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RESUMO

O presente trabalho de conclusdo de curso realiza um estudo de caso de contratos
de transferéncia de Know How realizados pelo NIT da UnB, com o intuito de avaliar
0 grau de relevancia e os impactos que eles trouxeram a Universidade de Brasilia —
UnB, por meio de analise de casos ja realizados e gestdo do conhecimento realizada
pela UnB para Transferéncia de Tecnologia. Foi realizada uma pesquisa para
determinar o panorama da transferéncia de tecnologia no Brasil, bem como foram
descritos os tramites realizados pela Universidade de Brasilia para transferir
tecnologias. A metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada onde os préprios autores
descreveram as informacdes pertinentes ao estudo de caso tendo em vista terem
trabalhado no NIT da UnB, e a investigacdo documental realizada por meio de
registros do NIT, pesquisas bibliograficas em base de periddicos e publicagbes em
revistas. Ao final do estudo de caso foi dado um diagndéstico dos casos sob analise.

Palavras-chave: Transferéncia de Tecnologia. Know How. Nucleo de Inovagao
Tecnoldgica.
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ABSTRACT

The present work of completion of course carries out a case study of Know How
transfer contracts carried out by the NIT of UnB, in order to assess the degree of
relevance and the impacts that they brought to the University of Brasilia - UnB,
through analysis of cases already carried out and knowledge management carried
out by UnB for Technology Transfer. A survey was conducted to determine the
panorama of technology transfer in Brazil, as well as the procedures performed by
the University of Brasilia to transfer technology. The methodology used was the
applied research where the authors themselves described the information pertinent
to the case study in view of having worked at the NIT of the UnB, and the
documentary research conducted through NIT records, bibliographic searches in
journals and publications in magazines. At the end of the case study a diagnosis of
the cases under analysis was given.

Keywords: Technology transfer. Know how. Technological Innovation Center.
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1. INTRODUGCAO

Desde o desenvolvimento das primeiras ferramentas na pré-histéria, o ser
humano usa da sua capacidade criativa para desenvolver solugcbes que l|he
proporcionem melhoria na qualidade de vida. A forma mais antiga de se garantir o
beneficio econémico oriundo de uma invencéo € o sigilo, tendo como exemplo o
conhecimento transmitido de mestres e praticos para seus aprendizes. No entanto,
com a evolugao da sociedade, diversos mecanismos juridicos foram sendo criados
para garantir ao inventor o direito sobre a exploragdo de suas invengdes, como as
marcas, as patentes e o direito autoral, os quais sdo conhecidos como ativos
intangiveis.

No mundo moderno, ainda existem exemplos onde o direito a exploracao
econdmica de uma invengao ou de um know-how € garantido apenas com o sigilo
industrial, sendo o caso mais famoso a formula do refrigerante Coca-Cola, a qual
nunca foi patenteada e ha mais de um século é produzida sob um forte sistema de
segredo. E possivel encontrar outros exemplos, como o cddigo fonte do buscador
Google ou o “molho especial” utilizado pelo McDonalds para preparar os seus
lanches. No entanto, a decisdo de manter uma invengao como sigilo, sem protegé-
la, nem sempre é acertada e muitas vezes sequer é possivel. No caso especifico da
Coca-Cola, pode-se afirmar que a decisao de nido patentear a formula foi acertada,
principalmente por ter ficado por mais de um século sem perder o seu valor de
mercado, uma vez que se mantém no seu ramo como referéncia na preferéncia dos
consumidores. E interessante notar que, caso ela tivesse sido patenteada, ja teria
caido em dominio publico quase cem anos atras, muito antes de se tornar um
sucesso de mercado, e qualquer empresa poderia estar produzindo o refrigerante
sem a necessidade de uma licenga ou pagamento de honorarios. Porém, atualmente
sao raros os produtos, processos e servicos desenvolvidos que permanecem por
tanto tempo com valor de mercado, pois as solugdes sado incessantemente
substituidas. Além disso, na maioria dos casos, nos produtos e processos
disponiveis hoje no mercado mais de uma invencgao estdo embarcadas, as quais séo
geralmente criadas por inventores diferentes, o que impossibilita a manutengao do

sigilo industrial.
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A Lei n°® 10.973 de 02 de dezembro de 2004, também conhecida como Lei
de Inovacgao, trouxe a importancia de se construir estruturas de estimulo a inovacao,
bem como de se instituir mecanismos eficientes de gestao da propriedade intelectual
e transferéncia de tecnologia que estdo cada vez mais em voga no ambito das
organizagdes empresarias e das Instituicdes Cientificas, Tecnologicas e de Inovagéo
(ICT). Com o advento da Lei n° 13.243 de 11 de janeiro de 2016, que dispde sobre
estimulos ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacdo cientifica e
tecnoldgica e a inovagéao e altera a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei
n°® 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei n°
8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n° 8.010, de 29 de marco de 1990, a Lei
n°® 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n® 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos
termos da Emenda Constitucional n° 85, de 26 de fevereiro de 2015, regulamentada
pelo Decreto n° 9.283 de 07 de fevereiro de 2018, a Lei de Inovagao foi alterada
tendo em vista a necessidade, identificada pelo governo, de se estreitar a relagéo
entre universidade, sociedade e empresa.

Isto porque o novo marco legal trouxe diversas medidas para incentivo a
inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldégica no ambiente produtivo, além de
estabelecer que tais medidas devem observar alguns principios, dentre eles o de
promover as atividades cientificas e tecnologicas como atividades estratégicas para
o crescimento econdmico e social; incentivar a constituicdo de ambientes favoraveis
a inovacgao e as atividades de transferéncia de tecnologia; estimular as atividades de
inovagao nas ICT e nas empresas; bem como promover e dar continuidade aos
processos de desenvolvimento cientifico, tecnoldgico e de inovacgao, assegurados os
recursos humanos, econémicos e financeiros para tal finalidade.

Além disso, deve-se observar também, no momento de se proteger ativos de
propriedade intelectual e de se transferir tecnologia de modo a aplicar os preceitos
da Lei de Inovagao, as diretrizes definidas no artigo 27, tais como a de promover o
desenvolvimento e a difusdo de tecnologias sociais e o fortalecimento da extenséo
tecnolégica para a inclusdo produtiva e social; promover a simplificagdo dos
procedimentos para gestdo dos projetos de ciéncia, tecnologia e inovacéo e do
controle por resultados em sua avaliagdo; assegurar tratamento diferenciado,

favorecido e simplificado as microempresas e as empresas de pequeno porte.

10
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Ademais, dentre as medidas previstas na legislagdo, esta a obrigatoriedade
das Instituicdes Cientificas, Tecnoldgica e de Inovagéo de direito publico instituirem
os seus proprios Nucleos de Inovacao Tecnolégica (NIT), ainda que de maneira
isolada ou por meio de associagao entre duas ou mais ICT. A Lei de Inovacéao
define, ainda, que os NIT devem possuir, como finalidade, a gestdo da politica
institucional de inovagcdo das ICT a qual pertencam, incluindo, portanto, a
responsabilidade do NIT de realizar a administragao organizacional da propriedade
intelectual e transferéncia dos ativos intangiveis desenvolvidos no ambito de suas
ICT.

Neste sentido, os produtos oriundos de pesquisa e desenvolvimento
passaram a alcangar grandes conquistas nos diversos setores - governamental,
educacional e empresarial - sendo responsaveis por grandes avangos nas pesquisas
por tratamentos de saude, bem como de ciéncia e tecnologia, fomentando a
economia.

No Brasil, as universidades e centros de pesquisa estdo dentre as principais
fontes de tecnologias que podem gerar inovagdes tecnolégicas. Grande parte dos
investimentos voltados para a pesquisa vem de programas governamentais. Por
isso, se de um lado as empresas se beneficiam dessa parceria com eventuais
lucros, por outro, essa € uma maneira eficaz de levar o conhecimento gerado nas
universidades até a sociedade.

Com a crescente busca do mercado por inovagdes, essas parcerias sao de
extrema importancia, pois, estimulam a pesquisa e inovagdo, bem como incentivam
o mercado a langar novos produtos com a possibilidade de geracgdo de lucro para as
empresas e eventuais royalties para a ICT. E para ilustrar essa parceria esse
trabalho realizara estudos de casos recentes de transferéncia de tecnologia entre
instituicdo de ciéncia e tecnologia e inovagao - ICT e empresa privada.

A justificativa para definicdo do tema do presente trabalho € compreender
como o NIT da UnB conduz a gestao do conhecimento com vista a transferéncia de
Know How, por meio do estudo de casos ja realizados, a fim de avaliar o grau de
importancia e relevancia dessa modalidade de transferéncia de tecnologia para a
Universidade de Brasilia, bem como o impacto financeiro que ela trouxe a UnB.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo estudar como as
Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao de direito publico, neste caso, a

Universidade de Brasilia — UnB, realizam as suas atividades de transferéncia de

11
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conhecimento, especialmente a transferéncia de Know How, desenvolvidos pela
comunidade académica, com ou sem parceria entre outras instituicdes, para o setor
produtivo e a sociedade como um todo, fazendo valer os principios previstos na Lei

de Inovacéo.

