dosolina Chiarello
Departamento de Farmacia
Universidade de Brasilia - UnB



RESUMO

Na economia baseada no conhecimento, a capacidade de inovar e proteger ativos de
propriedade intelectual tem sido instrumento importante para o crescimento das empresas e
da economia. Nesse contexto, as universidades sao as principais geradoras de conhecimento
técnico e cientifico e, atualmente, desempenham papel de destaque na geracdo de novas
tecnologias. A transferéncia do conhecimento gerado pela universidade ocorre de diversas
formas, sendo uma delas, o licenciamento de tecnologias protegidas por patentes. Entretanto,
a protecdo de invencgdes pelas universidades ndo esta claramente encaixada na sua missao de
geragdo e disseminagdo do conhecimento e a quantidade de licenciamentos ndo cresce na
mesma propor¢cdo em que aumenta a quantidade de protecdo de invengdes académicas. O
patenteamento de invenc¢des académicas pode gerar custos com depdsitos e manutencdo dos
pedidos de patentes, tornando necessario estudos visando identificar o impacto orcamentario
nas universidades com a protecao e o licenciamento de suas invengdes. Portanto, o objetivo
do presente estudo é analisar o portfdlio de patentes de uma universidade publica brasileira
sob a perspectiva econdmica, visando identificar os custos com depdsitos e manutencao de
pedidos de patentes, bem como os ganhos econémicos proveniente de royalties de contratos
de licenciamento. A partir de um estudo bibliografico, documental e exploratério buscou-se
levantar os pedidos de patentes da Universidade de Brasilia - UnB e 0s custos e receitas
envolvidas no processo de protecdo e licenciamento de patentes académicas. Como principais
resultados, verificou-se 0 aumento do portfélio de patentes da UnB ao longo dos anos, com
grande concentracdo de patentes ligadas a é&rea de necessidades humanas e
quimica/metalurgia. Além disso, verificou-se que o0s ganhos econdmicos com o
licenciamento de tecnologias protegidas superam os custos com dep6sitos e manutencao dos
pedidos de patentes. No entanto, maior parte dos royalties recebidos decorre de apenas um
licenciamento bem-sucedido, reforcando a necessidade de incentivar as atividades de
transferéncia de tecnologia.

Palavras-chave: Patentes académicas. Licenciamento de tecnologias. Custos de

patenteamento. Receita de royalties. Universidade de Brasilia



ABSTRACT

In the knowledge-based economy, the ability to innovate and protect intellectual property
assets has been an important tool for business and economic growth. In this context,
universities are the main supply of technical and scientific knowledge and currently play a
prominent role in the generation of new technologies. The transfer of knowledge generated
by the university occurs in several ways, one of them being the licensing of patent protected
technologies. However, the protection of inventions by universities is not clearly embedded
in their mission of knowledge generation and dissemination the amount of licensing does not
increase as the amount of protection of academic inventions increases. Patenting of academic
inventions can lead to expenses with filing and maintaining patent applications, making
studies necessary to identify the budgetary impact on universities by protecting and licensing
their inventions. Therefore, the objective of the present study is to analyze the patent portfolio
of a Brazilian public university from an economic perspective, aiming to identify the costs
of filing and maintaining patent applications, as well as the economic gains from license
agreement royalties. Based upon a bibliographical, documentary and exploratory study we
sought to collect patent applications from the University of Brasilia - UnB and the costs and
revenues involved in the process of patent protection and licensing. As main results, there
has been an increase in UnB's patent portfolio over the years, with a large concentration of
patents related to human needs and chemistry / metallurgy. In addition, it has been found that
the economic gains from licensing protected technologies outweigh the costs of filing and
maintaining patent applications. However, most royalties received come from only

successful licensing, reinforcing the need to encourage technology transfer activities.

Keywords: Academic patents. Technology licensing. Patenting costs. Royalty revenue.
University of Brasilia
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INTRODUCAO

Grandes transformacdes tém ocorrido na dindmica econdmica mundial. Nelas, a
variavel tecnoldgica tem ganhado cada vez mais forca no que tange ao desenvolvimento
socioeconémico de uma nagéo. O progresso tecnoldgico e o desenvolvimento econdmico tém
sido associados a geracdo de conhecimento que, por sua vez, permitem a inovacgdo, fator
fundamental para a competitividade das empresas (PORTER, 1990).

Na economia baseada no conhecimento, a propriedade intelectual (PI) passou a
desempenhar papel crucial no desempenho das empresas e no crescimento econdmico de um
pais (WIRTZ, 2012). Sob a perspectiva das organizacfes, o valor das empresas tem sido
ainda mais determinado por sua capacidade de inovar e proteger ativos de propriedade
intelectual (LALL, 2003). Portanto, as organizac¢des tém buscado construir um portfélio forte
de PI para garantir competitividade, protegendo tecnologias emergentes (DRIVAS et al.,
2015).

Sob a perspectiva de paises, com o fortalecimento da propriedade intelectual, as
nacdes tém buscado investir em ciéncia, tecnologia e inovagdo. Dentro desse contexto, as
universidades tém sido fundamentais para o desenvolvimento do sistema de inovacgédo
nacional (SAMPAT, 2006). As universidades concentram geracdo de conhecimento
cientifico e tecnolégico, tornando-se indispensaveis no processo de inovacao. Além de motor
do desenvolvimento social e econémico na sociedade em que estdo inseridas, as
universidades contribuem ativamente para a constru¢do de conhecimentos e saberes que no
atual modelo econémico e produtivo, ganham papel central nos processos de producdo
(BERNHEIM; CHAUI, 2008).

Segundo Etzkowitz et al. (2000), ao final do século XX, houve um fortalecimento do
papel desempenhado pelas universidades, instituicdes geradoras de conhecimento, no
processo de inovacao tecnoldgica, em consonancia com a Teoria da Triplice Hélice que se
baseia na relacdo sinérgica entre governo, industria e universidade. Os ambientes de inovacgao
emergem como locus onde o processo de atuagdo das universidades se manifesta de forma
incisiva, promovendo a conexdo e a interagdo com as iniciativas empresariais,
governamentais e com a prépria sociedade (AUDY, 2017).

Para Etzkowitz et al. (2000), o governo vem encorajando as universidades a gerar

novas pesquisas como estratégia para o fortalecimento econdmico por meio do
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desenvolvimento de mecanismos de incentivo a inovacao e transferéncia de tecnologia (TT).
A Lei Bayh-Dole de 1980 dos Estados Unidos da Ameérica (EUA), apresenta-se como um
grande marco do apoio do governo as questdes de incentivo a disseminacao da propriedade
intelectual. Com a sua promulgacéo, tornou-se mais facil para as universidades dos EUA
reterem titulos e comercializarem suas invenc@es financiadas com recursos do governo
(COLYVAS et al.,, 2002). Essas mudangas legais quanto aos direitos de propriedade
intelectual (DPI) incentivaram inclusive mudancas internas as universidades no sentido de
fortalecer a protecdo e o licenciamento de suas invencoes.

No Brasil, destaca-se a Lei de Inovagdo n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que
dispde sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacao cientifica e
tecnoldgica e a inovacdo, como marco legal do desenvolvimento de mecanismos
impulsionadores da transferéncia de tecnologia e incentivo a criacdo de nucleos de inovacao
tecnolégica (NIT) nas universidades e em institutos e centros de pesquisa. Mais
recentemente, o Decreto n° 9.283/2018 regulamentou o Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo, Lei n° 13.243/2016, trazendo incentivos a inovacdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica, com o objetivo de desenvolver o sistema produtivo do pais.

A partir desta nova perspectiva, varios estudos tém concentrado esforcos na avaliagcdo
das universidades, ndo sé como produtora de conhecimento, mas também como institui¢oes
que interagem com a sociedade e transferem conhecimento da ciéncia bésica as atividades
econbmicas (DECHENAUX; THURSBY; THURSBY, 2011). Por exemplo, alguns
trabalhos mostram a contribuicdo das invencdes académicas para o progresso cientifico e
tecnoldgico, utilizando como indicador as patentes académicas (GEUNA; ROSSI, 2011;
PERKMANN et al., 2013) e outras pesquisas identificam um crescimento significativo do
patenteamento de invencdes universitarias nos ultimos anos (HALL et al., 2014).

No entanto, 0 aumento no patenteamento de invencdes universitarias tem gerado
controvérsias quanto ao papel dessas instituicdes na sociedade. Por um lado, o patenteamento
e o licenciamento de invencdes universitarias podem acelerar a transferéncia de descobertas
cientificas da academia para o setor privado, promovendo a comercializacdo de avangos no
conhecimento, bem como possibilitam o retorno financeiro as universidades por meio da
celebracéo de contratos de licenciamento. Por outro lado, a colisdo entre as normas da ciéncia
e as normas de comercio pode retardar o progresso da ciéncia, ao desviar a atencdo do corpo
docente da investigacdo fundamental (THOMPSON; ZIEDONIS; MOWERY, 2018;
THURSBY; THURSBY, 2007).
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Para Thursby e Thursby (2007, p. 621) “uma das questdes fundamentais é saber se o
registro de patentes e a concessao de licengas pelas universidades é uma alternativa sensata
e eficaz a investigagdo universitaria livre e aberta”. Desta forma, apesar de o crescimento nos
depdsitos de patentes ser citado como evidéncia do sucesso universitario na transferéncia de
tecnologia e sugerir a importancia crescente das universidades para os sistemas nacionais de
inovacgdo, 0s nimeros podem apresentar um quadro enganador, uma vez que existe uma
variacdo substancial no sucesso do licenciamento entre universidades e seus rendimentos
(THURSBY; THURSBY, 2007).

O estudo de tecnologias geradas em universidades é pertinente, dadas as
caracteristicas especificas dessas organizacdes. Ao proteger tecnologias, as universidades
ndo possuem todas as opc¢des de utilizacdo e exploracdo que as demais instituicdes
(LINDELOFF, 2011). Pela sua natureza, as universidades ndo podem colocar suas
tecnologias diretamente no mercado e, portanto, precisam licenciar suas invencdes as
empresas para que possam ser disponibilizadas no mercado.

Porém, a quantidade de licenciamentos nao cresce na mesma proporcao que aumenta
0 numero de tecnologias protegidas pelas universidades (SIEGEL; WALDMAN; LINK,
2003). O processo de patenteamento envolve o pagamento de diversas taxas e despesas com
a manutencdo dos pedidos. Nem sempre os royalties provenientes dos contratos de
licenciamento podem trazer o retorno esperado as universidades, exigindo estudos mais
aprofundados sobre o desempenho de custo e beneficio financeiros.

Nos ultimos anos, a literatura tem concentrado esforcos em descrever o processo de
transferéncia de tecnologia das universidades para as empresas; verificar os impactos do
patenteamento universitario e; propor métodos de avaliacdo de tecnologias. No entanto,
poucos estudos empiricos tém sido realizados no intuito de avaliar o patenteamento
universitario sob o aspecto econdmico, o que reforca a necessidade de apurar 0s custos com
depdsitos e manutencdo de pedidos de patentes e os ganhos econdmicos envolvidos com o
licenciamento de tecnologias. Para Park (2010), a literatura econdémica sobre custos de
patenteamento é limitada, tornando necessariaz mais investigacdes sobre determinantes das
taxas e os impactos das taxas na inovacao, na difuséo de tecnologias e no bem-estar social.
Em particular, topicos de pesquisa relevantes incluem a identificagdo dos custos incorridos

com a protecdo e manutencao de depositos de patentes universitarias e a analise dos retornos
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obtidos com contratos de cessdo ou de licenciamento de patentes em relacdo aos custos
envolvidos com o processo de patenteamento universitario.

Nesse contexto, 0 presente estudo examina sob o prisma econémico o portfélio de
patentes de uma das maiores universidades publicas do Brasil. A Universidade de Brasilia
(UnB), com sede na capital do Distrito Federal, € uma instituicdo publica federal de ensino
superior com 57 anos de existéncia. Atualmente, integram a UnB 4 campi, onde sdo ofertados
138 cursos de graduagdo com suas respectivas habilitacdes, sendo 31 noturnos e 9 a distancia.
Além disso, a UnB oferece 159 cursos de p6s-graduacdo stricto sensu, sendo 90 de mestrado
e 69 de doutorado. A UnB figura entre as dez melhores universidades do pais em aspectos de
ensino segundo o Ranking Universitario Folha (FOLHA, 2019).

Portanto, este estudo tem por objetivo analisar os custos com depdsito e manutencdo
dos pedidos de patentes da UnB, bem como as receitas provenientes de royalties de contratos
de licenciamento de patentes. Como objetivos especificos, o estudo pretende:

e Realizar uma revisdo da literatura a respeito dos temas diretamente
relacionados a pesquisa, a saber: patentes como indicadores da atividade
inventiva, sistema nacional de patentes e patenteamento universitario;

e Identificar os depositos de pedidos de patentes nacionais e internacionais
realizados pela UnB;

e Analisar os dados referentes aos documentos de patentes, aos depositantes,
aos inventores e as classificagdes CIP, visando identificar o perfil dos
documentos (invencdes) protegidos pela universidade;

e Demonstrar o desempenho da universidade quanto as atividades de
patenteamento e de transferéncia de tecnologia por meio do namero de
patentes geradas e contratos de cessao e licenciamento de tecnologias;

o Verificar a evolucdo das despesas com o processo de dep6sito e manutengédo
de pedidos de patentes a fim de contribuir com a gestdo do portfélio de
patentes da UnB.

A relevancia do estudo decorre da necessidade de aprofundar os conhecimentos
acerca do impacto econdmico do processo de patenteamento nas universidades brasileiras,
visando contribuir para gestdo de portfolio de patentes da universidade, além de contribuir

para o debate quanto ao patenteamento de invenc@es universitarias.
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Como as universidades publicas utilizam de recursos publicos para o
desenvolvimento de suas atividades, inclusive de patenteamento, é importante conhecer o0s
impactos e a viabilidade econémica do processo de protecdo e licenciamento das invengdes
universitarias. A eficiéncia na gestdo de recursos escassos destinados ao patenteamento de
invencOes que sdo fruto da pesquisa académica contribui para o desempenho e continuidade
dos servicos prestados pelas universidades.