2. OBJETIVOS

1. GERAL:
Avaliar o grau de importancia/relevancia e impactos dos contratos de

transferéncia de know how junto a Universidade de Brasilia.

2. ESPECIFICOS:
- Relatar os casos de transferéncia de know how realizados pelo Nucleo de
Inovagao Tecnoldgica - NIT da Universidade de Brasilia - UnB.
- Mapear os procedimentos adotados pelo NIT/UnB para transferéncia de
know how.
- Analisar a metodologia utilizada na negociagcéo e transferéncia do Know
How.

- Avaliar o grau de relevancia da transferéncia de Know How.

3. REVISAO DA LITERATURA

A Emenda Constitucional n° 85/2015 alterou e adicionou o texto da
Constituicdo Federal de 1988 no que se refere ao tratamento das atividades
relacionadas a ciéncia, tecnologia e inovagéo, onde o Estado passou a incentivar a
cooperacgao entre os entes publicos e instituicdes privadas no intuito de promover a
pesquisa, o desenvolvimento e a inovagéo do Pais conjuntamente.

O dispositivo constitucional alterado, art. 219-A, prevé que:

“Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
poderéo firmar instrumentos de cooperacdo com 6rgdos e entidades
publicos e com _entidades _privadas, inclusive para o
compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade
instalada, para a execucdo de projetos de pesquisa, de
desenvolvimento cientifico e tecnolégico e de inovagcdo, mediante
contrapartida financeira ou nao financeira assumida pelo ente
beneficiario, na forma da lei”. (Grifo nosso).

12
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Com essa iniciativa tornou-se possivel observar que o preceito constitucional
passou a incentivar a interagao dos sujeitos visando a promogao da inovagéo.

Diante disso, o governo federal, com o intuito de promover o progresso
econdmico e social do pais por meio de pesquisa e desenvolvimento, promulgou a
lei de incentivo a inovagao, a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo
(Lei 10.973/2004), comumente conhecida como Lei de Inovag&o Tecnoldgica.

Com o advento da Lei 13.243/2016, tal dispositivo legal foi totalmente
alterado pelo governo federal que vislumbrou a necessidade de estreitar a relagéo
entre universidade, empresa e sociedade no que se refere a pesquisa e
desenvolvimento. A Lei n°® 13.243/2016 busca melhorar a inser¢édo do empresariado
e das ICT privadas no ambito das politicas publicas voltadas a inovacao, simplificar
os procedimentos de gestao financeira, compras, e contratacdo para atividades de
Ciéncia Tecnologia e Inovagcdo - CT&l, aperfeicoar a legislagdo para trazer
seguranga juridica na interpretacdo por parte dos érgéos de controle e viabilizar a
constituigdo de um Sistema de CT&l que opere em regras compativeis com todos os
niveis e aumente as possibilidades de cooperacdo entre os entes publicos e
privados.

Em 07/02/2018 foi promulgado o Decreto n° 9.283/2018 que regulamenta a
Lei n® 10.973, de 02/12/2004, a Lei n°® 13.243, de 11/01/2016, o art. 24, § 3°, e 0 art.
32, § 7°, da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, o art. 1° da Lei n° 8.010, de 29/03/1990, e o
art. 2°, caput, inciso |, alinea "g", da Lei n°® 8.032, de 1204/1990, e altera o Decreto n°
6.759, de 05/02/2009, para estabelecer medidas de incentivo a inovacdo e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitagao
tecnoldgica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento do sistema

produtivo nacional e regional.

4, PROPRIEDADE INTELECTUAL

Um dos conceitos mais aceitos pela literatura é o definido pela Organizagao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2018), que afirma que a Propriedade
Intelectual é:

“‘a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e
cientificas, as interpretagcdes dos artistas intérpretes e as execugdes

13
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dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissbes de
radiodifusdo, as invengbes em todos os dominios da atividade
humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como
as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a protecado contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade

intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.”
A propriedade intelectual é ramificada em trés grandes grupos, sendo eles o
Direito Autoral, a Propriedade Industrial e a Protecdo Sui Generis. No ambito do
Direito Autoral tem-se o Direito de autor, os Direitos Conexos e os Programas de
Computador. Ja dentro dos direitos de propriedade industrial temos as marcas, as
patentes, os desenhos industriais, as indicagbes geograficas e o segredo industrial,
aqui compreendido também o know-how. Por fim a protecao Sui generis inclui as
cultivares, as topografias de circuitos integrados e conhecimento tradicional
associado ao patriménio genético. A figura 1 demonstra os ramos da Propriedade

Intelectual. (INPI, 2010).

Propriedade Intelectual

' !

' Protecao Sui Generis ..

Direito Autoral ' Propriedade Industrial
Direito de Autor Marca Cultivar

Direito conexo Patente Topografia de circuitos

Programa de Desenho industrial Conhecimento tradicional

associado
computador Indicacao geografica

Figura 1. Ramos da propriedade intelectual.
Fonte: Elaborado pela autora.

Vale observar que existe ainda o segredo industrial que n&o possui uma
legislagao propria para conceder ao seu detentor uma protecédo de monopdlio a titulo
exclusivo e temporario concedida pelo Estado. Se bem aplicado, o segredo industrial
pode se perpetuar pelo tempo. Sendo assim nao se aplica ao segredo industrial a
protecdo prevista pela Lei n° 9.279/96, muito embora seja chamada de Lei da
Propriedade Industrial (LPI).

14
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5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Inicialmente, ha de se ressaltar que tdo importante quanto proteger o
patriménio intelectual é a realizagdo do processo de transferéncia de tecnologia,
uma vez que a inovagdo s6 acontece, de fato, quando a tecnologia chega ao
mercado.

Outrossim, a transferéncia de tecnologia propriamente dita, possibilita o
retorno financeiro por meio de uma exploragado racional. Podemos inferir que uma
das principais fontes de recursos de empresas que investem na obtencdo de
patentes, desenhos industriais, marcas e direitos autorais, decorre por meio de
programas de licenciamento.

Segundo Jodo Marcelo de Assafim (2005), o termo tecnologia € empregado
no trafego econdmico-industrial como uma espécie de “guarda-chuva”, onde se
abriga tudo que esta relacionado com ativos intangiveis vinculados ao processo
produtivo de uma empresa. Ou seja, partindo-se de uma concepgado geral, a
tecnologia € um conjunto de conhecimento cientifico cuja adequada utilizagdo pode
gerar beneficios para a coletividade.

Muito embora, Silvio de Salvo Venosa, aborde que transferéncia € um termo
utilizado nos contratos em sentido improprio, porque nao se transporta a tecnologia
de um lugar para o outro, de outro modo, uma das partes da relagdo juridica
concede a outra a possibilidade de utilizacdo empresarial de uma patente, ou
proporciona conhecimentos técnicos e experiéncia sobre procedimentos ou formulas
de producao de bens e servicos.

A Transferéncia de Tecnologia pode ser entendida, ainda, como o conjunto
de etapas que descrevem o fornecimento de conhecimento tecnologico sobre
determinada inovagao resultante de pesquisa cientifica realizada por Instituicbes
Cientifico-Tecnologicas ao setor produtivo, a ser formalizada por meio de
instrumentos de parceria.

Desse modo, tais transferéncias possuem a finalidade de firmar parcerias
para Pesquisa e Desenvolvimento a partir do fornecimento do conhecimento
tecnolégico, bem como para permitir a utilizagdo da invencao por outras instituicoes,
com intuito comercial por meio do pagamento de royalties ao titular da propriedade

intelectual da invencao.
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Assim, a aquisicdo externa de tecnologia por meio de transferéncia permite
que as empresas possam adquirir novos produtos, processos ou tecnologia sem a
necessidade de participar dos estagios iniciais, caros e arriscados, de pesquisa e
desenvolvimento, possibilitando o compartilhamento de riscos e custos com outras
instituicées. Isso pressupbde a passagem de tecnologia e conhecimento de uma
organizagao para outra.

Por sua vez, duas sdo as condigcdes minimas para que ocorra uma efetiva
transferéncia de tecnologia: o transferidor precisa estar disposto a transferir e o
receptor precisa ter condi¢des de absorver o conhecimento transferido. Somente
com a absor¢cdo do conhecimento e o seu dominio pelo receptor, o processo de
Transferéncia de Tecnologia se completa.

Por fim, tem-se que a Transferéncia de Tecnologia pode se dar de forma
definitiva ou temporaria. Sera definitiva quando o titular da propriedade intelectual da
inovacao transferir definitivamente a terceiros, os direitos sobre o conhecimento
tecnolégico da invengao. De outro modo, se dara de forma temporaria, quando o
titular da propriedade intelectual autorizar terceiros, por tempo determinado, e
estabelecendo condigbes para o uso dos direitos sobre o conhecimento tecnolégico
da inovagao.

6. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

E consenso que os paises mais desenvolvidos no cenario mundial, sdo
detentores de alta producgéo de tecnologia, dedicando cada vez mais investimento a
pesquisa e ao desenvolvimento nas mais diversas frentes tecnoldgicas, num esforgo
desmedido para diversificar suas zonas industriais, elevando, assim, o valor
agregado aos seus novos produtos e processos. O investimento na producéo
possibilita a manutencdo do posto “desenvolvido” e o crescimento econdmico,
permitindo um constante avango dos indices de desenvolvimento tecnolégico com
ganho social.

Apos muitos anos, percebe-se, finalmente, uma movimentagdo no cenario
nacional, por meio de esforcos e politicas publicas visando o fortalecimento do
processo inovativo no Pais.

Observa-se, ainda, uma maior disposicdo para a realizagdo de parcerias

entre a academia e o setor privado, pratica essa que tem sido cada vez mais
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estimulada, exercendo um papel de primordial importdncia para que o
desenvolvimento realizado pela academia chegue ao setor produtivo.

O Poder Legislativo movimentou-se no sentido de regular e criar
mecanismos legais capazes de incentivar a inovagado, a pesquisa cientifica e a
protecdo da propriedade intelectual, por meio da Lei n° 10.973/2004, conhecida
como a Lei de Inovagdo que, no ano seguinte foi regulamentada pelo Decreto n°
5.563/2005 (BRASIL, 2004:2005).

A partir de entdo, as Instituicdes Cientificas Tecnolégicas — ICT
caracterizadas como 6rgdos ou entidades do poder publico que possuem por
atribuicdo a execucgao de atividades de pesquisa basica ou aplicada de carater
cientifico e tecnolégico, passaram a observar e se valer dos preceitos legais das
normas retrocitadas.

Entre os muitos fatores determinantes para a promog¢do da inovacdo no
nosso Pais, podemos destacar a existéncia de um arcabouco favoravel, pensado a
partir da contribuicdo de todos os atores envolvidos no processo. Assim, destaca-se,
a Lei 10.973/2004 como o primeiro motor legal existente no ordenamento juridico do
Brasil.

A Lei de inovagédo foi recebida como o um instrumento facilitador no
processo de transferéncia do conhecimento produzido nas ICTs para as empresas
por meio das mais diversas formas possiveis de Transferéncia de Tecnologia,
favorecendo a sociedade e todos os demais participantes envolvidos no processo de
inovacéo do Pais.

No entanto, ainda que a referida lei estivesse abarcando uma série de
possibilidades para que a inovagao e a transferéncia de tecnologia ocorressem no
Brasil, 0 excesso de burocracia e a necessidade de revisdo de alguns mecanismos
insertos no texto legal, nunca permitiram que o Brasil ocupasse um lugar de
destaque no cenario mundial quando o assunto em voga se refere a inovagéo e
transferéncia de tecnologia (CLASSIFICACAO GERAL DO INDICE DE
COMPETITIVIDADE MUNDIAL 2018; IMD COMPETITIVENESS YEARBOOK,
2018).

Com base nesse diagndstico, os parlamentares atuantes e afetos a tematica
apresentaram o Projeto de Lei (PL) n® 2.177/11, que tinha como intuito se

transformar em um cdodigo de ciéncia e tecnologia para o Pais. O resultado de sua
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tramitacdo no Congresso Nacional foi a Lei n° 13.243/2016, regulamentada,
posteriormente, pelo Decreto n° 9.283/2018.

Apods a promulgacao do “Novo Marco Legal de CT&l”, constituido a fim de
reposicionar o Pais no tocante aos resultados intrinsecos a pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo, sob novos prismas, dos quais destacam-se: o
fortalecimento das parceiras publico-privado; a descentralizagdo do fomento ao
desenvolvimento de pesquisa e inovacao; a desburocratizacdo dos procedimentos
atinentes a maquina publica e o incentivo a formacgao de aliangas estratégicas.

No entanto, considerando que a alteragdo normativa é bem recente, ndo se
sabe, ao certo, qual impacto os subterfugios legais terao sobres resultados de CT&l
durante os préoximos anos, 0 que nos permite apenas, mensurar o estado atual da
Transferéncia de Tecnologia no Pais.

Tal escolha se escora no pressuposto de que o alcance finalistico do
desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras gera beneficios imensuraveis
para a promocao do desenvolvimento socioecondmico do Pais.

Desse modo, o Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e
Comunicagdes — MCTIC, no uso de suas atribuicbes regulares, exercendo o seu
controle finalistico, monitora os dados fornecidos pelas Instituicbes Cientificas,
Tecnologicas e de Inovagao (ICT), por intermédio do Formulario para Informacgéo
Sobre a Propriedade Intelectual das ICTs do Brasil (FORMICT, 2017).

O ultimo relatério FORMICT disponibilizado pelo MCTIC foi o do ano de
2017 que se baseia em dados apresentados pelas ICT ao longo do ano de 2017.
Desse modo, a partir da analise dos dados constantes no referido relatorio,
poderemos ter um diagndstico aproximado do status em que se encontra a

Transferéncia de Tecnologia no Brasil.

7. PANORAMA DA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL A
PARTIR DOS DADOS DO FORMICT

Na forma do que preconiza o Art. 17, da Lei 10.973/2004, as ICT publicas e
privadas beneficiadas pelo erario publico devem preencher o FORMICT anualmente,
de modo a fornecer os dados e informacgdes requeridos pela pasta ministerial. Para
efeitos de elucidagao, cabe trazer a baila o conceito legal de ICT: “6rgao ou entidade

da administragdo publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado sem
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fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no
Pais, que inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo social ou estatutario
a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos”.

No ano de 2017, 297 (duzentos e noventa e sete) instituigbes publicas e
privadas preencheram o relatorio do MCTIC, com destaque para o estado de Sao
Paulo e Rio de Janeiro que, sozinhos, ultrapassam toda a regido norte do pais. Nao
obstante, a regido sudeste desponta de todas as demais regides do Pais, obtendo

quase a metade dos participantes, conforme demonstrado no Grafico 1.
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Grafico 1 — Distribuicédo de ICT por regido
Fonte: FORMICT/MCTIC

Noutro sentido, o grafico 1 ainda nos chama atencao para a Regido Sul do
Pais que se diferencia em relagdo as demais regides analisadas, em razao da
proximidade de numeros observados entre ICT publicas e ICT privadas. Fato este
que nao se repete em nenhuma outra regido, quando na verdade as ICT publicas
aparecem em numeros exponencialmente maiores, conforme grafico 1.

No que tange a celebragdo de Contratos de Transferéncia de Tecnologia,
possibilidade esta prevista no Art. 6 da Lei 10.973/2004, os numeros ainda s&do muito
discretos, principalmente se levarmos em consideragdo o elevado numero de

publicagdes e ativos intangiveis protegidos pelas ICT.
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Os contratos de Transferéncia de Tecnologia firmados pelas ICT figuram em
uma fase mais avangada do processo de comercializagdo de tecnologia, fase esta
que na grande maioria das vezes nao é alcangada por essas instituicbes. Tal
limitante impede que estas instituicbes recebam algum retorno pelo capital
intelectual e todo recurso dispendido para o alcance de uma nova tecnologia.

Nesse sentido, ainda, levando por base os dados obtidos por meio do
FORMICT 2017, dentre todas as ICT que preencheram os formularios, somente 59
(cinquenta e nove) instituicbes formalizaram contrato no ano base do relatério em

evidéncia. Assim demonstrado no grafico 2.

Possui Contrato de Tecnologia
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Grafico 2 — Distribuigdo de ICT que possuem Contratos de TT celebrados
Fonte: FORMICT/MCTIC

Ou seja, exatas 238 (duzentas e trinta e oito) instituicbes ndo conseguiram
firmar um Contrato de Transferéncia de Tecnologia.

Apesar dos numeros nao terem atingido o patamar ideal, observa-se que no
decorrer dos anos de 2013 a 2017 o montante dos contratos celebrados pelas
instituicdes tem aumentado paulatinamente ano apds ano, alcancando, um aumento

de 14,2% do ano de 2016 para o ano de 2017, de acordo com o grafico 3.
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Grafico 4 — Comparativo do montante de Contratos de TT
Fonte: FORMICT/MCTIC

A transferéncia de tecnologia desempenha um papel de extrema importancia
para a competitividade empresarial e desenvolvimento tecnolégico da industria,
atuando como um elo entre a empresa, que necessita de ser subsidiada para manter
a competitividade global, e a universidade (ou instituicdo de pesquisa), que é a
detentora do conhecimento, permitindo assim um desenvolvimento tecnoldgico
sustentavel que valoriza os conhecimentos desenvolvidos.

ApoOs consolidada a transferéncia de tecnologia, faz-se necessario realizar-
se a gestdo da Transferéncia de Tecnologia que consiste em acompanhar os
processos de transferéncia, para garantir o cumprimento dos termos de parcerias
firmados para o fornecimento do conhecimento, preservar os direitos inerentes a
propriedade, e garantir a correta destinagdo dos recursos financeiros advindos da
comercializagao do produto.