Para atingir os objetivos, o estudo estd organizado em cinco secGes. Além desta
introducdo, na segunda secdo é apresentado o referencial tedrico que aborda desde o0s
fundamentos conceituais e econdmicos das patentes, as patentes como indicadores de ciéncia
e tecnologia, o0 sistema e procedimentos de patentes, até a questdo do patenteamento de
invencOes universitarias. Na terceira secdo, apresenta-se 0 método utilizado na pesquisa. Na
guarta secdo, sdo analisados os dados de patentes da UnB com o objetivo de compreender
como a universidade administra suas invenc6es, bem como de avaliar os custos e as receitas
envolvidas no processo de protecdo e licenciamento das tecnologias geradas por seus
pesquisadores. Finalmente, na ultima secdo, sdo apresentadas as consideracdes finais,
incluindo-se as contribuigdes e limitacbes do estudo, bem como as sugestdes para pesquisas

futuras.
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1. REFERENCIAL TEORICO

1.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES COMO INDICADORES DE
CIENCIA E TECNOLOGIA

1.1.1. Fundamentos econdmicos dos direitos de propriedade intelectual e patentes
A inovacdo tecnoldgica desempenha papel vital no processo de competitividade

global. Cada vez mais os Estados e as empresas tém concentrado esfor¢os com o objetivo de
fortalecer sua capacidade de competitividade com o desenvolvimento de alta tecnologia
(BAEK et al., 2007).

A inovacdo tecnoldgica é um motor fundamental do crescimento econdmico e do
progresso humano (BROUGHEL; THIERER, 2019). Varios estudos apontam para inovagao
como fator basico para o processo de crescimento econdmico em nivel micro e
macroeconémico, ressaltando-se como marco fundamental os trabalhos de Schumpeter
(1942) que buscou demonstrar a importancia das inovagdes e dos avangos tecnoldgicos no
desenvolvimento das empresas e da economia. Para Schumpeter (1942), o desenvolvimento
econémico é impulsionado pela inovacdo através de um processo dinamico, onde novas
tecnologias substituem as antigas, num processo conhecido como “destruicao criativa”.

O progresso tecnoldgico envolve um conceito dificil de definir, mas economistas
geralmente usam o termo para se referir ao aumento na qualidade e variedade ou reducgéo de
custos, de produtos e servigos oferecidos pelo mercado (BROUGHEL; THIERER 2019). A
tecnologia, portanto, se refere a novas e melhores formas de produzir produtos e servicos.

Diversos estudos testaram empiricamente a relacdo entre crescimento econdmico,
inovacéo e despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D), fazendo referéncia tanto para
mercados desenvolvidos como emergentes, usando dados macro e microecondmicos. Ulku
(2004), Pessoa (2007), Sener e Saridogan (2011), Petrariu, Bumbac e Ciobanu (2013) e Pece,
Simona e Salisteanu (2015) verificaram que a inovacdo possui relacdo positiva com o
crescimento econdmico a longo prazo.

E evidente que diferentes paises possuem diferentes niveis de capacidade tecnoldgica
(BELL, 2006). No entanto, nenhum pais pode ser considerado totalmente independente
tecnologicamente e, portanto, estdo sempre inovando e transferindo conhecimento.

No entanto, a conclusdo bem-sucedida do processo de inovagdo ndo garante por si so,

condicBes suficientes para obter os beneficios esperados da inovacdo, uma vez que as
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empresas também precisam ser capazes de se apropriar desses beneficios para evitar que seus
concorrentes imitem seus resultados (HANEL, 2008).

A prépria natureza da inovagdo e do conhecimento tecnologico contribui para limitar
0 processo de apropriacdo dos seus beneficios. Diferentemente dos bens tradicionais
produzidos e comercializados no mercado, o conhecimento cientifico se caracteriza com um
bem-publico, ndo rival e ndo excludente. O aumento no nimero de usuarios ndo limita seu
valor, qualquer pessoa com um determinado conhecimento pode alcancar potencialmente
beneficios (NEUHAUSLER, 2012). Portanto, o conhecimento é n&o rival (ou seja, o custo
marginal é zero). Além disso, usuarios do conhecimento ndo excluem outros de se
beneficiarem dele, por isso, é ndo excludente (STGLITZ, 2008).

Por esse motivo, Neuhdusler (2012) destaca que as empresas inovadoras nao podem
utilizar suas invencdes e transferi-las para obter beneficios econdmicos sem acordos
institucionais. Segundo o autor, devido ao seu carater de bem publico, a geracdo de
conhecimento esta sujeita a falhas de mercado, ou seja, carece de incentivos para que as
empresas que atuam sob racionalidade econdémica invistam em atividades de P&D.

Surge, portanto, a partir da necessidade de recuperar investimentos passados em
invencOes e a capacidade das firmas de se apropriarem dos retornos provenientes desses
investimentos, os direitos de propriedade intelectual (DPI). Considerando que a tecnologia
requer altos niveis de investimento é razoavel supor que para impulsionar possibilidades de
negocios inovadores € preciso garantir direitos de propriedade sobre a tecnologia ou criacdo
intelectual para quem a desenvolveu.

Direitos de propriedade industrial e intelectual garantem um arranjo institucional
capaz de prevenir a falha de mercado e fornecer o bem publico de geracdo de conhecimento.
Além disso, garante ao inventor um mecanismo para proteger suas invencées por um periodo
de tempo limitado (NEUHAUSLER, 2012).

Malerba (2007) propde o termo aprobabilidade em termos das possibilidades de
proteger uma invencdo da imitacdo e de extrair retornos da atividade inventiva. Nesse
contexto, as patentes sdo vistas como instrumentos capazes de garantir a recuperacdo dos
investimentos com a invencdo, tornando possivel que as firmas se apropriarem dos retornos
provenientes dos seus investimentos em desenvolvimento e langamento no mercado de novos
produtos e servigos.

Segundo o estudo realizado pela Organizacdo Europeia de Patentes e pelo Instituto da

Propriedade Intelectual da Unido Europeia em 2016, sobre o impacto dos DPI na economia
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europeia, as empresas que investem intensivamente em patentes como estratégias de mercado
foram responsaveis pela criacdo de aproximadamente 36 milhGes de empregos na Unido
Europeia, representando mais de 15% do total da atividade econdmica (SERRANO, 2019).
Isso demonstra como as empresas vém valorizando as patentes como mecanismo de
vantagem competitiva e como as patentes impactam no crescimento econdémico.

No entanto, as patentes ndo sdo 0 Unico mecanismo capaz de garantir retorno e
garantias sobre PI. Outros direitos de PI, como marcas, desenhos industriais, direitos autorais
e indicacdo geogréafica, permitem aos inventores o direito exclusivo de explorar os resultados
fruto de atividades de pesquisa e desenvolvimento.

No Brasil, podemos dividir a propriedade intelectual em trés grandes ramos: (i) direito

autoral; (ii) propriedade industrial; e (iii) protecdo Sui Generis, conforme figura 1 abaixo:

Figura 1 - Campos da Propriedade Intelectual

Propriedade Intelectual

|
[ ]

Direito Autoral Propriedade Industrial Prote¢do Sui Generis

f—% : ]

Diretos do Autor e Programa de mﬂﬁgf]s;f; t;: GD::E:éqiza Conhecimentos Topografia de Cultivares
Conexos Computador : & 09 ' Tradicionais Circuitos Integrados
Segredo Industrial

Fonte: Adaptado de INPI (2019)

A patente é um instrumento especifico de apropriacdo de parte dos retornos obtidos
com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, impedindo a imitagdo de uma invencéo e
podendo oferecer uma posicdo privilegiada para comercializagdo da invencdo e de seus

produtos.

1.1.2. Patentes como indicadores da atividade inventiva e desenvolvimento econémico
A literatura aponta para as patentes como um proxy importante da inovacdo, e

consequentemente, um indicador de crescimento a nivel micro e macroeconémico. Entre o0s
poucos indicadores disponiveis, os indicadores de patentes sdo provavelmente os mais
utilizados. Permitem medir a inventividade de paises e estudos empiricos demonstraram que
as patentes sdo frequentemente usadas como bom indicador do desempenho econémico
(OECD, 2009).
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Acs e Audrestch (1989) realizaram um estudo em que testaram a relagdo das patentes
com outros indicadores de desempenho tecnoldgico, como gastos com P&D, e verificaram
que as patentes, apesar de ndao serem robustas, sdo adequadas para representacdo da atividade
inovadora. Hagedoorn e Clood (2003) verificaram que o numero de patentes depositadas por
uma firma é reflexo de um bom desempenho tecnolégico. Ja De Rassenfosse e De La Potterie
(2009) encontraram evidéncias de alta correlagéo entre patentes e desempenho de P&D.

No entanto, apesar dos indicadores de patentes transmitirem informacédo sobre os
resultados e processos de atividades inventivas, dados de patentes sdo complexos. E
necessario ter um conhecimento preciso das leis e procedimentos em matéria de patentes para
poder aplicar controles e filtros adequados aos dados, obter indicadores significativos e
interpreta-los corretamente (OECD, 2009).

Nesse contexto, também ha diversas discussdes e criticas sobre a eficiéncia do sistema
de patentes para promocéo do desenvolvimento cientifico e econdmico. Para Griliches (1990)
separadamente as patentes ndo sdo um bom indicador, pois nem todas as invencgdes séo
patentedveis, ndo ha garantias que tenha sido realmente colocado no mercado e tenha gerado
ganhos a seu detentor. Ainda segundo Griliches (1990), também existem diferencas entre as
legislacBes de patentes de um pais para outro, o que torna um indicador ndo padronizado.

Stiglitz (2008) também faz diversas criticas ao sistema de patentes. Segundo o autor,
apesar dos DPI serem considerados instrumentos para alcancar a eficiéncia econémica,
acabam por produzir uma ineficiéncia estatica. Segundo Stiglitz (2008) o sistema de patentes
reforca o poder de monopd6lio, bem como envolvem outros problemas, tais como: restringe o
acesso ao conhecimento; envolve altos custos de pesquisa; existe uma patenteabilidade
excessiva que atrapalha o mercado; a acumulacdo de patentes reduz a concorréncia; ha
poucos beneficios sociais da inovacdo mais rapida; disparidade entre 0s retornos marginais
privados e sociais.

O manual OECD (2009) esclarece este dilema central criado pelas patentes: elas
melhoram a eficiéncia da economia (promovendo a inovagdo e, consequentemente, 0
crescimento e a criacdo de valor), mas fazem-no em detrimento da eficiéncia estatica
(reducdo da concorréncia e, portanto, precos mais elevados). No entanto, segundo o manual,
a politica de patentes fornece varias ferramentas para lidar com este dilema. Tanto a duracéo
da protecédo de patentes como sua amplitude séo instrumentos fundamentais para influenciar
o equilibrio entre protecdo e difusdo (patentes mais longas e mais amplas favorecem a

protecdo, enquanto patentes mais curtas e mais estreitas favorecem a difuséo).
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MERGES (1988) e TROTT (2012) analisam que algumas empresas utilizam a
protecdo para bloquear ou confundir a agdo dos concorrentes. No entanto, Adelman e
DeAngelis (2007) verificaram que ha& pouca evidéncia de que o crescimento recente de
protecdes esteja ameacando a inovacao.

Outras criticas dizem respeito a possibilidade do direito conferido pela patente de
frear o desenvolvimento técnico-cientifico, ja que o pedido de protecdo deve ter o intuito
comercial. Para Chapple et al. (2005), a protecéo so se justifica se a tecnologia for licenciada
e resultar em ganhos econémicos. Portanto, o potencial de mercado € tratado como um

quesito importante para a protecdo ou ndo de uma invencéo.

1.2. SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE PATENTES

1.2.1. Fundamentos conceituais e juridicos das patentes
Segundo o World Intellectual Property Organization (WIPQO) (2019), patente é um

direito exclusivo garantido por uma invenc¢éo, na qual um produto ou um processo prevé uma
nova forma de fazer algo ou oferecer uma nova solugdo técnica para um problema. A patente
é uma das modalidades de protecdo do conhecimento que consiste em um conjunto de direitos
relativos a P1 que visa conceder protecdo comercial sobre uma criacdo aos seus inventores.

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (2013) 6rgédo
responsavel pelos direitos de propriedade industrial no Brasil:

Patente € um instrumento de incentivo para a inovacédo tecnoldgica e de estimulo
aos investimentos que confere ao inventor o direito de impedir terceiros de fabricar,
usar, colocar a venda ou importar produto ou processo patenteado ou produto
obtido diretamente de processo patenteado, pelos prazos previstos em lei.

Fundamentalmente, uma patente pode ser considerada como um conjunto de
conhecimento protegido por um titulo de propriedade, por determinado periodo de tempo e
em um territério especifico, definidos em lei, que possibilitam ao inventor recuperar 0s
investimentos despendidos em suas inven¢des (MOURITSEN; KOLEVA, 2005).

Antes de uma invengdo tornar-se inovagao, Sd0 necessarios muitos esforcos e
investimentos para o desenvolvimento de uma tecnologia. Em esséncia, a inovacao é incerta,
dada a impossibilidade de prever o custo e o desempenho de um novo artefato, bem como a
reacdo dos usuarios a ele (PAVITT, 2005). Portanto, nada mais justo do que o Estado garantir

a propriedade sobre as novas tecnologias e possibilitar aos inventores o direito de explorar
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economicamente suas invengdes, obtendo retorno financeiro com sua comercializagdo e
impedindo terceiros de usa-las indevidamente.

No entanto, as patentes séo direitos temporarios, validos por um periodo maximo de
20 anos apos a data do pedido, ap6s o qual a invencdo protegida cai no dominio publico.
Além disso, as patentes sdo direitos territoriais que s6 se aplicam aos paises para que as
patentes foram concedidas (OECD, 2009),

No que se refere a sua natureza, as patentes sdo divididas em patente de invencdo e
patente de modelo de utilidade. Patente de invencdo, em geral, representa uma criacao
intelectual que objetiva apresentar uma solugdo nova e inventiva para um problema técnico.
Ja 0 modelo de utilidade se refere ao objeto de uso préatico, ou parte dele, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicéo, envolvendo ato inventivo que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo (INPI, 2013).

No Brasil, a Lei n® 9.279, de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade
Industrial (LPI), regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial. Segundo o
art. 8° da lei, “¢ patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial” (BRASIL, 1996).

Para ser considerada como nova (requisito da novidade), uma invencdo ndo deve estar
inserida no estado da técnica, ou seja, a tecnologia ndo divulgada a sociedade antes da
primeira data do depdsito do pedido de patente junto ao érgdo competente. Segundo o
paragrafo primeiro do art. 11 da LPI o estado da técnica “é constituido por tudo aquilo que
foi tornado acessivel ao publico antes da data do deposito da patente por uma descri¢éo
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio” (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, qualquer divulgacdo, oral ou escrita, por meio de artigos cientificos,
publicacbes, apresentacdes ou qualquer outro tipo de divulgacdo, sera considerado como
pertencente ao estado da técnica e, portanto, ndo serd possivel a protecdo por patente de
invencgdo ou modelo de utilidade.

Quanto a atividade inventiva, o artigo 13 da LPI dispde que “a invengdo ¢ dotada de
atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente
ou 6bvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996). J& a aplicagdo industrial refere-se a
finalidade do invento na producdo econdémica, isto €, a possibilidade de ser usada ou
produzida em atividade produtiva.

A LPI dispde em seus artigos 10 e 18 o que ndo é uma invencéo (art. 10) e o que ndo

é patenteavel (art. 18). Atendidos aos requisitos de patenteabilidade, a invencdo podera ser

22



submetida ao processo de protecdo e a redagdo da patente deverd conter todos os aspectos
ligados a invencédo. O invento deve ser descrito de forma clara e completa, permitindo a
reproducdo da invencéo, a partir das informacdes nele contidas.

A redacdo detalhada do documento de patente com o conteudo técnico da invencao
protegida estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou o aperfeicoamento das
existentes. Ao divulgar informacdes sobre as invencgdes que foram realizadas e que estéo
protegidas, o sistema de patentes também evita a duplicacdo desnecessaria de atividades de
P&D, incentivando aos investigadores a concentrarem suas pesquisas em areas realmente
novas (OECD, 2009).

Apos todo o processo de anélise de uma invencgdo, em caso de deferimento do pedido
de patente, os direitos exclusivos de uso serdo concedidos ao titular da protecdo, que tera o
direito de usufruir dos beneficios econdmicos advindos da exploracdo comercial de sua
invencdo. Assim, o titular podera licenciar ou ceder sua invengdo a terceiros de forma
definitiva ou temporéria. Segundo o artigo 6° da LPI a titularidade da tecnologia se refere ao
autor da invencao ou modelo de utilidade a qual esta assegurado o direito de obter da patente

que Ihe garanta a propriedade.

1.2.2. Da protecdo e tramites
As patentes sdo obtidas apds procedimentos administrativos especificos. Assim, para

obter uma patente, o inventor deve apresentar um pedido num servigo de patentes para que
se verifique se a invencgdo preenche os critérios juridicos pertinentes e se a concede ou rejeita
(OECD, 2009). Existem formas alternativas de protecdo a disposi¢cdo dos inventores, que as
escolhem de acordo com sua estratégia empresarial nacional ou mundial. Segundo o OECD
(2009) sdo elas:

Rota nacional: quando um inventor decide proteger uma invencdo, 0 primeiro passo é
apresentar um pedido de patente junto a um servico nacional de patentes (em qualquer pais
de sua escolha). Esse primeiro pedido de patente deposito é conhecido como pedido
prioritario. A partir entdo, o escritorio de patentes responsavel comeca a realizar uma busca
para examinar o pedido a fim de verificar se uma patente pode ou ndo ser concedida,
observando, por exemplo, se atende aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial). Geralmente, 18 meses ap6s o pedido da patente é publicado.
O prazo de concessdo ou ndo de uma patente varia de acordo com o escritdrio e pais em que

o0 pedido foi depositado, variando de 2 a 10 anos;
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Rota internacional: desde 1883, quando os procedimentos para concesséo de patentes foram

normalizados com a Convencéo de Paris (atualmente com mais de 170 paises signatarios),
0S requerentes que procuram proteger sua invengdo em mais de um pais, dispde de 12 meses
apos o deposito prioritario para apresentar a protecdo em outros paises membros da
Convencdo. Alternativamente, os inventores podem utilizar o procedimento PCT (Patent
Cooperation Treaty), em vigor desde 1978 e administrado pela Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), para realizar um procedimento de depdsito unificado que
dispde de mais tempo para 0s requerentes cumprirem requisitos nacionais nos paises em que
pretendem a protecéo;

Rota regional: os inventores também dispdem da possibilidade de apresentarem um pedido
de patente em um escritdrio regional, como por exemplo, o Instituto Europeu de Patentes
(IEP), que examina os pedidos em nome dos paises membros. O escritdrio regional concede
uma “patente regional” que ¢ valida em todos os Estados-Membros em que o titular tenha
validado os seus direitos. A validacdo exige a traducdo para a lingua nacional e envolve
custos com o pagamento de taxas nacionais, conforme as leis de cada pais (devem cumprir
as normas internacionais).

No Brasil, o INPI é o érgdo responsavel por receber os depoésitos de pedidos de
patente, analisar e concedé-las. Antes de iniciar um pedido de patente, 0s organismos
internacionais que dispGe sobre matéria de propriedade intelectual, sugerem uma busca de
anterioridade para verificar a existéncia de invencdes semelhantes, reinvindicacdo ou a ndo
patenteabilidade do objeto. Para isso, existem diversas bases de patentes nacionais e
internacionais como INPI, PatenteScope (WIPQO), Espacenet, USPTO dentre outras, que
permitem consultar documentos de patentes de diversos escritdrios de patentes do mundo.

Para facilitar a identificacdo da destinacdo da tecnologia patenteada, foi desenvolvida
a Classificacdo Internacional de Patentes (CIP), que organiza e categoriza as informacdes
tecnoldgicas dos documentos de patentes para tornar mais agil a recuperacdo de dados em
bases de patentes.

A CIP, em inglés International Patent Classification - IPC, foi definidaem 1971 pelo

acordo de Estrasburgo, sendo coordenada pela OMPI. Segundo o INPI (2017),

A classificacdo de patente tem como objetivo inicial o estabelecimento de uma
ferramenta de busca eficaz para a recuperacdo de documentos de patentes pelos
escritérios de propriedade intelectual e demais usuarios, a fim de estabelecer a
novidade e avaliar a atividade inventiva de divulgagdes técnicas em pedidos de
patente.
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O sistema de classificagdo CIP segue um sistema hierarquico em que as areas
tecnoldgicas sdo classificadas em sec¢fes de A a H. Os niveis hierarquicos estdo dispostos em

ordem decrescente: classes; subclasses; grupos e subgrupos.

Figura 2 - Niveis hierarquicos da classificagdo internacional de patentes (CIP)

i Subclasse \ q Grupo \ Subgrupo

Apdbs as consultas e estruturacdo de todos os documentos pertinentes ao pedido,

2° nivel

Classe

Fonte: Elaborado pelo autor

1° nivel

inicia-se o processo de protecdo via depdsito no INPI. A partir do momento em que o pedido
é depositado, o titular adquire expectativa de direitos, ou seja, o depositante possui o direito
de explorar economicamente sua invengdo, mesmo a carta patente ndo tendo sido concedida
(POJO, 2014).

Realizado o depdsito em fase nacional (INPI), o pedido entra na fila do exame formal
e técnico, que avalia documentos obrigatérios definidos em lei e informacbes técnicas
necessarias para verificar os critérios de patenteabilidade. Durante esse periodo, podem surgir
exigéncias para adequacao do pedido, e os direitos do pedido de patente ficam suspensos até
0 cumprimento das exigéncias. Uma vez atendidas as exigéncias, o pedido volta ao tramite
normal até que se decida sobre o deferimento ou ndo da concesséo do titulo de patente.

Segundo o art. 40 da LPI a patente de invencéo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos
e ade modelo de utilidade pelo de 15 (quinze) anos contados da data de depdsito. O paragrafo
primeiro do artigo acrescenta que o prazo de vigéncia ndo podera ser inferior a 10 (dez) anos
para patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da
data de concessdo. Apds esses prazos assegurados em lei, as patentes sdo extintas e seus
direitos expirados (BRASIL, 1996).

Um pedido de patente pode ter os seguintes status (GUESTI et al.,2016):

e Arquivados: expectativa de direito suspensa para regularizacdo de alguma exigéncia
solicitada pelo 6rgdo, podendo voltar ao processo normal de concessédo ao atendé-las;

e Arguivados definitivamente: pedidos de patentes com direitos suspensos

definitivamente por ndo atender exigéncias do érgdo dentro dos prazos definidos em

lei;
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e Em andamento: pedido de patente em trdmite normal até o momento do exame

técnico;

e Concedidas: pedidos de patente deferidos e a patente concedida;

e Indeferidos: pedidos de patente que passaram pelo exame técnico e ndo atenderam
aos requisitos de patenteabilidade;

e Extintas: patentes concedidas que j& venceram seu prazo de vigéncia de 15 ou 20
anos, conforme sua natureza;

e Desisténcia: pedido de patente que apresentou desisténcia em seu trdmite por
requerimento do depositante.

A figura 3 apresenta o fluxograma resumido de um pedido de patente no Brasil.

Figura 3 - Fluxograma resumido de um processo de pedido de patente no INPI
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Fonte: Adaptado de INPI (2019)
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1.2.3. Depositos internacionais
Como uma patente é valida somente em territério nacional, € possivel requerer a

protecdo da invengdo em outros paises. Nao existe a figura da “patente internacional”, e sim
a possibilidade da entrada simultanea de pedido de patente em diversos paises através do
Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT), que permite facilidades aos
requerentes de patente em outros paises (GARNICA, 2007). Existem duas formas de requerer
a protecdo de uma invencdo em outros paises: diretamente no pais onde se deseja obter a
protecdo - via Convengdo da Uni&o de Paris (CUP) ou por meio do Tratado de Cooperacao
em Matéria de Patentes (PCT) (INPI, 2018).

A CUP assegura aos depositantes, apds efetuado um deposito em um dos paises
membros, um prazo de 12 meses ap0s o deposito prioritério, para efetuar um depdsito similar
nos demais paises membros. Transcorrido o prazo de 12 meses perde-se o direito de
reivindicar a prioridade. Para depositar um pedido em outros paises é necessario comprovar
0 depdsito original, por meio da apresentacdo da documentacdo de prioridade reivindicada
ao escritdrio de propriedade intelectual estrangeiro onde se realiza 0 novo deposito.

O PCT é um tratado multilateral que permite a protecdo de uma invencéo,
simultaneamente, num grande ndmero de paises membros, por meio de um Unico depdsito
(deposito internacional) feito no INPI. Este tratado € administrado pela Organizacao Mundial
da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPQ) e conta com muitos paises signatarios, inclusive o
Brasil. Seu principal objetivo é simplificar e tornar mais econémica a protecao de invencao
quando a mesma for pedida em varios paises.

O PCT, portanto, surgiu visando agilizar os tramites de pedidos de patentes em
diversos paises. Em um primeiro momento o pedido é feito no pais do titular desde que seja
um pais membro do PCT. Para o dep6sito em outros paises o titular tem 30 meses da data do
depdsito prioritario. Um pedido via PCT tem uma fase internacional que faz o exame técnico
anterior as fases nacionais, o que auxilia o examinador técnico local. Desse modo, em cada
pais em que o pedido de patente for protocolado, havera uma fase nacional em que o exame
técnico é realizado de acordo com as leis dos paises.

A exemplo disso, Silva (2014, p. 246) esclarece que no regime de patente europeia,
administrado pelo Escritorio Europeu de Patentes, “ndo existe uma patente Unica, com efeito
supra-nacional, mas sim um feixe de patentes nacionais, que apenas vigoram nos paises
indicados pelo requerente”. Desse modo, o que existe ¢ um sistema unificado de concessado

de patentes nacionais, ou seja, unificado os requisitos de patenteabilidade e o procedimento
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que decorre entre 0 pedido e a concessdo, incluindo o respectivo exame. Apos a concessao,
os efeitos da patente europeia sdo nacionais, o requerente apenas fica sendo titular de um
conjunto de patentes nacionais, tendo a necessidade de validar junto a cada uma das
autoridades de cada Estado membros em que se pretende a protecdo (SILVA, 2014).

Em resumo, é possivel depositar o pedido de patente em outros paises, desde que se
reivindique a prioridade do primeiro pedido depositado, para que este dep6sito nao
prejudique a novidade e atividade inventiva de outros pedidos posteriores. O prazo para dar
entrada em outros paises via CUP ou via PCT € de 12 meses contados da data do primeiro
deposito. A partir dai o requerente tem um prazo de até 30 meses contados a partir desta
prioridade, para entrar nas fases nacionais dos paises escolhidos. A figura 4 apresenta um

resumo de outros escritorios.

Figura 4 - Dep06sito em outros escritorios

Pazo de 12 meses para efetuar depdsito via CUP ou via PCT apresentando cépia
oficial do documento BR junto ao depésito realizado em outro escritério

Depésito no Depdsito em - . 3
Brasil Cépia oficial outro escritério  Copia oficial

L

[ ] [

Fonte: INPI (2018)

1.2.4. Custos envolvidos
A protecdo de uma patente envolve alguns custos. Dependendo da forma com que é

realizada pode ser dispendioso para o requerente. Os custos do registro de patentes podem
ser divididos em quatro categorias principais associadas ao processo de concessdo e a
manutencdo da protecdo (OECD, 2009):

e Taxas administrativas: taxas de depdsito, pesquisa, exame, taxas de publicagéo e de

validacao;
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e Custos do processo: custos associados a redacao do pedido e ao acompanhamento do

processo. Esses custos podem ser incorridos internamente (departamento de
propriedade intelectual corporativo) ou externalizados (advogados);

e Custos de tradugdo: custos com a candidatura do pedido de patente em varios paises.

Depende da extensdo de paginas do pedido de patente e dos paises abrangidos;

e Custos de manutencdo: sdo taxas de renovagao para manter a patente valida durante

0 periodo maximo de 20 anos.

Para Gonzalez e Jardines (2018), existe uma grande diversidade de custos para
obtencdo de uma patente e, portanto, é essencial um bom orcamento e planejamento para
enfrentar os custos com o processo de patenteamento. Segundo o OECD (2009), calcular os
custos das patentes é uma tarefa complexa, ja que existe uma serie de componentes que nao
sdo faceis de quantificar e dependem das motivacGes do requerente em apresentar uma
patente. Nesse caso, 0s custos de registro também variam em funcéo da forma como a patente
é solicitada. Um inventor pode requerer uma patente num instituto nacional e/ou num
instituto regional de patentes, como o IEP ou a OMPI (PARK, 2010). Desse modo, patentes
que se destinam a ser depositadas num grande numero de paises sdo mais caras em termos
de custos processuais e externos.

Pesquisas anteriores investigaram 0s custos de patenteamento na Europa. Berger
(2005 apud OECD, 2009) verificou que o custo da obtencdo de uma patente europeia por
meio de um deposito direto no IEP em 2003 foi de 30.530 euros, enguanto 0s custos
(estimados) de um pedido de patente via PCT foram cerca de 46.700 euros. No caso de
patentes europeias, 32 por cento se devem a taxas de renovacgédo nacionais e 23 a 27 por cento
com custos de validagédo (BERGER, 2005 apud PARK, 2010).

De La Potterie e Mejer (2008), ao analisarem as consequéncias do Acordo de Londres
que visa reduzir as necessidades de traducdo para procedimentos de validacdo de patentes no
sistema Europeu de patentes (IEP), verificaram que os custos com registros de patentes
europeias reduziram de 20 para 30 por cento apds a implementacéo do acordo.