Os contratos de P&D e os de licenciamentos sdo recomendados para
alavancar a competéncia técnica e viabilizar inovag¢des incrementais. E os
mecanismos mais adequados para construir competéncia técnica e realizar
atividades de inovacao descontinuas sdo os consorcios, os fundos de pesquisa e as

joint ventures.
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Os Nucleos de Inovagéo Tecnolbgicas sao os organismos responsaveis pela
gestdo da propriedade intelectual da ICT a qual é vinculado, e a partir da Lei de
Inovagao tornaram-se presenca obrigatoria dentro das ICT.

Por isso, é importante a ICT investir em capacitacdo profissional e técnica
para os profissionais envolvidos em todo o processo inventivo, desde a P&D até o
acompanhamento dos processos de transferéncia de tecnologia.

A transferéncia de tecnologia ocorre por meio de celebragéo de instrumentos
juridicos especificos que sao regulamentados pela Lei de Inovagdo (Lei n°
10.973/04), alterada pela Lei n° 13.243/16, conhecida como novo marco legal de
inovacéao e seu o Decreto Regulamentador n°® 9.283/18.

8. METODOLOGIA E RESULTADOS

O presente trabalho tem a natureza de pesquisa aplicada pois o objetivo é
gerar conhecimentos sobre uma situagao pratica que podera servir como base para
futuros estudos e aplicagdes; a abordagem do problema foi realizada de forma
qualitative, tendo em vista o fato das informagdes necessarias para tal pesquisa
terem sido levantadas de maneira subjetiva, bem como ndo foi necessario a
aplicagdo de nenhum método ou técnica estatistica no decorrer do trabalho. A
pesquisa visa o fim de investigacdo explicativa pois esclarece fatores que
contribuem para determinado fenémeno relacionados a pesquisa, bem como associa
procedimentos para determinado fim.

Foram utilizados como meio de investigagdo a pesquisa de campo onde a
prépria autora péde descrever as informacdes pertinentes ao estudo de caso, tendo
em vista ter trabalhado no NIT da UnB; a investigagcdo documental realizada por
meio de registros do NIT; pesquisas bibliograficas desenvolvidas com base em
materiais publicados em revistas e periddicos; e configura-se um estudo de caso ja
que serdao analisadas as informagdes com profundidade e detalhamento para
promover condigdes de agdes em futuros trabalhos. Os elementos da pesquisa
buscaram compreender o processo de transferéncia de tecnologia, bem como a

interagcdo entre a Universidade e a empresa.
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9. PRODUTO TECNOLO?ICO | — ARTIGO PUBLICADO NO PERIODICO
CADERNOS DE PROSPECCAO EM DEZEMBRO DE 2018:

APLICAGAO DA PROSPECCAO TECNOLOGICA NO ESTUDO DE CASO DA
PALMILHA SENSORIZADA PARA PES DIABETICOS

RESUMO

O presente artigo realiza uma prospecgao tecnolégica do pedido de patente
intitulado “palmilha sensorizada para pés diabéticos” de titularidade da Fundacéao
Universidade de Brasilia, com o intuito de analisar a viabilidade de sua manutencéao
em razdo do cenario atual de crise orgamentaria. Foram mapeadas tecnologias
similares, no Brasil e exterior, que utilizam sinais bioelétricos, no corpo ou em suas
partes, para monitoramento. A busca por patentes se deu na base Orbit. Também
foram analisadas publicacbes sobre sistemas eletrbnicos de monitoramento, nas
bases de dados das plataformas Scopus e Web of Science. |dentificou-se que a area
apresentou crescimento nos ultimos anos, porém que os estudos ainda sao
incipientes. O trabalho visou também a avaliagdo da maturidade tecnoldgica do
invento, pelo que se concluiu que o grau de prontidao tecnolégica da palmilha
estudada é TRL 5.

Palavras-chave: Sinais Bioelétricos. Corpo. Palmilha.

APPLICATION OF TECHNOLOGICAL PROSPECTION IN THE CASE STUDY OF
THE INSOLE WITH DIABETIC FEET SENSORS

ABSTRACT

The present article carries out a technological prospection of the technology titled
"sensorized footbed for diabetic feet", owned by the University of Brasilia Foundation,
in order to analyze the viability of maintaining its patent application due to the current
scenario of budget crisis. Similar technologies have been mapped, in Brazil and
abroad, that use bioelectrical signals, in the body or in its parts, for monitoring. The
search for patents was based on Orbit. We also analyzed publications on electronic
monitoring systems in the databases of the Scopus and Web of Science platforms. It
was identified that the area presented growth in the last years, but that the studies
are still incipient. The study also aimed at evaluating the technological maturity of the
invention, so it was concluded that the degree of technological readiness of the
insole studied is TRL 5.
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INTRODUCAO

Dados da pesquisa de Vigilancia de Fatores de Risco e Protecdo para
Doencgas Crénicas por Inquérito Telefénico (Vigitel) do Ministério da Saude indicam
que entre 2006 e 2016, o numero de brasileiros com diabetes aumentou 61,8%. Isso
significa que a doencga passou de atingir 5,5% da populagao para 8,9% das pessoas
(Brasil, 2017).

Entretanto, poucos produtos nacionais sao desenvolvidos com o intuito de
melhorar a qualidade de vida do paciente diabético. Segundo Tales Andreassi e
Roberto Sbragia (2002), no Brasil, diferente do que ocorre em outros paises, sao os
resultados de vendas que condicionam os investimentos futuros em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Era esperado que os investimentos em P&D fossem
futuramente compensados com a participacdo dos novos produtos na receita total
das empresas.

Nesse contexto, destacam-se trabalhos realizados em universidades
brasileiras, como a “palmilha sensorizada para pés diabéticos”, de titularidade da
Fundacao Universidade de Brasilia - FUB. O pedido de patente depositado no INPI,
sob o registro Pl 1103692-5, em 18 de julho de 2011, encontra-se em analise ja ha 7
(sete) anos. A invencao tem como principio detectar e monitorar os principais pontos
de pressao do pé, de modo a realizar um estudo mais detalhado sobre as areas
suscetiveis ao desenvolvimento de feridas em pés de pessoas com diabetes. A
tecnologia visa principalmente ao estagio de prevengao, mas sem deixar de atender
aos pacientes acometidos por feridas. A palmilha segue a anatomia e as
caracteristicas dos pés do usuario e é confeccionada, de forma individualizada e
personalizada, em latex hipoalergénico, proporcionando maior conforto e bem-estar.

Entretanto, mesmo sendo um dos grandes polos de pesquisa no Brasil, as
universidades tém dificuldade em manter os pedidos de patentes, uma vez que ha
custos envolvidos e, com a nova realidade imposta pela Emenda Constitucional n°
95/2016 (BRASIL, 2018), limitando os gastos publicos, uma nova era de eficiéncia e
planejamento de gastos deve ser estabelecida.

Nesse contexto, o presente estudo visa identificar o mercado mundial em

que a tecnologia “palmilha sensorizada para pés diabéticos” encontra-se inserida.
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Pretende-se embasar uma futura discussdo sobre a manutencédo ou nédo do pedido
de protecdo da patente e suporte dos gastos diretos do Centro de Apoio do
Desenvolvimento Tecnolégico - CDT/UnB, efetuados ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) a titulo de taxas.

No presente trabalho €& apresentada uma prospecgédo, de abrangéncia
nacional e internacional, da tecnologia de titularidade da Fundagao Universidade de
Brasilia - FUB, detectando inventos similares, publicacbes sobre o assunto,
viabilidade comercial, bem como grau de prontidao tecnolégica.

Portanto, a intencdo principal €, considerando o histérico do pedido de
patente e o tempo decorrido para analise, verificar qual € o atual cenario onde se
localiza a tecnologia prospectada. E, por fim, realizar uma qualificagdo tecnoldgica
do pedido de responsabilidade do CDT/UnB frente a um cenario mundial e regional,
fornecendo subsidios a uma proposta de gerenciamento de ativos de Propriedade
Industrial pela Universidade de Brasilia.

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa, adotada no presente estudo, permitiu a
avaliacdo do cenario mundial e nacional de tecnologias de sistemas de
monitoramento eletrénicos, a partir de informacdes obtidas em bases de patentes e
de artigos, nacionais e internacionais. Para tanto, foram escolhidas as plataformas
Orbit, Scopus e Web of Science.

Foi realizada a analise bibliométrica quantitativa acerca do tema que envolve
a tecnologia analisada. Essa é uma técnica para o mapeamento dos principais
autores, periddicos e palavras-chave sobre determinado tema (PRITCHARD, 1969).
Ela examina o material bibliografico de uma perspectiva objetiva, quantitativa, que &
util para organizar a informagéo em um campo tematico especifico (MERIGO et al.,
2015). E também uma forma de analise de publicacdes cientificas que avalia a
evolucdo do conhecimento de um assunto especifico, a qualidade cientifica e a
influéncia de obras e fontes (BOUYSSOU & MARCHANT, 2011; DAIM et al., 2006).

A analise bibliométrica seguiu seis etapas: 1) definicdo do campo de estudo,
2) escolha do banco de dados, 3) ajuste dos critérios de busca, 4) compilagdo das
categorias de informagdes bibliograficas, 5) codificagdo do material recuperado e,
finalmente, 6) analise da informacéo.
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Foram utilizadas diferentes combinagdes de palavras-chave, nos campos
“titulo” e “resumo”, a fim de melhor representar o objeto de pesquisa. As palavras-
chave utilizadas foram as seguintes: “bioelec”, “signal” e “body”. Para melhor
descrever a tecnologia, foram usadas técnicas classicas de pesquisa, tais como
operadores booleanos (AND - OR), de truncamento (*) e sinbnimos para as
palavras-chave (“bio-signar’).

Os resultados obtidos foram analisados a fim de identificar os principais
paises de prioridade das tecnologias, as empresas mais atuantes nesta area, a
evolugdo do numero de protecbes ao longo dos ultimos anos, a distribuicdo dos
depodsitos em universidades e a situagdo atual das prote¢cdes. Com relagdo as
publicacdes cientificas, foram identificados os principais autores, universidades,
revistas, paises, areas tematicas e periodos de ascendéncia do tema.

Posteriormente, o estudo foi direcionado para a obtengdo do grau de
maturidade da tecnologia “palmilha sensorizada para pés diabéticos”. O nivel de
prontidao tecnologica foi obtido considerando a escala TRL (Technology Readiness
Level).

RESULTADOS E DISCUSSAO

Mapeamento de inventos na base de patentes da plataforma Orbit.

A prospeccdo tecnoldégica é uma ferramenta capaz de mapear
sistematicamente os desenvolvimentos cientifico e tecnoldgico, os quais, por sua
vez, sao capazes de influenciar de forma significativa os investimentos em
tecnologia, que impactam diretamente na industria, na economia e nas relagdes de
consumo presentes na sociedade como um todo (SERAFINI et al., 2012).

No dia 14.06.2018, foi realizada uma pesquisa de depodsitos de patentes na
base Orbit, com filtro para intervalo de 20 anos (1997-2017). As buscas foram
iniciadas, no titulo e resumo, com as palavras-chave “bioelec™ e “bio-signal’ com o
operador booleano “OR” e o truncamento (*), tendo sido obtidos 3.351 resultados.
Para o aprimoramento, foi inserida a palavra-chave “signal’ com o operador
booleano “AND”, resultando 1.678 registros. Por fim, foi adicionada a palavra-chave
“‘body”, também com o operador booleano “AND”, obtendo o resultado de 616
registros.

Optou-se pela ndo utilizagdo da palavra-chave “insole” (palmilha) tendo em

vista que restringia muito a busca e inviabilizava a analise de mercado da tecnologia
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objeto deste estudo. Atentou-se também ao fato de que o pedido de patente
reivindicado ndo é somente para uma palmilha, mas também para o sistema de

monitoramento de pressao plantar. Os dados estdo demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 — Resultados da busca na base de patentes da plataforma Orbit para as palavras-
chave “bioelec*” OR “bio-signal” AND “signal” AND “body”, 2018.
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Busca Palavras-chave Resultados
1¢cada encontrados

1@ “bioelec*” OR “bio-signal” 3.351 resultados

22 (“bioelec*” OR “bio-signal”) AND “signal” 1.678 resultados

3° (“bioelec*” OR “bio-signal”) AND “signal” AND “body” 616 resultados

Fonte: Elaboragéo propria (2018).

Os 616 resultados encontrados foram selecionados para confecgdo de
graficos, que possibilitaram as analises que ser&o a seguir expostas.

Figura 1 — Patentes disponiveis na base de patentes da plataforma Orbit para as palavras-
chave “bioelec*” OR “bio-signal” AND “signal” AND “body”, por ano de publicagao.
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Fonte: Elaboragéo propria (2018).

Nota-se que o numero de patentes teve uma evolugido expressiva nos
ultimos 10 anos, em especial nos anos de 2015 e 2016. Ha uma redugdo no ano de
2017, provavelmente em funcao do periodo de sigilo exigido pela lei brasileira que é
de 18 meses, portanto, as patentes ainda nao estao disponiveis para consulta.

Salienta-se que os resultados selecionados representam tecnologias que
detectam, medem ou registram sinais bioelétricos do corpo ou de suas partes,
conforme a classificagdo do pedido de patente analisado (IPC A61B5/04).

Foi possivel observar, que o pais com maior numero de depdsitos de
patentes com a tecnologia de sensores para detectar e monitorar pontos de pressao
no corpo humano é a Republica da Coréia, que totaliza 373 registros, quantidade
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superior a soma dos registros de todos os outros 15 paises subsequentes do ranking
de depositantes para essa familia tecnoldgica (China, Japao, Estados Unidos, entre
outros).

Pela Figura 2, pode-se verificar que a tecnologia aplicada no pedido de
patente objeto deste estudo € encontrada em diversos segmentos, porém os mais
relevantes sdo ligados aos temas médicos-biologicos, com o objetivo do
monitoramento dos sinais do corpo e niveis de atividade e suas intensidades.

Figura 2 — Principais nichos tecnoldgicos para tecnologias de sensores para detectar e
monitorar pontos de pressao no corpo humano segundo patentes disponiveis na base de
patentes da plataforma Orbit.
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Fonte: Elaboragéo propria (2018).

Cabe esclarecer que a mesma patente pode se enquadrar em mais de um
nicho tecnolégico, motivo pelo qual pode ser observada a quantidade apresentada
na Figura 2 em cada segmento.

Na Figura 3 é confirmada a lideranga da Republica da Coréia como territorio
propicio para o investimento em tecnologia e inovagdo, pois, das 16 maiores
instituicdes depositantes de patentes apenas 5 ndo se encontram no territério sul-
coreano.

A empresa SAMSUNG destaca-se como maior depositante no periodo de 20
anos pesquisado, que é de 1997 a 2017. Somando-se o percentual de depodsitos
das principais empresas sul-coreanas obtém-se um percentual superior a 60% do

total de registros ligados a tecnologia.
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Pode ser observado que a SAMSUNG detém mais de 25% de todos os
registros de pedidos e concessdes de patentes ligadas a tecnologia de sensores e

monitoramento.

Figura 3 — Principais depositantes da tecnologia de sensores para detectar e monitorar
pontos de pressao no corpo humano segundo patentes disponiveis na base de patentes da
plataforma Orbit.
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Fonte: Elaboragéao propria (2018).

Mapeamento de publicagdes nas bases de dados das plataformas Scopus e
Web of Science

No dia 13.06.2018, na base Scopus foi realizada uma busca no titulo,
resumo e palavras-chave de documentos que contivessem ((“biolec®™ OR “bio-
signal”) AND “signal” AND “body”), com filtro para publicagcdes entre 1997 e 2017. A
utilizacdo das mesmas palavras-chave e periodo utilizado para a busca de patentes
foi proposital. A busca refinada resultou em 228 documentos, os quais serviram para
a analise.

A pesquisa realizada na plataforma Web of Science, em 12.06.2018, que
utilizou a mesma combinagdo das palavras-chave, os mesmos ordenadores
booleanos e delimitacdo de periodo, possibilitando inicialmente a localizagdo de
resultados bem abrangentes, porém, com o refinamento da busca foi possivel
chegar a um numero de publicagdes aproximado ao da outra base, conforme
descrito na Tabela 2.
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Tabela 2- Busca por palavras-chave e demais combinagdes e os respectivos resultados nas
bases de dados das plataformas Scopus e Web of Science para as palavras-chave “bioelec*”
OR “bio-signal” AND *“signal” AND “body”, 2018.

Palavras-chave Resultados Resultados Web of
Scopus Science
12 (“pbiolec*” OR “bio-signal”) 1.381 6.606
22 ((“biolec*” OR “bio-signal”) AND “signal” 1.286 1605
32 ((“biolec*” OR *“bio-signal”’) AND “signal” 228 194
AND “body”)

Fonte: Elaboragéo propria (2018).

A distribuicdo das patentes por ano de publicacdo permite identificar uma

evolugdo o numero de depdsitos nos ultimos anos, conforme a Figura 4.

Figura 4 — Documentos disponiveis na base da plataforma Web of Science para as
palavras-chave “bioelec*” OR “bio-signal” AND “signal” AND “body”, por ano de publicagao.
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Fonte: Elaboragéao propria (2018).

E possivel notar que, nos ultimos 20 anos, houve um aumento importante de
publicacdes sobre o assunto, em especial entre os anos de 2013 a 2017, com leve
decréscimo em 2016. A base de dados Scopus indicou o apice de publicacbes sobre
o tema no ano de 2014 e a base Web of Science no ano de 2015.

Entre as cinco fontes com mais publicagdes sobre o tema, duas sao IEEE,
ou seja, pertencentes ao Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrénicos. Essa
organizacgao de profissionais foi responsavel por 14% das publicagdes sobre o tema
analisado. O IEEE se considera a maior organizagao profissional técnica do mundo

dedicada ao avango da tecnologia em beneficio da humanidade. Declaram que o
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objetivo principal da organizagado € promover a inovagéo e a exceléncia tecnolégica
para o beneficio da humanidade.