Ja Park (2010) verificou que entre os custos de aquisi¢cdo de patentes, os custos de
representacdo de agentes é relativamente o mais elevado. Os custos com tradugdo s&o 0s
seguintes, exceto para aqueles paises de destino que partilham da mesma lingua oficial com
0 pais candidato. Em todos os paises pesquisados pelo autor, geralmente as economias
maiores tendem a ter as taxas oficiais mais elevadas, como é o caso de EUA, Japdo, IEP e

OMPI. Escritorios de patentes de economias em desenvolvimento, como Brasil, China, india

29



e Russia, cobram taxas oficiais mais baixas. Além disso, seus resultados sugerem que as taxas
de manutencdo durante todo o periodo de vigéncia de uma patente ndo parecem variar em
funcdo do nivel de desenvolvimento econémico.

O estudo de Park (2010) também lanca luz sobre a forma como os custos das patentes
afetam a procura de patentes. Segundo o autor, por um lado, a demanda de patentes poderia
ser inelastica (ndo sensiveis a variagdo de precos) se 0s inventores considerassem a protecdo
de patentes como uma necessidade e se houvesse poucos mecanismos alternativos para
proteger suas invencdes. Por outro lado, a demanda por patentes pode ser sensivel ao preco
se 0s custos com patenteamento forem grande parcela do orcamento do inventor e se 0s
inventores tiverem outras opgdes para proteger suas invengdes, tais como manter suas
invencOes em segredo comercial, por exemplo.

A maior parte dos estudos empiricos sobre a elasticidade de preco demanda por
patentes, acha que a demanda por patentes é inelastica em relacdo ao preco (ADAMS et al.,
1997; LANDES; POSNER, 2004; GALLINI; PUTMAN; TEPPERMAN, 2005; PARK,
2011). No entanto, Park (1999) verificou que ao analisar paises de forma individual, ha casos
em que a demanda por patentes é elastica em relacdo ao preco. Nesse sentido, Eaton, Kortum
e Lerner (2004) ao estudarem o patenteamento no IEP na década de 1990, verificaram que
60% do crescimento de depositos no IEP ocorreu por conta das quedas nas taxas do IEP no

periodo.

1.2.5. Transferéncia de tecnologias
Para que ocorra desenvolvimento tecnoldgico e econémico é preciso que o

conhecimento chegue a sociedade. No sistema de protecdo a tecnologias, o titular caso ndo
tenha competéncias para utilizar a tecnologia, podera vender, transferir ou licenciar para
algum agente privado que tenha interesse. Em suma, um titular de uma patente pode:

a) explorar economicamente a tecnologia;

b) vender a patente;

c) transferir o direito de utilizacdo a terceiros, mediante um contrato de

licenciamento.
Desse modo, as patentes representam oportunidades de negécio e podem

proporcionar fluxo de caixa aos seus detentores. Por esse motivo, sdo tratados como ativos
das empresas. Por ser um direito incorporeo, sao considerados ativos intangiveis e podem

gerar beneficios econdmicos futuros para entidade.
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No entanto, para se apropriar dos beneficios econdmicos advindos desses ativos, é
necessario um processo de transferéncia bem-sucedida (PITKETHLY, 1997). A
transferéncia de tecnologia (TT), de modo geral, é o processo de repasse do conhecimento
cientifico e tecnoldgico de uma organizacdo para outra. Para Leischning, Geigenmueller e
Lohmann (2014) a transferéncia de tecnologia é um dos principais desafios para as
sociedades e as organizacdes empresariais na economia global. Na verdade, € um processo
completo através do qual se move tecnologia de fontes externas a organizagédo/cadeia de
suprimentos/pais.

O processo de TT normalmente culmina em acordos e negociagdes que resultam na
troca de informac6es e em uma remuneracdo adequada da tecnologia transferida. Invencées
e patentes sao ativos de Pl que muitas vezes envolvem dados escassos e sigilosos, o que
dificulta observar os precos assim como ocorre em mercados organizados (LEONE;
ORIANI, 2007).

Uma proprietaria de PI tem diferentes possibilidades de exploracdo (WIRTZ, 2012).
Pode utiliza-la internamente ou torna-la disponivel para outras organizacdes através da venda
ou licenciamento (SMITH; PARR, 2005). Nesse contexto, geralmente a exploracdo
econdbmica de uma patente ocorre por meio de contratos de cessdo ou licenciamento.
Contratos de cessao correspondem a compra e venda de ativos de Pl. Como uma patente é
um titulo temporario e transferivel, pode ser comercializado. O licenciamento, por sua vez,
¢ um tipo de negociacdo bastante tradicional e se apoia na concessdo de uma licenca
temporéaria do uso da tecnologia mediante o pagamento de royalties ao titular da patente
(PITA, 2010).

1.3. O PATENTEAMENTO NAS UNIVERSIDADES

1.3.1. Debate sobre o patenteamento universitario
A missdo priméaria das universidades tem sido historicamente a criagdo e

disseminagdo do conhecimento (THURSBY; THURSBY, 2007). No entanto, as
universidades adicionaram novas funcGes as suas atividades e tém contribuido diretamente
para geracao de pesquisas e desenvolvimento econémico (ETZKOWITZ, 2003).

Segundo Etzkowitz (2003), as mudangas ocorridas nas universidades foram
possibilitadas por uma primeira revolucdo académica, no final do século XIX, em que as

universidades comecaram a desempenhar atividades de pesquisa. Uma segunda revolugéo
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académica apds a Segunda Guerra Mundial ocorreu no sentido de direcionar as atividades
universitarias a fim de contribuir para o desenvolvimento econdémico. A tabela 1 apresenta
as missdes das universidades em cada revolucdo académica apresentada por Etzkowitz
(2003).

Tabela 1 - Expansdo da missdo das universidades

Ensino Pesquisa Universidade empreendedora
Preservacéo e disseminacgéo do L ; o y .
) Primeira revolucdo académica Segunda revolugdo académica
conhecimento
Novas missdes geram conflito de Duas miss@es: ensino e Trés missdes: desenvolvimento
interesses pesquisa econdmico e social, missfes continuam

Fonte: Etzkowitz (2003); Amadei e Torkomian (2009)

Segundo Cavalheiro, Toda e Brandao (2019), além de desenvolver atividades de
ensino e pesquisa, as universidades estdo constantemente fortalecendo seu papel como
provedor do desenvolvimento social e econémico. Essa nova configuracdo esta totalmente
inserida e descrita no Modelo da Tripla Hélice de Etzkowitz e Leydesdorff (2000).

No campo tedrico, o Modelo da Tripla é um dos mais citados no que se refere aos
diferentes agentes da inovacdo. Para os autores, universidade, governo e empresa
desempenham papel determinante no desenvolvimento tecnolégico e econémico de uma
nacdo. Nesse sentido, as universidades ultrapassam sua tradicional funcdo de geracdo e
difusdo do conhecimento, e a relacdo universidade-empresa ganha destaque.

Nos EUA as universidades sdo consideradas elementos essenciais e estratégicos para
0 desenvolvimento econémico e tecnologico do pais (ROESSNER et al., 2013). Nesse
sentido, as universidades passaram a desempenhar fungdes além da formacdo do capital
humano. Inovacbes académicas s&o uma importante fonte de inovagdes empresariais
(GEUNA; NESTA, 2006).

O valor comercial do conhecimento gerado a partir de pesquisas universitaria € apenas
uma de uma ampla gama de produtos que tém valor econémico significativo (ROESSNER
et al., 2013). Nesse contexto, Goldstein, Maier e Luger (1995) apud Drucker e Goldstein
(2007) apresentam oito resultados de pesquisas universitarias que podem gerar impactos
econdmicos:

1. Geracdo de novos conhecimentos;
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Criagdo de capital humano;

Transferéncia de know-how existente;

Inovacao tecnoldgica;

Investimento de capital,

Lideranga regional,

Producdo de infra-estruturas de conhecimento; e

O N o g B~ WD

Influéncia no meio regional.

Nos ultimos anos, esses efeitos tém se apresentado com mais destaque por meio da
comercializacdo dos conhecimentos gerados nas universidades, o que torna a protecdo das
invencOes académicas e sua transferéncia ao setor privado uma importante funcao adicional
das universidades (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2005). Nesse contexto, a protecio por patentes
das invencbes fruto das pesquisas realizadas nas universidades ganhou notoriedade,
sobretudo, na formulacdo de politicas publicas e nas discussdes sobre o papel das
universidades nos sistemas de inovagéo nacionais.

Um fato marcante que tem impactado o ambiente social para inovacéo nos Estados
Unidos foi a Lei Bayn Dole de 1981. Essa legislacdo contribuiu significativamente para
formalizar os direitos das universidades americanas de se apropriarem dos direitos de
propriedade intelectual fruto de seus esforcos de pesquisa. A partir de entdo, as universidades
americanas passaram a desempenhar papel de destaque na geracdo e comercializacdo de
invencbes atraves de seus escritorios de transferéncia de tecnologia (CAVALHEIRO;
TODA; BRANDAO, 2019).

Nesse contexto, Mowery e Ziedonis (2002) verificaram que politicas governamentais
podem afetar a qualidade e a quantidade de patentes académicas nos EUA. Nos ultimos anos,
houve um aumento significativo do patenteamento de invencdes universitarias (HALL et al.,
2014). Geuna e Nesta (2006) encontraram evidéncias de que o patenteamento universitario
esta crescendo na Europa, mas que esse fendmeno néo é heterogéneo entre paises. Lo (2012)
verificou um numero crescente de patentes concedidas para universidades e faculdades em
Taiwan.

Diversas pesquisas tém sido realizadas em termos de gestdo e transferéncia
tecnoldgica de patentes académicas (DUDERSTADT, 2001; JENSEN; THURSBY, 2001;
SAMPAT, 2006; THURSBY; THURSBY, 2007; SOHN; LEE, 2012; SOHN; LEE; JU,
2013; POJO 2014).
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No Brasil, a Lei de Inovacdo que dispde de incentivos & inovagdo e a pesquisa
cientifica e tecnologica, estipula que toda instituicdo cientifica, tecnoldgica e de inovagédo
(ICT) deve instituir um Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) com a finalidade de contribuir
para sua politica de inovacdo (BRASIL, 2004).

No entanto, ha muitas controvérsias e debates sobre a protecdo das patentes pelas
universidades publicas (POJO et al., 2016). Segundo Pojo et al. (2016), alguns argumentam
que as universidades devem incentivar a producdo de pesquisas que gerem patentes, pois
traria retorno financeiro aos inventores e seus corpos docentes. Enquanto outros afirmam que
ao deter os direitos de propriedade sobre os resultados de seus esfor¢os com pesquisas, as
universidades se comportam como organizagdes com fins lucrativos (MAZZOLENI, 2006).

Trajtenberg, Henderson e Jaffe (1997) afirmam que uma das grandes preocupactes
da literatura quanto ao patenteamento por parte das universidades € o efeito sobre a qualidade
das pesquisas, e geralmente as invencdes voltadas para o mercado ndo necessariamente
avancam na fronteira do conhecimento.

Thursby e Thursby (2007), afirmam que alguns manifestam a preocupacdo pelo fato
do aumento das atividades de licenciamento de inven¢6es universitarias ter desviado o corpo
docente da investigacdo fundamental. Isso decorre tanto da necessidade dos professores no
desenvolvimento de tecnologias licenciadas, como a possibilidade da investigacdo ser
desviada para as necessidades da industria.

No entanto, Perkmann, King e Pavelin (2011) ao investigarem como a qualidade da
pesquisa das universidades molda seu engajamento com a industria, verificaram que no Reino
Unido ndo ha uma relagdo uniforme entre o envolvimento da industria e a qualidade do corpo
docente. Rosell e Agrawal (2009) afirmam que muitos estudos fornecem evidéncias de que
h& uma complementaridade entre o patenteamento e as publicacGes realizadas pelo corpo
docente, e que 0s pesquisadores mais produtivos em patenteamento sdo também aqueles que

mais publicam, respeitando as peculiaridades das mais diversas areas cientificas.

1.3.2. Transferéncia e comercializacédo de invenc¢des universitarias
Apesar de evidéncias quanto ao aumento das atividades de patenteamento de

invencBes académicas, a universidade empreendedora tem encontrado problemas,
principalmente quanto a comercializacdo dos resultados da pesquisa académica,

especialmente em paises em desenvolvidos (WU; ZHOU, 2012).
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A comercializagdo de suas invengOes envolve a transferéncia de conhecimento e
direitos de propriedade intelectual além das fronteiras organizacionais (PRIES; GUILD,
2011). As universidades ndo estdo no negocio de produzir bens e servigos baseados em suas
invencbes (SHANE, 2002). As invences fruto de pesquisas universitarias raramente estao
prontas para serem imediatamente convertidas em produtos e servigos comerciais (ROGERS,
1983).

West (2012) analisou como as universidades relatam suas comercializacbes de
tecnologias e verificou a necessidade de melhores métricas de desempenho, e formas de
melhorar as suas divulgacdes e desempenho global. Por outro lado, pesquisas sugerem a
importancia do corpo docente como elo entre academia e empresas, e 0 sucesso do
licenciamento de tecnologias (THURSBY; THURSBY, 2007). Wu, Welch e Huang (2015)
ao analisarem como fatores individuais e institucionais afetam a probabilidade de uma
patente ser licenciada, verificaram que fatores individuais afetam significativamente a
probabilidade de uma patente ser licenciada, com destaque a atitude dos inventores em
relacdo a comercializacdo de pesquisas e a colaboracdo de cientistas das industrias em
pesquisas subjacentes.

Graff, Heiman e Zilberman (2002) destacaram que no ambito universitario se
reconhece que a chave para o0 sucesso de uma comercializacdo de uma tecnologia esta no
envolvimento do inventor no processo de sua transferéncia. Ja Shane (2002), com base na
economia de custos de transacdo prop6s uma estrutura conceitual para explicar quais
invencOes universitarias sdo mais provaveis de serem licenciadas, comercializadas e capazes
de gerar royalties. Testando patentes atribuidas ao Massachusetts Institute of Technology
(MIT), verificou que as invengdes universitarias tém maior probabilidade de serem
licenciadas quando as patentes sao eficazes.

Para Pries e Guild (2011) um dos principais desafios na comercializacéo de invencgdes
resultantes de pesquisa académica é decidir sobre um modelo de negdcio apropriado para
transferir a invengcdo do mundo académico para 0 mundo comercial. Em seu estudo, 0s
autores examinaram como as caracteristicas das tecnologias afetam a selecdo de modelos de
negocio. Dentre os resultados, encontraram evidéncias de que uma patente maior para
tecnologia associada tinha uma maior probabilidade de que a tecnologia fosse comercializada
através da transferéncia de direitos.

“Uma estrutura de referéncia util para a andlise do processo de transferéncia de

tecnologia entre universidade e empresa deve levar em conta as caracteristicas dos
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stakeholders desse processo” (GARNICA, 2007, p. 42). Para Garnica (2007) conhecer o
interesse dos envolvidos, as expectativas dos agentes do processo e 0s papéis desempenhados

contribuem para compreender a relacdo dos principais envolvidos com o processo de

transferéncia de tecnologia da universidade. O quadro 1 sintetiza essas consideragdes.

Quadro 1 - Caracteristicas dos stakeholders do processo de transferéncia de tecnologia

Stakeholders

Ac0es

Motivos primarios

Motivos
secundarios

Cultura
Organizacional

Cientista
universitario

Descoberta de novo
conhecimento

Reconhecimento
diante da
comunidade
académica

Ganhos financeiros
e desejo de obter
fundos adicionais

de pesquisa

Cientifica

Escritdrios de
Transferéncia de

Atividades com
faculdade e
empreendedores
empresariais para

Proteger e colocar
no mercado a
propriedade

Facilitar a difusdo
tecnoldgica e obter
fundos adicionais

Burocratica

Tecnologia intelectual da -
estruturar os S de pesquisa
- universidade
negadcios
- Manter controle das
Empreendedor Comercializar a . . . .
; . Ganho financeiro tecnologias Empresarial
empresarial nova tecnologia
patenteadas

Fonte: Garnica (2007) adaptado de Siegel, Waldman e Link (2003)

Thursby e Kemp (2002) afirmam que uma das razfes da ineficiéncia técnica das
universidades é a incapacidade de tirar proveito de todas as tecnologias passiveis de
comercializacdo. Nesse sentido, Owen-Smith e Powell (2001) destacam que na maioria dos
escritérios de transferéncia de tecnologia (ETT) das universidades faltam recursos e
competéncias importantes para buscar uma ampla gama de laboratérios e grupos de pesquisa
para tecnologias comercialmente viaveis.

Para Garnica (2007) uma das maiores dificuldades dos escritorios das universidades
¢ a contratacdo de pessoal qualificado para lidar com questfes de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia. Além disso, Zawislak e Dalmarco (2011) apontam que 0s ETT
ndo estdo preparados para responder as necessidades das empresas. Assim, as universidades
apresentam um desnivel entre as pesquisas realizadas e os interesses das industrias,
subvalorizando o potencial tecnolégico e cientifico da universidade.

Nesse contexto, Querido (2011) realizou uma pesquisa quanto aos pedidos de

patentes depositados no INPI por universidades brasileiras, incluindo um mapeamento das
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atividades de seus respectivos NIT’s e verificou que universidades com NIT’s mais bem
estruturados possuem maior nimero de patentes. Concluiu ainda que as universidades sem
gerenciamento da Pl por um NIT, apresenta uma elevada taxa de abandono de patentes, perda
de prazos de pagamento de anuidades, acarretando o arquivamento dos pedidos de patentes.
Querido (2011, p. 86) afirma que “poucas universidades conseguem transformar o esforgo
dos depositos de patentes em patentes concedidas e licenciamentos de produtos e processos
que cheguem ao mercado”.

No entanto, Chapple et al. (2005) destacam que o tamanho dos ETT pode influenciar
no processo de TT. Segundo os autores, escritorios maiores podem sofrer com o problema
de serem generalistas ao invés de especialistas. Assim, uma melhora no desempenho do
licenciamento de tecnologias pode exigir a criacdo de escritorios menores e mais

especializados na protecdo e licenciamento de tecnologias.

1.3.3. Ocaso UnB
Frente aos novos desafios da universidade inovadora, a UnB possui em sua estrutura um

NIT que realiza atividades de protecdo de ativos intangiveis, a comercializacdo de
tecnologias e a prestacdo de servicos tecnoldgicos (UNIVERSIDADE DE BRASILIA,
1998). A Resolucdo do Conselho de Administracdo n° 005/98 estabelece as competéncias e
atribui¢des do NIT no ambito da protecéo e transferéncia de tecnologia, bem como estabelece
as regras para reparticdo de royalties entre a universidade e inventores.

Atualmente, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnoldgico (CDT) é o NIT da
UnB, conforme estabelece o Ato da Reitoria n® 882/2007, cuja missdo € apoiar e promover o
desenvolvimento tecnoldgico, a inovacdo e 0 empreendedorismo no ambito nacional, por
meio da integracdo entre a universidade, empresas e a sociedade em geral, contribuindo para
o0 crescimento econémico e social.

Estudos recentes apontam para UnB como uma agéncia de inovacao de destaque no
centro oeste. Floréncio et al. (2018) ao mapear e analisar os depoésitos internacionais de
patentes em engenharia na regido do centro oeste do Brasil, verificaram que a UnB lidera o
ranking dos pedidos na regido.

Segundo Ferreira, Ghesti e Braga (2017), no campo da inovagéo e TT, a UnB passou
a adquirir maior notoriedade em 2010, quando a universidade passou a firmar contratos de

licenciamento de tecnologias com mais frequéncia.
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Ferreira (2018) verificou resultados crescentes de protecdo e licenciamento de
tecnologias geradas pela UnB, apontando para as patentes como os ativos de maior destaque.
Simdes e Santos (2018) verificaram 466 ativos protegidos pela UnB, sendo 235 o total de
pedidos de patentes. Ou seja, nos Ultimos anos a universidade tem apresentados nimeros
crescentes quanto as atividades de patenteamento de suas invencoes.
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2. METODOS E PROCEDIMENTOS

Para alcance dos objetivos do estudo, foi desenvolvida uma pesquisa exploratoria,
buscando obter informacdes e dados sobre os depdsitos de pedidos de patentes realizados
pela UnB e seus custos e receitas associados.

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliogréfico sobre o tema proposto (patentes
nas universidades) por meio das seguintes fontes nacionais e estrangeiras: Portal de
Periodicos da Coordenacdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES),
Google Académico, SciELO, Web of Science e Science Direct.

Posteriormente, iniciou-se uma pesquisa documental no banco de dados do INPI
visando identificar os depositos de pedido de patente realizados pela UnB no pais. A
estratégia utilizada para recuperar os documentos de patentes da UnB na base do INPI
consistiu no preenchimento do nome “Universidade de Brasilia” no campo “Nome do
Depositante/Titular” na op¢ao de busca “pesquisa avangada”.

Destaca-se que a coleta de dados no site do INPI foi consideravelmente trabalhosa. O
processo de busca é totalmente manual, sendo necessario a verificacdo de cada deposito, ja
que o site ndo permite a extracdo de dados em arquivos que possam ser organizados e tratados
em softwares de analise de dados. Nessa etapa, apenas um pedido de patente foi excluido do
total recuperado, visto que se tratava de um pedido de patente de uma instituicao de ensino
com nome similar ao parametro de busca utilizado.

Posteriormente, foi realizada a consulta de pedidos de patentes em bancos de dados
internacionais. Para isso, pesquisou-se os sites: PatentScope e Espacenet. No primeiro portal,
na pesquisa por combinacao de campos, foram utilizados dois parametros no campo “Nome
do Requerente”: “Universidade AND de AND Brasilia” e “Univ AND Brasilia”. No site
Espacenet foi realizada uma “busca avangada” com os mesmos pardmetros utilizados no
portal anterior, preenchendo o campo “Institut Pasteur” da opgao “Advanced Search”.

Em seguida, foram realizados contatos via e-mail e reunides com os responsaveis pela
Geréncia de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia da UnB (GITT/UnB) para verificar a
consisténcia dos dados levantados e promover 0s ajustes necessarios. Foi identificado que
um pedido de depdsito realizado pela UnB, protocolado e com documento comprobatério
ndo estava no banco de dados do INPI, o que demandou contato com o 6rgdo para averiguar

a situacéo e ajustar os dados coletados. Para verificacdo dos depdsitos internacionais, foram
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realizadas consultas no banco de dados Google Patents, além de cruzar os dados com aqueles
fornecidos pela GITT/UnB.

O quadro 2 apresenta uma breve descricdo das bases de patentes utilizadas na

pesquisa.

Quadro 2 - Bases de busca de patentes utilizadas na pesquisa

Base

Categoria

Descricao

INPI

NACIONAL

A base de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) permite acesso a todos os pedidos de patente depositados em
territorio brasileiro, tanto por residentes no pais quanto por ndo
residentes.

PATENTSCOPE

INTERNACIONAL

Base mantida pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) e permite acesso aos pedidos de patentes que foram
solicitadas via Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes
(PCT).

ESPACENET

INTERNACIONAL

O Espacenet é o banco de dados de patentes do IEP e contém
documentos de patente de diferentes paises, e permite 0 acesso a

conteldo inclusive de algumas patentes depositadas no Brasil.

GOOGLE
PATENTS

INTERNACIONAL

O portal inclui a colecdo de patentes concedidas e pedidos de
patentes publicados em 17 escritérios de patentes, incluindo:
Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO),
Instituto Europeu de Patentes (IEP), Organizacdo Mundial da

Propriedade Intelectual (OMPI) dentre outros.

Fonte: Elaborado pelo autor

Superadas as limita¢Ges inicialmente encontradas para levantamento dos dados, as

informacdes coletadas na base do INPI, PatentScope e Espacenet foram organizadas em

planilhas, onde foi possivel o tratamento dos dados e a geracdo de graficos que colaboraram

com a analise.

Na primeira etapa da pesquisa foram apurados 285 depositos de pedidos de patentes

até o final do més de outubro de 2019, momento em que foi finalizada a coleta de dados para

este estudo. Os depositos foram mapeados e organizados por tipo de invencdo: Pedido de

Invencdo (PI) e Modelo de Utilidade (MU). Informac@es adicionais como, titulo, nimero do

pedido, data do deposito, data da publicagdo, data da concessdo, depositante/titular, pais,
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inventor, status e classificacao (CIP) também foram levantados. O primeiro dep6sito ocorreu
em 1992 e o mais recente foi realizado em outubro de 20109.

Na realizacdo deste estudo, patentes depositadas, que ainda estdo em periodo de sigilo
(18 meses do depdsito), mesmo ndo apresentando algumas informacoes, tais como data de
publicacdo, depositante/titular, inventor, classificacdo (CIP), foram consideradas na
pesquisa, pois ainda assim oferecem dados relevantes para analise do portfdlio de patentes
da universidade.

Quanto ao cddigo de classificacdo CIP, cada documento sinaliza qual(is) a(s) area(s)
atecnologia esta inserida e o seu nivel de detalhamento. A CIP € o instrumento que representa
a area do conhecimento tecnoldgico da patente. As areas tecnoldgicas da CIP sdo divididas
em secOes de A a H, organizadas por classes, subclasses, grupos e subgrupos dentro das
secOes. Cada patente pode ter uma ou mais classificacbes CIP. Para este estudo, foi
considerado a totalidade das classificacfes para cada pedido de patente.

Informacdes sobre as se¢les e classes sao relevantes para verificar em quais areas a
universidade esta concentrando suas invencdes e tecnologias. Esse levantamento também foi
arduo, uma vez que foi necessario entrar em todos 0s registros para coletar manualmente o
codigo alfanumérico da CIP de cada documento.

Apds a fase de levantamento dos depdsitos, a andlise do portfélio de patentes foi
realizada a partir da premissa da funcdo econdmica, ou seja, da protecdo e exploracdo
econdmica racional das patentes visando uma remuneracao justa aos esforcos e dispéndios
incorridos no desenvolvimento e protecdo das tecnologias pela UnB. Para isso, foi realizada
a coleta de dados sobre o0s custos com depésitos e manutencdo dos pedidos de patente e das
receitas com royalties provenientes dos contratos de licenciamento firmados pela UnB.

Os custos com depdsito e manutencdo dos pedidos de patentes também foram
levantados na base do INPI, sendo extraidos todos os cddigos, datas de pagamento, valores
e responsaveis pelos depdsitos para cada pedido de patente. Novamente, o trabalho foi
penoso, Vvisto que o site do INPI ndo permite extracdo de dados em planilhas e nem todos 0s
codigos de servicos apresentaram o valor pago pelo titular e/ou inventor, informando apenas
a data de pagamento.

Assim, o estudo se deparou com outra limitacdo: auséncia de valores pagos para
alguns servigos e a alteracdo periodica da tabela de cobranca pelo INPI. No entanto, para

contornar esse obstaculo, foram extraidos dados de pagamentos realizado pela UnB ao INPI

41



por meio do Sistema Integrado de Administracdo Financeira (SIAFI). O SIAFI possui
ferramentas que permitem a extracdo de dados para planilhas, o que possibilitou identificar
os valores pagos por meio da confrontacdo das datas de pagamento do servigo prestado pelo
INPI para cada pedido de patente. Naqueles casos em que houve dificuldade de identificacéo
do desembolso especifico, foram solicitados os comprovantes de pagamento a GITT/UnB e
foi realizada a confrontagéo de valores com tabelas de pregos antigas do INPI.

O levantamento de custos foi o procedimento mais trabalhoso e moroso dos
levantamentos realizados, visto que cada pedido de patente depositado possui diversos
servicos prestados pelo INPI e cada codigo, data, valor e depositante foi extraido
manualmente.

Quanto aos depositos de pedidos de patentes internacionais, apenas um pedido de
patente incorreu em custos para UnB, e os comprovantes foram disponibilizados pela
GITT/UnB. Os custos dos outros depoésitos internacionais foram assegurados pelos
cotitulares e parceiros das invencdes, 0 que representa uma grande economia de recursos para
universidade.

Para levantamento dos dados referentes ao recebimento de receitas com royalties, foi
solicitado a GITT/UnB a relagdo de todos os contratos de licenciamento celebrados pela
universidade. Com base nas informagdes fornecidas foram realizadas consultas no SIAFI e
no Sistema de Gestdo do Recolhimento da Unido (SISGRU) para identificacdo dos
pagamentos realizados em favor da UnB pelos CNPJ’s que celebraram os contratos de
licenciamento.

Foram encontradas 76 transferéncias de tecnologias realizadas pela universidade por
meio de 17 contratos de licenciamento. No entanto, nem todos os contratos representaram
retorno financeiro para a UnB.

Apds o levantamento de todos 0s custos e receitas, os valores foram corrigidos pelo
indice IGP-M, visando apresentar de forma mais apropriada os dados financeiros,
considerando o valor atualizado. Assim, a andlise dos dados envolveu ndo somente as
informagdes descritivas das patentes e transferéncias de tecnologias como também as receitas
e custos. E importante ressaltar que os custos e as receitas analisadas estdo associadas ao
processo de deposito e acompanhamento de patentes e aos resultados obtidos com
licenciamento, ndo tendo sido foco do estudo outros custos como, por exemplo, redacédo de

patentes e contratos, infra-estrutura tecnoldgica e investimentos para desenvolvimento da
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tecnologia, ou outros beneficios como, por exemplo, valores intangiveis que possam impactar
positivamente a marca UnB.
Em resumo, o levantamento e tratamento dos dados de patentes para este estudo foi

realizado seguindo as etapas apresentadas na figura 5.