O IEEE ¢é liderado por um grupo diversificado de membros voluntarios eleitos
e nomeados. A estrutura de governanca inclui conselhos para areas operacionais,
bem como o6rgaos que representam membros das 46 Sociedades e Conselhos
técnicos e dez regides geograficas mundiais.

Na base Web of Science a apresentacao do demonstrativo das publicacdes
em periddicos cientificos, ofereceu destaque para a revista americana
Bioelectromagnetics (BEM), que publicou 15% de artigos sobre o tema. A revista
BEM serve como um ponto focal para cientistas, profissionais, académicos,
estudantes de pds-graduagao, bolsistas e associados que buscam pesquisas em
todo o mundo. A revista publica artigos e pesquisa de alta qualidade, com foco em
aspectos experimentais, tedricos e clinicos da interagdo e aplicagdo de campos
eletromagnéticos e ondas em sistemas bioldgicos.

Os lideres em publicacdes, nas duas bases pesquisadas, sdo os autores
Giovanni Ansaloni e David Atienza Alonso, porém, aparecem em posi¢des trocadas.
David em primeiro lugar na base Scopus e Giovanni na base Web of Science.

Giovanni Ansaloni € pesquisador de pds-doutorado na Faculdade de
Informatica da Universita della Svizzera Italiana (USI-Lugano). Sua pesquisa atual é
centrada na customizagao arquitetural de dominio especifico, estudando novas
estratégias para a automacao de identificacdo e sintese de extensao de conjunto de
instrucbes e a exploragdo de matrizes reconfiguraveis de granulacdo grossa
especificas de dominio. Essas duas linhas de pesquisa sao fundadas por dois
subsidios separados do SNF. De 2011 a 2015, trabalhou como pds-doc no
Laboratério de Sistemas Embarcados da Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(ESL-EPFL). Coordenou os esforgos de pesquisa com foco nos Sensores Sem Fio
inteligentes, incluindo otimizagbes de software de algoritmos de processamento para
analise de sinal biolégico e exploragcbes arquitetbnicas de plataformas WBSN de
baixissimo consumo de energia.

David Atienza Alonso professor associado de engenharia elétrica e de
computacgéo e diretor do Laboratorio de Sistemas Embarcados (ESL) no Instituto de
Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia (STI) da Escola Federal Politécnica de
Lausanne (EPFL), Suica. Anteriormente, foi professor associado do Departamento

de Arquitetura e Automacgao de Computadores da Universidade Complutense de
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Madri (UCM), Espanha. Ele recebeu seu M.Sc. e doutorado graduados em Ciéncia
da Computacgao pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, e pelo Centro
Interuniversitario de Microeletronica (IMEC), Leuven, Bélgica, em 2001 e 2005,
respectivamente.

Dos 228 documentos pesquisados na plataforma Scopus, pode-se observar
que foram originados na maioria em instituicdes de ensino da Suiga, Coréia do Sul,
Itadlia e Portugal. A Escola Federal Politécnica de Lausanne (EPFL) apareceu em
primeiro lugar com grande vantagem no numero de documentos produzidos sobre
as demais.

A analise por paises, na base Scopus, confirma a predominancia da Coréia
do Sul (37 documentos), da mesma forma como ocorre nas patentes, seguida logo
ap6s de india (33), Estados Unidos (27), Jap&o (19), Suica (16), China (12), ltalia
(12) Taiwan (11) e Canada (9). O Brasil aparece com apenas 1 (um) documento.

Ja na base Web of Science, verificou-se a predominancia dos Estados
Unidos (38) seguido de india (21), Coréia do Sul (20), China (16), Italia (12), Taiwan
(11), Japao (10) e Suica (9).

Figura 5 — Documentos disponiveis na base da plataforma Web of Science para as
palavras-chave “bioelec*” OR “bio-signal” AND “signal” AND “body”, por paises base.
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Fonte: Autoria propria (2018).
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A Figura 5 representa o volume de publicagbes do tema pesquisado com
destaque para os Estados Unidos e a india que juntos somam 30% do material
produzido ao longo do periodo avaliado.

N&o foi identificado nenhum autor brasileiro, mas o cenario no Brasil esta
bastante favoravel. No relatério produzido pela Clarivate Analytics para a Capes,
publicado em janeiro de 2018, foi desenvolvida uma analise do panorama da
producao cientifica do Brasil. A Clarivate fez uso da bibliometria para analisar
documentos de pesquisas brasileiros publicados entre 2011 e 2016, tendo sido
identificados pontos fortes e oportunidades para a politica de pesquisa e ciéncia
brasileira, concluindo que “O Brasil € o 13° maior produtor de publicagdes de artigos
em nivel mundial e seus resultados de pesquisa crescem anualmente” (Relatério
Clarivate Analytics, 2018).

A Revista Nature, publicacdo de fevereiro de 2018, apontou que existe uma
tendéncia entre os paises em desenvolvimento em um maior investimento em
ciéncia e tecnologia e consequentemente um aumento da producéao cientifica, mas
ressaltam que “Os Estados Unidos continuam sendo uma poténcia cientifica
mundial, com pesquisas de alto nivel de qualidade e impacto, formando o maior de
numero de doutores em ciéncia e tecnologia, além de ser, ainda, o principal destino
de pesquisadores internacionais” (NATURE, 2018).

Dos 228 documentos analisados na base Scopus, verificou-se que 143 sao
papéis de conferéncia (62,7%) e 77 sao artigos (33,8%). Assim, vé-se que embora o
tema venha sendo bastante pesquisado, divulgado em Conferéncias e
compartilhado com os pares, o fato de constar mais em papéis de conferéncia do
que em artigo indica que € uma &rea que ainda precisa ser consolidada
cientificamente.

Com relacdo a area de estudo, a pesquisa demonstrou ser marcante a
predominéncia do assunto em Engenharia (143 documentos — 62,7%), seguida de
Ciéncia da computacao (129 — 56,6%) e Medicina (52 — 22,8%).

Figura 6 — Documentos disponiveis na base da plataforma Web of Science para as
palavras-chave “bioelec*” OR “bio-signal” AND “signal” AND “body”, por numero de citagdes
base Web of Science.
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A Figura 6 demonstra o numero de citagdes sobre o tema. Foram 1.242 com
uma média de 59,14 por ano, somente no ano de 2017 foram registradas 250
citacées.

Segundo Di Cross, Simon Thomson e Alexandra Sinclair, “O numero de
citagcdes que uma publicacdo de pesquisa (paper) recebe reflete o impacto que teve
em pesquisas posteriores. As publicagdes cientificas citam documentos anteriores
para validar uma contribuicdo intelectual.” Assim, torna-se possivel dizer que uma
publicagdo (ou uma colegao de publicagbes) que tenha uma contagem de citagbes
mais elevada teve também um impacto maior no campo de conhecimento ao qual se
relacionou (Relatorio Clarivate Analytics, 2018).

Dessa forma, o estudo feito pelo bidlogo da UnB Marcelo Hermes-Lima
esclarece que “A melhor forma de analisar a qualidade de um conjunto grande de
artigos & por meio de suas citagbes” (2017).

Analise da tecnologia considerando numero de pedidos de patentes
concedidas e publicacdes

A analise da razdo entre patentes e publicacbes € importante para
determinar a maturidade da tecnologia. Para tanto, foi utilizada para a busca a base
de patentes Orbit e a base de artigos Web of Science.

A comparagao entre as duas bases de artigos Scopus e Web of Science,
realizada no presente trabalho em um primeiro momento, serviu para validar a
informacéo encontrada de que existem mais pedidos de patentes do que produgdes

cientificas sobre a tecnologia estudada. Isso se da pelo fato de existirem empresas
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investindo em tecnologias com foco no mercado e menos estudos publicados por
universidades e demais instituicdes, possibilitando assim uma crescente
comercializacdo de produtos nessa area. Tal situacdo € peculiar e denota que a
maturidade da tecnologia € bem propicia ao mercado, tendo em vista que a
publicagdo de artigos torna o conhecimento de dominio publico, enquanto a patente
traz a apropriagcdo daquela tecnologia restringindo os direitos de exploragéo
comercial do ativo exclusivamente ao detentor da patente. Esse crescimento
relacionado aos depésitos de patentes também é tipico de uma tecnologia
emergente em seus primeiros anos de apropriacao (QUINTELLA, 2011), conforme a

Figura?.

Figura 7 — Relacdo patentes x publicacdes para as palavras-chave “bioelec*” OR “bio-
signal” AND “signal” AND “body”.
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Fonte: Autoria propria (2018).
Analise da tecnologia utilizando o método TRL (Technology Readiness Level)

O primeiro documento que descreveu a ideia sobre os niveis de maturidade
das tecnologias foi o “The NASA technology push towards future space mission
systems” (SADEN, 1989). Segundo Mankins (1995), por meio de um sistema de
medicdo sistematica, os TRLs auxiliam as avaliagbes da maturidade de uma
tecnologia em particular e também a comparagdo de maturidade entre diferentes
tipos de tecnologia.

O método TRL é apresentado como uma ferramenta de politica de pesquisa
e inovagao pelo The TRL Scale as a Reserch & Innovation Policy Tool (EARTO,
2014), capaz de estimar a maturidade tecnolégica dos elementos criticos da
tecnologia durante o seu processo de aquisi¢ao e permitir discussdes consistentes e

uniformes de maturidade técnica em diferentes tipos de tecnologia.
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A Resolugéo n°® 191, de 18 de maio de 2017, do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, que institui o Projeto Piloto de Priorizagdo do Exame de
Pedidos de Patente depositados por Instituicbes de Ciéncia e Tecnologia, em seu
artigo 2°, define TRL ou Niveis de prontiddao tecnolégica como “metodologia de
estimacao da maturidade tecnoldgica dos Elementos Tecnoldgicos Criticos (CTE) de
um projeto atraves do processo de desenvolvimento, baseado em uma escalade 1 a
9”.

Com base nas concepgdes antes mencionadas e no modelo da referida
Resolucéo, que fornece uma sugestdo de descrigdo e dos resultados dos TRLs, bem
como na norma ISO 16290:2013, foi realizada a analise pelos autores de forma a
terminar o grau de maturidade da tecnologia intitulada “palmilha sensorizada para
pés diabéticos”.

Inicialmente, verificou-se que a tecnologia sob analise demonstra, de forma
simples, o processo tecnoldgico, bem como expressa o0s principios basicos
destinados ao uso e aplicagdes potenciais. Os conceitos e a aplicagcao do produto
sao bem formulados, destinando-se especialmente para pessoas diabéticas, com
confeccéo do produto de forma individualizada e personalizada.

O estabelecimento de fungao critica, de forma analitica ou experimental, ou
prova de conceito € demonstrada em publicacdes de pesquisas realizadas pelos
professores responsaveis pela tecnologia e seus alunos. De acordo com o artigo
“‘Embodiments, Visualizations and Immersion with Enactive Affective Systems” (MIT,
2017), a viabilidade do produto é ressaltada pela utilizacdo de sensores apenas nos
pontos especificos desejados.

A validagao funcional dos componentes em ambiente de laboratério foi
realizada apenas em parte. O estudo “Mathematical Modeling of Passive Diabetic
Step” (CONEN, 2014) nos mostra que a modelagem da marcha diabética é
desafiadora e requer um estudo da marcha do paciente com diabetes para
confecg¢ao da palmilha. Diante disso, o referido artigo retrata ainda que estdo sendo
realizados estudos e testes laboratoriais sobre a marcha de pessoas acometidas da
doenca por meio de um sistema que utiliza uma palmilha em latex com dispositivos
sensoriais que identificam a pressao plantar nessas pessoas.

Da leitura do artigo “Walking and health: an anctive affective system” (Digital
Creativity, 2016) depreende-se que uma das inventoras, a Prof. Suélia Rodrigues

(BioEngLab - UnB), criou um biomaterial de palmilha que foi testado, para sinais
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vitais, como um tipo de assistente pessoal. Esse protétipo tem sido usado com
sucesso para medir a pressao do pé€, no intuito de servir como assistente de saude,
especialmente para pessoas diabéticas. O artigo supramencionado ainda relata que
o prototipo pode ser considerado como uma inovagao disruptiva aplicada para a
saude movel.

A validagdo e demonstracdo das fungbes criticas dos componentes em
ambiente relevante foram realizadas. O protoétipo foi reproduzido com comprovagao
de sua funcionalidade e desempenho. Contudo, ndo houve demonstracdo em
ambiente operacional. Assim, necessario enfatizar que o produto nao foi finalizado e
qualificado, bem como nao se encontra apto a ser comercializado.

Diante dessa andlise, foi possivel concluir que a tecnologia “palmilha
sensorizada para pés diabéticos” ainda se encontra em fase de teste com nivel de
prontidao passivel de ser classificado como TRL 5, que se refere a validacdo das
fungdes criticas dos componentes em ambiente relevante. A prontidao da tecnologia
ainda é muito incipiente, carecendo da realizagcdo de testes de efetividade em
pessoas diabéticas.

E importante destacar que o grau de prontiddo foi analisado com base nas
informacdes constantes no pedido de patente depositado e em dados resultantes de
estudos posteriores que estdo disponiveis em publicacbes de autoria dos proprios
inventores, tendo sido, portanto, consideradas as evolugdes divulgadas
publicamente nos ultimos sete anos.

Vale ressaltar que as tecnologias com potencial de aplicagdo ao Sistema
Unico de Saude — SUS devem passar por um processo de certificacdo pela ANVISA
em atendimento ao disposto na Lei n® 6.360/76, art. 12, que dispbe que nenhum
produto de interesse a saude, seja nacional ou importado, podera ser industrializado
ou comercializado no mercado brasileiro sem obter o registro junto ao Ministério da
Saude. Diante disso, faz-se necessario mencionar que a tecnologia em questéo,
carece de um longo caminho a ser percorrido até chegar ao mercado brasileiro,
necessitando de realizacdo de testes em pessoas acometidas pela diabetes,
autorizacdo de comercializacdo pelo Ministério da Saude, producéo de lote piloto e
prototipagem a nivel industrial. Ou seja, apesar de se tratar de uma tecnologia em
elevado estado de prontiddo, se comparado com grande parte das tecnologias
desenvolvidas em Universidades, esta ainda demandara um volume significativo de

recursos de um eventual interessado antes que possa ser comercializado.
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CONCLUSAO

O estudo prospectivo conduzido pelo presente trabalho visou identificar o
mercado mundial em que a tecnologia “palmilha sensorizada para pés diabéticos”
encontra-se inserida. No presente trabalho foi apresentada uma prospecgao, em
nivel nacional e internacional, da tecnologia de titularidade da Fundacgao
Universidade de Brasilia, detectando inventos similares, publicacbes sobre o
assunto, viabilidade comercial, bem como grau de prontidao tecnolégica.

Utilizando-se as bases de dados das plataformas Orbit, Scopus e Web of
Science, pode-se concluir a predominancia de documentos de pedidos de patente,
que perfazem o triplo do numero de publicacdes cientificas.

As informacdes levantadas tanto de patentes como publicacdes indicam que
os desenvolvimentos tecnolégicos na area se encontram em crescimento, com apice
em 2014 e 2015, e que a maior parte das tecnologias similares estdo sendo
produzidas na Coréia do Sul. Também s&o realizados muitos estudos na india, EUA,
Japao, Suica, China e Italia. A empresa que mais desenvolve tecnologia na area € a
SAMSUNG.

O fato de haverem mais documentos publicados em papéis de conferéncia
do que em artigo indica que a area precisa ainda ser mais bem consolidada
cientificamente.

A classificagcdo da tecnologia em TRL 5 evidenciou a necessidade do
estabelecimento de parcerias estratégicas para o aprimoramento do produto,
realizagao de testes em pessoas diabéticas e certificagdo na ANVISA.

As informacgdes levantadas também mostraram ser possivel a realizacdo de
parcerias para a futura comercializagdo do produto, haja vista o crescente numero
de brasileiros diagnosticados com a doenga e a existéncia de industrias atuantes na
area de tecnologias para monitoramento, no corpo ou em suas partes, de sinais
bioelétricos.

Conclui-se que a manutencao do pedido de protecdo da patente e suporte
dos gastos diretos do CDT/UnB, efetuados ao INPI a titulo de taxas, se justificam.

O atual cenario onde se localiza a tecnologia prospectada ainda é crescente

e capaz de absorver e receber a invencao analisada.
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10. PRODUTO TECNOL()GICO I - ARTIGO SUBMETIDO PARA
PUBLICACAO NO PERIODICO CADERNOS DE PROSPECCAO EM FEVEREIRO
DE 2020:

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE KNOW HOW: UM ESTUDO DE CASO DE
CONTRATOS CELEBRADOS PELO NIT DA UnB

RESUMO

O presente artigo realiza um estudo de caso de contratos de transferéncia de Know
How realizados pelo NIT da UnB, com o intuito de avaliar o grau de relevancia e os
impactos que eles trouxeram a Universidade de Brasilia — UnB, por meio de analise
de casos ja realizados e gestdo do conhecimento realizada pela UnB para
Transferéncia de Tecnologia. Foi realizada uma pesquisa para determinar o
panorama da transferéncia de tecnologia no Brasil, bem como foram descritos os
tramites realizados pela Universidade de Brasilia para transferir tecnologias. A
metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada onde os proprios autores descreveram
as informagdes pertinentes ao estudo de caso tendo em vista terem trabalhado no
NIT da UnB, e a investigagdo documental realizada por meio de registros do NIT,
pesquisas bibliograficas em base de periddicos e publicagdes em revistas. Ao final
do estudo de caso foi dado um diagnostico dos casos sob analise.

41



, . Programa de Pés-Graduagio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
{) E’ Tecnologia para a Inovacio da Universidade de Brasilia
lec UnB PROFNIT/UnB

Palavras-chave: Transferéncia de Tecnologia. Know How. Nucleo de Inovagao
Tecnoldgica.