Figura 5 - Etapas da pesquisa

Levantamento bibliografico

Coleta de depdsitos de pedidos de patente via site (INPI, PatentScope, Espacenet e Google
Patents)

Obtencao de informagdes via e-mail e reunides com a Geréncia de Inovacéo e Transferéncia de
Tecnologia da UnB

J

Validac&o e ajustes dos dados coletados

< < <

Levantamento dos custos com depdsitos e manutencdo de pedidos de patente

Levantamento das receitas proveniente de royalties de contratos de licenciamento ]

Analise dos dados

K€EE

Fonte: Elaborado pelo autor



3. APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS

3.1. ANALISE DO PORTFOLIO DE PATENTES DA UNB

3.1.1. Anadlise dos depdsitos de pedido de patente
Utilizando a estratégia de busca descrita na metodologia, recuperou-se o total de 285

pedidos de patentes depositados pela UnB. O grafico 1 apresenta o numero de pedidos de

patente por ano.

Gréfico 1 - Dep0sitos de pedido de patentes pela UnB
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os primeiros depositos ocorreram no ano de 1992 e o grafico 1 revela uma tendéncia
de crescimento no numero total de pedidos de patente ao longo dos anos. No entanto, esse
crescimento ndo foi estavel, pois observamos queda mais acentuada nos anos de 2010, 2016
e 2019. Vale ressaltar que no ano de 2019 os dados da pesquisa foram coletados até o dia 30
de outubro, podendo a quantidade de depdsitos aumentar até o término do exercicio.

No geral, a tendéncia de crescimento dos depoésitos entre 1992 e 2019 reflete que a
universidade estd expandindo seu portfélio de patentes. Além disso, os dados podem
evidenciar uma preocupacdo maior da universidade em proteger suas invencdes e
investimentos em pesquisas (HALL et al., 2014).

O resultado do estudo corrobora pesquisas anteriores que encontraram evidéncias de
que as universidades vém expandindo suas patentes. Geuna e Nesta (2006) encontraram

evidéncias de que o patenteamento universitario esta crescendo na Europa. Lo (2012)
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verificaram um numero crescente de patentes concedidas para universidades e faculdades
apos politicas publicas incentivarem o reforco da propriedade intelectual nas institui¢oes de
ensino de Taiwan.

No Brasil, diversos estudos também verificaram o crescimento na quantidade de
depdsitos de pedido de patente pelas universidades publicas brasileiras (SOUZA;
BARBASTEFANO; ARAUJO, 2009; PEREIRA; MELLO, 2015; SILVA et al., 2017;
FLORENCIO et al., 2018; CAVALHEIRO; TODA; BRANDAO, 2019).

Da andlise do gréafico 1, verificamos também que o aumento no nimero de depdsitos
de pedidos de patente vem ocorrendo em grande parte ap6s o ano de 2004, possivelmente
reflexo das alteracGes nas legislagdes e criagdo de politicas de incentivo e estimulo a inovagao
desenvolvida nas Agéncias de Inovacdo que visam o aumento da protecdo e transferéncia de
tecnologia nas universidades pablicas, como é o caso da Lei de Inovacao.

No contexto de expansdo do papel das universidades no desenvolvimento e
fornecimento de tecnologias a sociedade, observamos também um crescimento da quantidade
de depdsitos internacionais. Dos 285 pedidos de patentes depositados pela UnB, 73 (25%) se
referem a depdsitos internacionais encontrados nos sites Patent Scope, Espacenet e Google
Patents. Dos 73 pedidos de patentes internacionais, 22 foram realizados via PCT, e 6 por
meio do Instituto Europeu de Patente. Os demais pedidos correspondem as entradas nas fases

nacionais em cada pais em que houve o interesse em realizar a protecdo das tecnologias.

3.1.2. Tipologia
Analisando a tipologia dos 285 documentos de patentes recuperados nas bases

pesquisadas, o grafico 2 apresenta a quantidade de depdsitos nacionais e internacionais por
tipo de patente. A partir da analise do grafico 2 observa-se que a UnB apresenta apenas 7
pedidos de patente referente a modelo de utilidade, enquanto a maioria dos seus depositos se

refere a pedidos de patente de invencéo.
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Gréfico 2 - Numero de depdsitos nacionais e internacionais
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Fonte: Elaborado pelo autor

A predominancia do tipo Patente de Invencdo nos documentos de patentes langa
evidéncias sobre o papel desempenhado pela UnB no que se refere ao desenvolvimento de
suas pesquisas. Quase a totalidade delas visa desenvolver novas tecnologias e ndo apenas
conferir ao objeto melhoria funcional no seu uso ou fabricacdo, caracteristica das patentes de
Modelo de Utilidade.

3.1.3. Andlise do Status e prazos de concessao
A maior parte dos depositos de pedido de patente encontra-se em andlise. Pedidos em

analise representam 62% do total dos documentos analisados. Cabe destacar que parte dos
pedidos em analise engloba aqueles documentos em periodo de sigilo (33 documentos). As
porcentagens de documentos em analise, concedidos, arquivados, indeferidos e aqueles

realizados via PCT encontram-se no grafico 3.
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Gréfico 3 - Status dos depdsitos de patente
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Fonte: Elaborado pelo autor

Dos dados recuperados, 52 (18%) patentes foram concedidas. 22 depoésitos (8%)
foram realizados via PCT que, para efeitos do presente estudo, ndo foram consideradas como
pedidos em andlise ou patentes concedidas. O depdsito via PCT representa apenas um exame
técnico anterior as fases nacionais, onde a patente é realmente analisada pelo examinador
local e, entdo, concedida ou indeferida. Os dados mostram ainda que 18 (6%) pedidos de
patentes foram indeferidos. Ou seja, no exame formal de concesséo de patentes os pedidos
ndo preencheram as condi¢des administrativas ou formalidades exigidas. Isso representa um
custo irrecuperavel para universidade, ja que a UnB arcou com despesas de depdsitos e
manutencdo dos pedidos. Os dados levantados ndo permitiram identificar os problemas
especificos que ndo permitem a patente ser deferida, podem ser ponto de atencdo para
pesquisas futuras. O aprendizado com pedidos indeferidos pode contribuir para 0 aumento
da taxa de sucesso em outras solicitacGes de patentes.

Os pedidos arquivados também representam possibilidade de perda para UnB. Do
total, 6% (17) dos depositos foram arquivados. Um pedido de patente pode ser arquivado em
diferentes situacfes: quando ndo ha pedido de exame; quando ndo for cumprida alguma
exigéncia formal informativa; quando ndo ha pagamento da expedicdo da carta patente ou
certificado de adigdo; quando nédo respondida alguma exigéncia formal ou técnica.

Em alguns casos o desarquivamento pode ser solicitado e processo de analise do

pedido de patente corre normalmente. No caso dos 17 pedidos de patentes arquivados, 15
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foram arquivados de forma definitiva, ou seja, ndo estao passiveis de desarquivamento. 1sso
também representa um custo irrecuperavel para o depositante.

Nesse contexto, é relevante identificar o prazo médio de concesséo para as 52 patentes
concedidas a UnB. A tabela 2, apresenta o tempo médio de concessdo das patentes nacionais

e internacionais da universidade.

Tabela 2 - Prazo médio de concessdo

Invencéo Modelo de Utilidade Prazo Geral
Nacional 10,83 8,5 10,42
Internacional 6,31 - 6,31

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme tabela 2, verifica-se que o prazo médio para concessao nacional de patentes
de invencdo é de 10,83 anos e de 8,5 anos para modelo de utilidade. A concessdo de patentes
de modelo de utilidade em geral ocorre de forma mais rapida do que os pedidos de patente
de invencdo. Além disso, patentes internacionais também sdo concedidas (na média) em um
periodo bem inferior em relacdo aos prazos de concessdo do INPI. As patentes internacionais
da universidade foram concedidas na média em 6,31 anos ap0s a data do depdsito. Para
incentivar a protecdo de invencdes por meio de patentes, seria interessante o INPI buscar
reduzir seus prazos de analise dos pedidos de patente.

No entanto, pesquisas anteriores atribuem o atraso na analise de pedidos de patentes
aos baixos valores de depdsitos praticados pelos paises em desenvolvimento. Wilson (2008)
e Marco e Prieger (2009) afirmam que as taxas baixas de entrada de pedidos de patente criam
um congestionamento. Demasiados pedidos aumentam a pendéncia de patentes, isto €, o
tempo necessario para processar pedidos e podem reduzir a qualidade do exame das
solicitacfes e aumentar a possibilidade de emissdo de patentes invalidas.

Segundo a OECD (2009) hé atrasos entre a data do pedido e a data de aprovacdo da
patente. Em geral, a concesséo de uma patente demora entre dois e oito anos. Com base nos
resultados encontrados, ha evidéncias que os pedidos de patentes da UnB levam
relativamente mais tempo para serem concedidas. No entanto, no caso das patentes
protegidas junto ao INPI, como o prazo de vigéncia da patente ap6s a data de concessao néo

podera ser inferior a 10 anos para invengdes e 7 anos para modelos de utilidade, existe a
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possibilidade de patentes ficarem vigentes por um prazo superior aos 20 e 15 anos

estabelecidos pela legislagéo.

3.1.4. Anélise dos campos tecnoldgicos - CIP
Além de examinar o total de patentes depositadas pela UnB, também é relevante

conhecer as areas associadas aos pedidos de patentes em que a universidade tem concentrado
suas pesquisas. Para tanto, foi verificado o perfil dos documentos de acordo com as sec¢des
da CIP. Vale esclarecer que um pedido de patente pode ter mais de uma classificacéo CIP, e
para este estudo foram consideradas todas as classificacdes de cada depdsito identificado. A
tabela 3 apresenta a quantidade de classificacdes por secdo da CIP dos documentos de

patentes.

Tabela 3 - Pedidos de patente depositados pela UnB, divididos por se¢do do CIP

Secdes CIP N° de pedidos de patentes

Secdo A - Necessidades Humanas 326
Secdo B - Operacdes de Processamento; Transporte 39
Sec¢do C - Quimica; Metalurgia 488
Sec¢do D - Téxteis; Papel 1

Secéo E - Construcdo Fixas 6
Sec¢do F - Engenharia Mecénica; Iluminagdo; Aquecimento; Armas; Explosdes 8
Secdo G - Fisica 36
Secdo H - Eletricidade 6
Documentos ainda ndo classificados 37

Fonte: Elaboracéo propria

Conforme listado na tabela 3, a maior parte dos pedidos de patentes da UnB sao
dedicados a tecnologias da se¢do C - Quimica/Metalurgia (54%) e secdo A - Necessidades
Humanas (36%). O elevado nimero de documentos classificados nessas se¢des sugere que a
UnB tem pesquisas que geram pedidos de patentes nessas areas. O fato de que 90% dos
pedidos estarem concentrados em apenas duas areas pode sugerir indicios de especializacao
técnica da UnB. Outra potencial explicacdo envolve uma menor énfase de pesquisadores em
outras areas em solicitar patentes derivadas de suas pesquisas. Neste contexto, é importante
gue a universidade promova mais iniciativas que mostrem aos pesquisadores a importancia
da protecdo de propriedade intelectual. Devido aos critérios de progressao na carreira

académica, em algumas situacdes professor e pesquisadores privilegiam a publicacdo de
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papers com suas descobertas, podendo dificultar o registro de patentes. Desta forma, a
universidade deve direcionar esforgos para melhor orientar os académicos sobre as
oportunidades e a burocracia das patentes e licenciamentos. Os resultados de poucas patentes
em outras areas podem refletir um desconhecimento dos pesquisadores sobre a relevancia do
processo de patenteamento.

Ainda com relacdo aos dados da tabela 3, observa-se também que a UnB possui um
numero relativamente pequeno de patentes relativas a tecnologias relacionadas a area téxteis
e papel (secdo D), construcdo fixas (secdo E), engenharia mecénica; iluminacéo;
aquecimento; armas; explosoes (secdo F) e eletricidade (secdo H). Juntas, representam
apenas 2% das classificacGes levantadas por este estudo.

Operacgdes de processamento; transporte (secdo B) e fisica (secdo G) apresentaram
moderada representatividade no conjunto de pedidos de patente pertencentes a cada secdo
CIP. 33 dos 37 documentos ainda ndo classificados se referem aquelas patentes que se
encontram em periodo de sigilo e, portanto, ainda ndo tiveram sua classificacdo CIP
divulgada. 4 documentos apesar de ndo estarem em periodo de sigilo, ndo apresentaram
classificacdo CIP no site do INPI.

Analisando mais detalhadamente as seces, as tabelas 4 e 5 apresentam as classes das

secdes com maior concentragdo de pesquisas (segdes A e C).

Tabela 4 - Pedidos de patentes depositados pela UnB, divididos por classes da se¢do A

Classes CIP N° de pedidos de patentes
A01- Agricultura; Silvicultura; Pecuéria; Caca; Captura em armadilhas; Pesca 48
A21 - Cozedura ao forno; Equip. para preparo ou processamento de massas 4
A23 - Alimentos ou produtos alimenticios 20
A4l - Vestuério 1
A43 - Calgados 2
A47- Moveis; Artigos ou aparelhos domésticos; Moinhos de café e especiaria 1
A61 - Ciéncia médica ou veterinaria; Higiene 250

Fonte: Elaborado pelo autor

Na secdo A - Necessidades Humanas, as classes A0l (agricultura; silvicultura;
pecuaria; caca; captura em armadilhas; pesca) e A61 (Ciéncia medica ou veterinaria;
Higiene) foram as classes que apresentaram maior propor¢éo, apesar da universidade também

atuar no desenvolvimento de tecnologias de outras classes (A21, A23, A4l, A43 e A47).
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Ao observar a tabela 4, verifica-se que classe A61 representou 77% da se¢do A e
quase 30% do total das classificagcOes analisadas, indicando forte concentracdo de suas

patentes associadas a tecnologias do campo médico e veterinario.

Tabela 5 - Pedidos de patentes depositados pela UnB, divididos por classes da sec¢éo C

Classes CIP N° de pedidos de patentes
CO01- Quimica inorganica 3
CO02- Tratamento de agua, de aguas residuais, de esgotos ou de lamas e lodos 5
C04- Cimento; Concreto; Pedra artificial; Ceramica; Refratarios 2
CO5- Fertilizantes; Sua fabricacéo 3
CO06- Explosivos; Fosforo 2
CO07- Quimica organica 144
C08- Compostos macromoleculares organicos 40
CO09- Corantes; Tintas; Polidores; Resinas naturais; Adesivos 10
C10- Industria do petroleo, do gas ou do coque; Gases técnicas;

Combustiveis; Lubrificantes; Turfa 8
C11- Oleos animais ou vegetais, gorduras, substancias graxas ou ceras; )
Acidos graxos derivados dos mesmos; Detergentes; Velas

C12- Bioguimica; Cerveja; Alcool; Vinho; Vinagre; Microbiologia; 269
Enzimologia; Engenharia genética ou de mutacdo

Fonte: Elaborado pelo autor

Na secdo C - Quimica e Metalurgia, as classes CO7 (quimica organica) e C12
(bioquimica; cerveja; alcool; vinho; vinagre; microbiologia; enzimologia; engenharia
genética ou de mutacdo) foram as classes que também apresentaram maior concentracdo. A
tabela 5 demonstra que 269 das 488 classificacdes na secdo C sdo tecnologias referentes
bioquimica; cerveja; alcool; vinho; vinagre; microbiologia; enzimologia; engenharia genética
ou de mutacdo. Novamente observa-se grande concentracdo de tecnologias e pesquisas
realizadas pela universidade.

O fato de as tecnologias protegidas pela UnB estarem concentradas em apenas duas
secOes e que maior parte delas em apenas 4 classes, demonstra que a universidade tem
desenvolvido um namero relativamente grande de novas tecnologias em quimica/metalurgia
e necessidades humanas. Provavelmente isso se da pelo nivel de conscientizagdo que
departamentos e/ou pesquisadores envolvidos no desenvolvimento dessas tecnologias tém

sobre a importancia de protegerem suas invencles através de patentes. Podemos também
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supor que existe a possibilidade de a universidade concentrar seus depdsitos em areas em que
apresenta maior expertise cientifica. No entanto, dada a pluralidade de areas de conhecimento
e a posicdo de lideranca da UnB em diversas linhas de pesquisa, ha ainda grande potencial

de geracdo de tecnologias que poderiam ser patenteadas e licenciadas pela universidade.

3.1.5. Anadlise dos Inventores
Quanto aos pesquisadores, o estudo identificou 545 inventores diferentes envolvidos

no processo de patenteamento da UnB. No entanto, é importante frisar que nem todos os
inventores sdo pesquisadores da UnB, ja que a universidade possui diversos parceiros no
desenvolvimento e protecdo por patentes de suas invencGes. Os dados levantados
confrontados com informagdes da Plataforma Lattes, ndo permitiram identificar se a
tecnologia foi desenvolvida durante o periodo em que determinados inventores estavam na
UnB. Porém, dado que as patentes foram depositadas com a participacdo de pesquisadores
da UnB, o acompanhamento de producéo subsequente pode trazer dados relevantes.

Ao analisar a distribuicdo do nimero de inventores por documento de patente,
conforme tabela 6, verificamos que aproximadamente 65% dos inventores estdo ligados a um
unico pedido de patente. Isso indica que muitos ndo deram continuidade as a¢des voltadas ao
patenteamento de suas invencdes. Em seguida, 77 (14%) inventores sdo identificados com
dois documentos de patentes, 36 (7 %) com trés documentos e 26 (5 %) com quatro
documentos.

Em contrapartida, mesmo ndo sendo numero significativo em relacdo ao total de
inventores, 52 pesquisadores estavam ligados a cinco ou mais pedidos de patentes. Isso
provavelmente decorre daquelas patentes em que além do depésito no Brasil, houve
internacionalizacdo dos pedidos de patentes em diversos paises.
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Tabela 6 - Distribuicdo do nimero de inventores por documento de patente

Qtde de Inventores % inventores Qtde de documentos
354 65 % 1
77 14 % 2
36 7% 3
26 5% 4
32 6 % 5a8
15 2% 9al9
5 1% 20a27
545 100 %

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao investigar a quantidade de inventores por documento de patente, do total de 285

documentos de pedido de patente identificados, 61 possuiam cinco autores. O gréfico 4

apresenta a quantidade de inventores por documento de patente.

Gréfico 4 - Distribuicdo de inventores por documento de patente
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Com base no grafico 4, destacam-se também 45 documentos com quatro inventores

e 39 com trés inventores. Apenas 20 documentos de patente apresentaram apenas um

inventor. Evidencia-se, dessa forma, que novas tecnologias tendem a envolver um trabalho

coletivo, advindo da interacdo de diversos pesquisadores. Além disso, frisa-se que 33

documentos ndo possuiam informacdes sobre 0s inventores por estarem em periodo de sigilo.
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3.1.6. Depositantes/Titularidade
A andlise dos depositantes nos fornece informacgdes importantes quanto aos titulares

das invenc@es protegidas. Titular é aquele que realiza o dep6sito de um pedido de patente e
detém os direitos patrimoniais decorrentes da invengdo. Somente o titular do direito de
patente pode explorar economicamente sua invencdo, seja diretamente ou concedendo esse
direito a terceiros.

Quanto a titularidade, nem todos os documentos de patentes recuperados no estudo
séo exclusivos da UnB. Em muitos casos a universidade compartilha a titularidade com uma
instituicdo parceira (cotitular). O grafico 5 abaixo apresenta informacGes sobre a titularidade

dos depdsitos de pedidos de patente da UnB.

Gréfico 5 - Titularidade das patentes da universidade

mFUB
m Cotitularidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Na analise do grafico 5, observa-se que 44% dos depdsitos de pedido de patente foram
realizados exclusivamente pela UnB e 56% dos pedidos de patentes sdo em cotitularidade
com 60 instituicBes parceiras diferentes, sendo 25 privadas e 35 publicas. Das instituicoes
cotitulares destacam-se a Embrapa, em 59 documentos de patentes, a Biomm S/A (Biobras
S/A) em 24 documentos e a Unido Brasileira de Educacdo Catolica (UBEC) em 18
documentos, representando as maiores parceiras da UnB quanto aos depdsitos de pedidos de
patente.

O elevado numero de pedidos de patentes com cotitularidade se da em grande parte
por conta dos depdsitos internacionais. Todos 0s depositos internacionais foram realizados

em cotitularidade com instituigdes parceiras.
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Sob o aspecto financeiro, a cotitularidade implica a divisao de custos com depositos
e manutencdo dos pedidos de patente e o compartilhamento das receitas provenientes dos
contratos de cessdo ou licenciamento das tecnologias envolvidas. Sob o aspecto cientifico, a
cotitularidade reflete a colaboracéo entre diversos pesquisadores em organizagdes diferentes.
Em um ambiente cada vez mais competitivo, a sinergia entre pesquisadores pode representar

importante vantagem para a geragdo de novas tecnologias.

3.2. ANALISE DOS CUSTOS E RECEITAS COM O PORTFOLIO DE PATENTES DA
UNB

3.2.1. Anadlise dos Custos
Quanto a anélise do ponto de vista econdmico, este estudo apurou 0s custos com

depdsitos e manutencdo de pedidos de patente, bem como as receitas com royalties
provenientes de contratos de licenciamento. Tendo em vista a escassez de dados, ndo foram
foco do estudo outros custos relacionados como, por exemplo, a redacdo de patentes, 0 apoio
juridico na definigdo de contratos, ou outros beneficios intangiveis como aumento de valor
da marca ou reputacdo da universidade.

Uma analise sobre custos e receitas com o patenteamento de invencgdes universitarias
¢ instrumento importante para tomada de decisdes, e agrega com informagfes Uteis a
discussdo sobre o patenteamento nas universidades. Nesse contexto, a tabela 7 apresenta os
custos totais dos depdsitos e manutencdo dos pedidos de patente da UnB ao longo dos anos
por depositante, corrigidos pelo indice IGP-M para valores de outubro de 2019. A pesquisa
ndo levou em conta 0s custos com o processo (associados a redacdo do pedido e ao pessoal
do departamento de propriedade intelectual corporativo), nem os custos envolvidos com o
desenvolvimento das pesquisas. Considerou-se apenas taxas administrativas (taxas de
depdsitos, exame, publicacdo e validacdo) e os custos com a manutencao do pedido (taxas de
renovacdo para manter a patente valida).

Além disso, o estudo ndo inclui os gastos com depdsitos internacionais assegurados
pelos cotitulares e/ou inventores. Como dados sobre 0s custos com o depdsito e manutencéo
dos pedidos de patentes internacionais ndo ficam disponiveis nas bases pesquisadas, ndo foi
possivel verificar tais despesas. Apesar de uma limitagdo do estudo, a auséncia desses dados
ndo compromete as andlises, ja que a UnB ndo arcou com depdsitos internacionais, apenas

realizou um ressarcimento de despesas internacionais a um cotitular.
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Tabela 7 - Gastos com depdsito e manutencéao de pedidos de patente

Depositante Valor Porcentagem %
unB R$ 326.498,96 62,38
InstituigGes privadas R$ 62.557,06 11,95
Outras instituicdes publicas R$ 134.329,39 25,67
Total R$ 523.385,41 100

Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando a tabela 7, verificamos que os gastos com depdsito e manutencéo dos 285
pedidos de patentes da UnB totalizaram R$ 523.385,41 corrigidos pelo IGP-M. Dos custos
identificados, a UnB arcou com a maior parte das despesas com dep6sito e manutencdo dos
pedidos de patente, ja que 62,38% (R$ 326.498,96) foram assegurados pela universidade. As
instituicdes publicas parceiras asseguraram 25,67% dos custos com depdsitos e manutencao
dos pedidos de patente. Dentro desse grupo, a Embrapa, uma das maiores parceiras da UnB,
contribuiu com boa parte das despesas, arcando com 16,40% do total de custos. Os 12%
restantes dos custos foram assegurados por instituicdes privadas.

O grafico 6 apresenta as despesas por ano realizadas pela UnB com depdsitos e
manutencdo de seus pedidos de patente.
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Gréfico 6 - Gastos com depositos e manutencédo de pedidos de patente pela UnB
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Fonte: Elaborado pelo autor

Pela analise do grafico 6, verifica-se uma evolugdo crescente dos custos com
documentos de patente. Isso decorre do aumento gradual de depdsitos realizados e da
manutencdo dos pedidos de patente ao longo do tempo. Os pedidos de patentes realizados
em 1992 e 1993 foram arquivados e ndo haviam dados disponiveis no site do INPI e nem nos
arquivos da UnB quanto as despesas incorridas com tais pedidos. Assim, os dados de 1992 e
1993 ndo foram apresentados no grafico e, portanto, sdo desconsiderados para fins de analise
dos custos com depésito.

Nos anos de 2017 e 2018, verificamos uma evolucdo de gastos com patentes acima
da média. Isso ocorreu por conta do ressarcimento que a UnB realizou a uma instituicdo
parceira estrangeira pelos custos com a protecao internacional de uma invencdo. O gréafico 7
abaixo indica a porcentagem de gastos com a protecéo de patentes nacionais e internacionais
da UnB.
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Gréfico 7 - Gastos da UnB com patentes nacionais e internacionais

= Gastos com Depdsitos Nacionais

= Gastos com Depésitos Internacionais

Fonte: Elaborado pelo autor

Pela analise do gréafico 7, verificamos que maior parte dos gastos com pedido de
patente ocorre com patentes nacionais (89%). No entanto, os 11% de gastos com depdsitos
internacionais decorrem de apenas um pedido de patente internacional. Isso fornece indicios
sobre os elevados custos com a protecdo de patentes internacionalmente. A cotacdo de nossa
moeda também tem grande influéncia no elevado custo desse tipo de protecdo. Como quase
a totalidade das patentes internacionais sdo asseguradas pelos parceiros da UnB, isso
representa grande economia de recursos para a universidade.

Em contrapartida, existem custos que sao irrecuperaveis para a UnB, e decorrem dos
pedidos de patentes indeferidos e arquivados definitivamente. A tabela 8 apresenta as

despesas com patentes indeferidas e arquivadas.

Tabela 8 - Custos com patentes indeferidas e arquivadas

Depositante Valor Porcentagem %
UnB R$ 36.055,37 64,57
Institui¢Oes privadas R$ 8.275,99 14,82
Outras institui¢fes publicas R$ 11.509,36 20,61
Total R$ 55.840,72 100

Fonte: Elaborado pelo autor

Despesas com patentes indeferidas e arquivadas definitivamente totalizaram R$
55.840,72. A FUB arcou com R$ 36.055,37 (64,57%), ou seja, maior parte desses custos. Do
total de custos com deposito e manutencao de pedidos de patente, esses custos irrecuperaveis
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representam 10,67%. Apesar de ndo ser significativo no total de despesas com documento de
patentes, € importante uma analise sobre os motivos de indeferimento e arquivamento, ja que
por vezes representam falta de cumprimento de condi¢des administrativas ou formais. O fato
é que o arquivamento ou indeferimento ndo pode decorrer de ma gestdo do seu portfolio de
patentes, j& que as despesas com patentes sdo asseguradas com recursos publicos, que
envolve responsabilidade nos gastos e gestéo.

Quanto ao custo das patentes concedidas, verificou-se um gasto total no valor de R$
166.839,26. A UnB arcou com R$ 92.793,05 desse total, ou seja, aproximadamente 56%.
Como a UnB néo arcou exclusivamente com nenhum custo com patentes internacionais
concedidas, ndo foi possivel apresentar os respectivos dados no presente estudo. Portanto, os
gastos apurados com patentes concedidas consideraram apenas as despesas com depositos e
manutencdo de pedidos de patentes nacionais, totalizando 23 patentes concedidas, sendo 19
patentes de invencgéo e 4 modelos de utilidade.

O custo medio de uma patente de modelo de utilidade foi de R$ 3.036,44, enquanto
de uma patente de invencdo foi de R$ 8.141,76. Comparada a protecdo de uma patente
internacional, em que a UnB realizou o ressarcimento a uma instituicdo parceira,
desembolsando cerca de R$ 35 mil (patente ainda em andlise), verifica-se que o custo de
protecdo de uma patente nacional tende a ser bem inferior a protecdo internacional de

patentes.

3.2.2. Andlise das receitas com licenciamento
Quanto as receitas provenientes de royalties, o estudo apurou com base nos dados

fornecidos pela GITT/UnB, a existéncia de 76 transferéncias de tecnologia (patentes ou
pedidos de patente) por meio de 16 contratos de licenciamento e 1 contrato de cessao total.

O grafico 8 nos apresenta a transferéncia de tecnologia de patentes por ano.
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Gréfico 8 - Transferéncia de tecnologia da UnB por ano
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os anos de 1998 (20), 2006 (21) e 2012 (19) foram o0s anos em que mais houve
transferéncia de tecnologia, enquanto os demais anos somados apresentaram apenas 14
transferéncias de tecnologia. Em varios periodos a universidade ndo apresentou sequer uma
transferéncia de tecnologia, 0 que reforga a necessidade de a universidade adotar medidas
que possam fortalecer a divulgacdo de suas tecnologias e o poder de atrair empresas para
comercializacdo de suas invencgoes.

Dos 17 contratos celebrados pela universidade apenas seis se encontram vigentes. Os
contratos firmados estao ligados a 34 patentes ou pedidos de patente da UnB. Assim, a maior
parte das invencOes protegidas ndo geram contratos de cessdo ou de licenciamento,
evidenciando a necessidade de uma divulgacdo e comercializacdo mais efetiva das
tecnologias geradas na universidade.

Os contratos foram firmados com 13 empresas diferentes. No entanto, 79% deles
foram firmados com apenas duas empresas. Existe, portanto, uma grande concentracdo dos
contratos de licenciamento firmados pela UnB, dando indicio novamente de que a
universidade precisa divulgar mais suas tecnologias a fim de ampliar o alcance de suas
invencgdes no mercado.

Ressalta-se que nem todos os contratos geraram receitas para a UnB. Alguns deles se
referem a acordos de cooperacao técnica para realizacdo de testes das invengdes. 1sso ndo
necessariamente representa algo negativo, pois pode ser um elo de aproximacdo entre a
universidade e as empresas, que podem gerar contratos de cessdo ou licenciamento futuros

e, consequentemente, resultados econdmicos tanto para a universidade quanto para empresas
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e a sociedade. Nesse contexto de retorno econémico, 7 contratos representaram ganhos
econdmicos para universidade. O grafico 9 apresenta as receitas com royalties provenientes

de contratos de licenciamento por ano.

Gréafico 9 - Receitas da UnB com royalties
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Fonte: Elaborado pelo autor

Até 0 momento da realizacdo deste estudo, a UnB recebeu o total de R$ 947.260,45
de receitas com royalties provenientes de seus contratos, ajustados pelo IGP-M até outubro
de 2019. Nem todos os anos houveram receitas para universidade. No entanto, quando houve
receitas, foram significativas, considerando a comparagdo com o total acumulado. Em alguns
casos o valor recebido no ano representou metade do total acumulado, com excecao do ano
de 2015 em que a universidade faturou apenas R$ 1.247,71. Os anos de 2018 e 2019 foram
0s periodos em que a universidade se destacou quanto ao recebimento de royalties. Juntos,
estes anos representam quase 57% das receitas recebidas.

Os royalties recebidos pela universidade sdo calculados pela aplicacdo de um
percentual previsto em contrato sobre as receitas auferidas pelas empresas licenciantes com
a comercializagdo das tecnologias licenciadas. Esse percentual variou de 2% a 10% nos
contratos de licenciamento analisados.

Apesar de um elevado numero de contratos de licenciamento, a maior parte deles ndo
representou ganhos para universidade. Grande parcela das receitas auferidas com royalties

foram provenientes de apenas um contrato de licenciamento. Tal contrato representou
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aproximadamente 53% das receitas totais obtidas pela UnB com suas patentes, reforcando a
necessidade de conferir esforcos na celebracdo de novos contratos e divulgacdo das
invengOes da universidade.

Além disso, nem todo valor recebido fica a disposi¢do da UnB, visto que parte das
receitas com royalties sdo distribuidas entre os inventores e universidade. A Resolucdo do
Conselho de Administracdo n°® 005/98 estipula as regras para reparticdo de royalties dentro
da universidade e para os inventores. Segundo ela, 1/3 dos ganhos econémicos deduzidos 0s
custos com a protecdo sdo destinados aos inventores, enquanto os 2/3 restantes sdo
distribuidos internamente na universidade.

Portanto, do total de R$ 947.260,45 recebidos a titulo de royalties, R$ 301.934,43
foram distribuidos aos inventores, R$ 41.457,16 aos cotitulares, e o restante R$ 603.868,86
ficaram a cargo da UnB. Comparando com 0s custos com depdsitos e manutencdo dos

pedidos de patente, a universidade apresenta um superavit de R$ 277.369,90.

3.2.3. Andlise comparativa entre custos e receitas com a protecdo e licenciamento de
patentes

Visando comparar 0s custos com depoésito e manutencdo de pedidos de patente e
receitas com royalties provenientes de contratos de licenciamento, o grafico 10 apresenta o

saldo acumulado de receitas e despesas da UnB com patentes por ano.

Gréfico 10 - Receitas, despesas e saldo acumulado com patentes da UnB por ano
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Pela analise do grafico 10, verificamos que apesar do crescimento dos gastos com
patentes, as receitas provenientes de royalties, apesar de ndo serem frequentes, suportam
todas as despesas com depdsito e manutencdo de pedidos de patentes. Até o0 momento da
realizacéo do estudo, o superavit com atividades ligadas ao patenteamento das invengoes da
universidade foi de R$ 277.369,90, conforme ja apresentado.

No entanto, até o ano de 2005 a universidade apenas acumulou despesas com pedidos
de patentes, e s a partir de 2006 quando houve o primeiro recebimento de royalties pela
UnB, foi possivel que a universidade passasse para um quadro de superavit com atividades
de protecdo e licenciamento de patentes.

Como o recebimento de royalties ndo foi constante ao longo dos anos e a anélise se
refere a saldos acumulados de receitas e despesas, esses numeros talvez apresentem um
quadro incompleto, visto que existe um lapso temporal entre as receitas com royalties e uma
variacao do sucesso do licenciamento. No ano de 2017, por exemplo, as despesas acumuladas
com a protecdo de tecnologias quase igualaram as receitas até entdo, e a recuperacao nos anos
de 2017 e 2018 se deve a um licenciamento bem-sucedido. Como discutido anteriormente, a
maior parte das receitas com royalties (53%) foi proveniente de apenas um contrato, lancando
indicios de que as atividades de patenteamento devem ser reforcadas.

Mesmo ndo sendo o lucro um fim desejado pela universidade, o superavit com as
atividades de protecéo e licenciamento de tecnologias fornece evidéncias que a universidade
pode sustentar o proprio processo de deposito e manutencdo dos pedidos de patentes e
inclusive financiar outras atividades de inovacdo dentro do ambiente académico.

Até 0 momento os custos com depdsito e manutencdo dos pedidos de patente
representaram 54% dos ganhos econdmicos com o licenciamento de tecnologias. No entanto,
¢ importante frisar que apesar dos gastos com patentes ndo serem significativos
individualmente, impactam economicamente a universidade por um longo periodo de tempo.
Como visto, uma patente pode demorar até 10 anos para ser concedida, e como a universidade
vem expandindo seu portfolio de patentes, € relevante identificar a viabilidade econémica do

processo de protecdo e licenciamento de tecnologias.
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CONSIDERACOES FINAIS

As patentes tornaram-se ativos importantes na atual sociedade baseada no
conhecimento e as universidades passaram a ter papel de destaque na geragéo e disseminacéao
de conhecimento técnico e cientifico em favor da inovacéo.

Tendo em vista a relevancia das patentes como indicadores da atividade inventiva de
um pais, politicas publicas tém incentivado as universidades como mecanismos
impulsionadores da criagdo e transferéncia de tecnologia visando a promover o
desenvolvimento socioecondémico. Nesse contexto, o estudo identificou um aumento
significativo do patenteamento de invencdes universitarias nos Gltimos anos, corroborando
os dados da UnB.

No entanto, a questdo do patenteamento das invencgdes universitarias tem gerado
discussfes quanto ao papel das universidades como produtora de conhecimento. Assim, a
academia tem dispensado esfor¢cos com o objetivo de descrever o processo de transferéncia
de tecnologia das universidades para as empresas e verificar os impactos do patenteamento
universitario. Porém, poucos estudos tém sido realizados no intuito de verificar o impacto
econdmico nas universidades com a protecdo e licenciamento de tecnologias.

Neste contexto, este estudo langou luz sobre o tema complexo que é o patenteamento
das invenc¢des académicas sob a perspectiva do resultado econdmico dessas atividades sobre
0 or¢camento das universidades. O objetivo do presente estudo foi analisar 0s custos com
depdsito e manutencdo dos pedidos de patentes de uma universidade pablica brasileira, bem
como suas receitas com royalties provenientes de contratos de licenciamento.

Para tanto, o portfdlio de patentes da Universidade de Brasilia (UnB) foi 0 objeto da
pesquisa. Para atingir os objetivos do estudo foi realizado o levantamento dos pedidos de
patentes da universidade nas principais bases de patentes disponiveis. Foram encontrados
285 documentos de patentes vinculados a UnB e verificou-se que a universidade tem
protegido invencbes desde 1992. A UnB vem expandindo seu portfélio de patentes,
especialmente apds alteragdes nas legislacdes que favorecem a expansdo da inovagédo
académica (Lei de Inovacdo). No entanto, esse crescimento ndo tem sido estavel e a
quantidade de depdsitos vem variando ao longo dos anos.

Com as informagdes técnicas disponiveis nos documentos de patentes, foi possivel

compreender dados importantes sobre os pedidos de patentes e identificar tendéncias, tais

64



como campo tecnoldgico, tipo de patente, inventores, data de depdsito e classificagdo de
patentes.

Quase a totalidade dos pedidos de patente da universidade correspondem ao tipo de
patente de invencdo, demonstrando que a UnB tende a desenvolver novas tecnologias e nao
apenas conferir melhoria funcional a um objeto, caracteristicas das patentes de modelo de
utilidade. Além disso, a andlise do portfdlio de patentes forneceu evidéncias de
especializacdo técnica das pesquisas desenvolvidas pela UnB. Ao examinar as frequéncias
dos codigos CIP dos documentos de patentes recuperados, identificou-se uma concentracéo
em apenas duas areas técnicas. As secBes A - Necessidades Humanas e C -
Quimica/Metalurgia representaram 90% dos pedidos de patentes analisados.

Essa concentracdo lanca indicios que os departamentos e/ou inventores ligados a
essas areas do conhecimento tém maior consciéncia sobre 0s procedimentos e importancia
de proteger as invencdes fruto de suas pesquisas académicas. Tal fato, sugere a necessidade
de a universidade promover e disseminar a cultura de inovacdo em novas areas do
conhecimento, a fim de expandir o campo tecnolégico de atuacdo da universidade.

Apesar das evidéncias fornecidas pela analise das informac6es de patentes, que revela
padr@es relativos a especializagdo técnica e intensidade da atividade de patenteamento, 0s
documentos de patentes por si s6 ndo fornecem insights suficientes sobre as despesas e
receitas com a protecdo e licenciamento de tecnologias (CAVALHEIRO; TODA,
BRANDAO, 2019). Nesse contexto, a analise dos custos com a protecdo de patentes e as
receitas provenientes dos contratos de licenciamento lancaram luz sobre o impacto
econdmico das atividades de patenteamento em uma grande universidade publica brasileira.

Os resultados revelaram que os custos com o patenteamento da UnB vém crescendo.
No entanto, eles tém sido suportados pelas receitas com royalties provenientes dos contratos
de licenciamento. O custo médio das patentes concedidas foi de R$ 3.036,44 para patentes
de modelo de utilidade e R$ 8.141,76 para patentes de invencao, indicando que o custo com
a protecdo de patentes em paises em desenvolvimento tende a ser menor que em paises
desenvolvidos (PARK, 2010). Prova disso, foi o gasto de aproximadamente R$ 35 mil com
0 ressarcimento a uma instituicdo cotitular, pela protecdo de uma patente internacional,
representando 11% do total de custos com depdsito e manutencao de pedidos de patentes. No
entanto, como maior parte das patentes internacionais da UnB sdo asseguradas pelos

cotitulares, tal fato representa grande economia de recursos para universidade.
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Quanto as receitas com royalties provenientes de contratos de licenciamento e cessdo
de tecnologias desenvolvidas pela UnB, os resultados sugerem que a universidade tem
recebido retornos expressivos nos ultimos dois anos, contribuindo para que as receitas
superem o0s custos com depoésito e manutencdo dos pedidos de patente. No entanto, maior
parte dos ganhos econdmicos provenientes das atividades de patenteamento se refere apenas
a um contrato de licenciamento bem-sucedido. Isso reforca a necessidade do fortalecimento
da divulgacéo das invencdes académicas geradas pela UnB.

As patentes sdo importantes indicadores da atividade inventiva, mas nem sempre
indicam inovagdo propriamente dita. Se uma patente ndo chegar ao mercado e ndo gerar
lucros aos seus detentores, ela ndo materializa uma inovacgéo (POJO, 2014). Portanto, uma
invencéo so se torna inovacdo quando gera retorno econémico aos seus detentores. No caso
da UnB, como uma pequena parcela das invenc6es consegue ser licenciada e gerar lucros aos
seus detentores, podemos verificar que a universidade ndo tem gerado muitas inovagoes.

Apesar dos 17 contratos de licenciamento transferirem 76 tecnologias, poucos
geraram retorno para aos licenciantes e, consequentemente, para a universidade. Portanto,
analisar apenas a quantidade de tecnologias protegidas e o numero de licenciamentos pode
trazer um quadro enganador. Apenas um contrato representou 53% dos ganhos econdmicos
advindos das atividades de licenciamento, representando um nimero pequeno quanto a
difusdo da tecnologia na sociedade e ganhos para o licenciante.

O namero reduzido de contratos de licenciamento frente a uma quantidade crescente
de pedidos de patente, também apresenta um quadro de desnivel entre a pesquisa feita pela
universidade e o interesse das empresas. Indica a falta de interacdo entre a universidade e o
mercado, possivelmente pela falta de divulgacéo das tecnologias desenvolvidas a partir de
pesquisas académicas. Nesse contexto, pesquisas sugerem a importancia do corpo docente
como elo entre academia e empresas, € 0 sucesso do licenciamento de tecnologias
(THURSBY; THURSBY, 2007).

Embora os resultados apresentados decorram da investigacdo dos padrdes dos
pedidos de patentes e dos custos relacionados apenas aos dep6sitos e manutencéo dos pedidos
de patentes, eles sdo relevantes para orientar futuras pesquisas quanto a questdo dos custos
com protecao e ganhos econémicos advindos do processo de patenteamento universitario.

Além disso, o estudo da uma contribuicéo ao debate quanto ao papel da universidade
na protecdo e licenciamento de suas invenc¢des. Mesmo a busca pelo retorno econémico ndo

ser uma missédo da universidade, os ganhos com o licenciamento das inven¢des universitarias
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podem incentivar e financiar novas pesquisas, que num contexto geral, contribuem para o
bem-estar da sociedade e para o avanco cientifico, tecnoldgico e econdémico.

Os ganhos econdmicos representam também um panorama do impacto do
conhecimento gerado pela universidade na sociedade. Se a atividade inventiva da
universidade tem contribuido para gerar lucros as empresas, demonstra um impacto positivo
das tecnologias geradas no ambito académico na sociedade.

Como sugestdo para novas pesquisas, estd a ampliacdo da analise de outros custos
envolvidos no processo de patenteamento de invencBes universitarias, os fatores que
contribuem para o fortalecimento da transferéncia de tecnologia por meio de contratos de
licenciamento, pesquisas comparativas entre pedidos de patentes e ganhos econémicos com
o licenciamento de tecnologias entre universidades, e a valoracdo de patentes pelas

universidades.
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