KNOW HOW TRANSFER AGREEMENT: A CASE STUDY ON UNB NIT
CONTRACTS

ABSTRACT

This paper presents a case study of know-how transfer agreements carried out by
UnB's NIT, in order to evaluate the degree of relevance and the impacts they brought
to the University of Brasilia - UnB, by means of case analysis. carried out and
knowledge management by UnB for Technology Transfer. A survey was conducted
to determine the panorama of technology transfer in Brazil, as well as the procedures
performed by the University of Brasilia to transfer technology. The methodology used
was the applied research where the authors themselves described the information
pertinent to the case study in view of having worked at the NIT of the UnB, and the
documentary research conducted through NIT records, bibliographic searches in
journals and publications in magazines. At the end of the case study a diagnosis of
the cases under analysis was given.

Keywords: Technology transfer. Know how. Technological Innovation Center.
Area tecnoldgica: direito, propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia.

INTRODUCAO

Desde o desenvolvimento das primeiras ferramentas na pré-histéria, o ser
humano usa da sua capacidade criativa para desenvolver solugcbes que lhe
proporcionem melhoria na qualidade de vida. A forma mais antiga de se garantir o
beneficio econdmico oriundo de uma invencédo é o sigilo, tendo como exemplo o
conhecimento transmitido de mestres e praticos para seus aprendizes. No entanto,
com a evolugdo da sociedade, diversos mecanismos juridicos foram sendo criados
para garantir ao inventor o direito sobre a exploracdo de suas invengdes, como as
marcas, as patentes e o direito autoral, os quais sdo conhecidos como ativos
intangiveis.

No mundo moderno, ainda existem exemplos onde o direito a exploragao
econbmica de uma inveng&do ou de um know how é garantido apenas com o sigilo
industrial, sendo o caso mais famoso a formula do refrigerante Coca-Cola, a qual

nunca foi patenteada e ha mais de um século é produzida sob um forte sistema de

42



, . Programa de Pés-Graduagio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
() E’ Tecnologia para a Inovacio da Universidade de Brasilia
lec UnB PROFNIT/UnB

segredo. E possivel encontrar outros exemplos, como o cédigo fonte do buscador
Google ou o “molho especial” utilizado pelo McDonalds para preparar os seus
lanches. No entanto, a decisdo de manter uma invengao como sigilo, sem protegé-
la, nem sempre é acertada e muitas vezes sequer é possivel. No caso especifico da
Coca-Cola, pode-se afirmar que a decisao de nido patentear a formula foi acertada,
principalmente por ter ficado por mais de um século sem perder o seu valor de
mercado, uma vez que se mantém no seu ramo como referéncia na preferéncia dos
consumidores. E interessante notar que, caso ela tivesse sido patenteada, ja teria
caido em dominio publico quase cem anos atras, muito antes de se tornar um
sucesso de mercado, e qualquer empresa poderia estar produzindo o refrigerante
sem a necessidade de uma licenga ou pagamento de royalties. Porém, atualmente
sao raros os produtos, processos e servicos desenvolvidos que permanecem por
tanto tempo com valor de mercado, pois as solugdes sado incessantemente
substituidas. Além disso, na maioria dos casos, nos produtos e processos
disponiveis hoje no mercado mais de uma invencgao estdo embarcadas, as quais séo
geralmente criadas por inventores diferentes, o que impossibilita a manutengao do
sigilo industrial.

A Emenda Constitucional n° 85/2015 alterou e adicionou o texto da
Constituicdo Federal de 1988 no que se refere ao tratamento das atividades
relacionadas a ciéncia, tecnologia e inovagéo, onde o Estado passou a incentivar a
cooperacgao entre os entes publicos e instituicdes privadas no intuito de promover a
pesquisa, o desenvolvimento e a inovagao do Pais, conjuntamente.

O dispositivo constitucional alterado, art. 219-A, prevé que:

“‘Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
poderao firmar instrumentos de cooperagdo com 6rgéos e entidades
publicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento
de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a
execucao de projetos de pesquisa, de desenvolvimento cientifico e
tecnoldgico e de inovagédo, mediante contrapartida financeira ou néao
financeira assumida pelo ente beneficiario, na forma da lei”. (Grifo
Nosso).

Com essa iniciativa foi possivel observar que o preceito constitucional
passou a incentivar a interagao de sujeitos visando a inovagéo.

Diante disso, o governo federal, com o intuito de promover o progresso
econdmico e social do pais por meio de pesquisa e desenvolvimento, promulgou a
Lei n° 10.973 de 02 de dezembro de 2004, também conhecida como Lei de

Inovagdo, que trouxe a importdncia de se construir estruturas de estimulo a
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inovacéo, bem como de se instituir mecanismos eficientes de gestao da propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia que estdo cada vez mais em voga no ambito
das organizagdes empresariais e das Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de
Inovagao (ICT). Com o advento da Lei n® 13.243 de 11 de janeiro de 2016, que
dispde sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitagao
cientifica e tecnoldgica e a inovacgéo e altera a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de
2004, a Lei n°6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei n® 8.745, de 9 de dezembro de
1993, a Lei n°® 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei n® 8.010, de 29 de margo de
1990, a Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei n® 12.772, de 28 de dezembro
de 2012, nos termos da Emenda Constitucional n°® 85, de 26 de fevereiro de 2015,
regulamentada pelo Decreto n® 9.283 de 07 de fevereiro de 2018, a Lei de Inovagao
foi alterada tendo em vista a necessidade, identificada pelo governo, de se estreitar
a relacao entre universidade, sociedade e empresa.

Isto porque o referido marco legal trouxe diversas medidas para incentivo a
inovacao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a
capacitagdo, ao alcance da autonomia tecnologica e ao desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional do Pais, além de estabelecer que tais medidas devem
observar alguns principios.

Entrando no tema Propriedade Intelectual, um dos conceitos mais aceitos
pela literatura € o definido pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual

(OMPI, 2018), que afirma que a Propriedade Intelectual é:

“a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e
cientificas, as interpretagdes dos artistas intérpretes e as execucgdes
dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissbes de
radiodifusdo, as invengbes em todos os dominios da atividade
humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como
as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a protecado contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.”

A propriedade intelectual é ramificada em trés grandes grupos, sendo eles o
Direito Autoral, a Propriedade Industrial e a Protecdo Sui Generis. No ambito do
Direito Autoral tem-se o Direito de autor, os Direitos Conexos e os Programas de
Computador. Ja dentro dos direitos de propriedade industrial temos as marcas, as
patentes, os desenhos industriais, as indicagbes geograficas e o segredo industrial,
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aqui compreendido também o know-how. Por fim a protecdo Sui generis inclui as
cultivares, as topografias de circuitos integrados e conhecimento tradicional
associado ao patrimdnio genético (INPI, 2010).

Vale observar ainda que o segredo industrial ndo possui uma legislagao
prépria para conceder ao seu detentor uma protecdo de monopdlio a titulo exclusivo
e temporario concedida pelo Estado. Se bem aplicado, o segredo industrial pode se
perpetuar pelo tempo. Sendo assim nao se aplica ao segredo industrial a protegao
prevista pela Lei n°® 9.279/96, muito embora seja chamada de Lei da Propriedade
Industrial (LPI).

Em relagdo a Transferéncia de Tecnologia, inicialmente, ha de se ressaltar
que tao importante quanto proteger o patriménio intelectual é a realizagdo do
processo de transferéncia de tecnologia, uma vez que a inovagao s6 acontece, de
fato, quando a tecnologia chega ao mercado.

Outrossim, a transferéncia de tecnologia propriamente dita, possibilita o
retorno financeiro por meio de uma exploracdo comercial. Podemos inferir que uma
das principais fontes de recursos de empresas que investem na obtencdo de
patentes, desenhos industriais, marcas e direitos autorais, decorre por meio de
programas de licenciamento.

Segundo Jodo Marcelo de Assafim (2005), o termo tecnologia € empregado
no trafego econdmico-industrial como uma espécie de “guarda-chuva”, onde se
abriga tudo que esta relacionado com ativos intangiveis vinculados ao processo
produtivo de uma empresa. Ou seja, partindo-se de uma concepgado geral, a
tecnologia € um conjunto de conhecimento cientifico cuja adequada utilizag&do pode
gerar beneficios para a coletividade.

Muito embora Silvio de Salvo Venosa aborde que transferéncia € um termo
utilizado nos contratos em sentido improprio, porque nao se transporta a tecnologia
de um lugar para o outro, de outro modo, uma das partes da relagdo juridica
concede a outra a possibilidade de utilizacdo de uma patente, ou proporciona
conhecimentos técnicos e experiéncia sobre procedimentos ou formulas de
producado de bens e/ou servigos. (VENOSA, 2011)

A aquisicdo externa de tecnologia por meio de transferéncia permite que as
instituicdes publicas e privadas possam adquirir novos produtos, processos ou
tecnologia sem a necessidade de participar dos estagios iniciais, caros e arriscados,

de pesquisa e desenvolvimento, possibilitando o compartiihamento de riscos e
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custos com outras instituicbes. Isso pressupde a passagem de tecnologia e
conhecimento de uma organizagao para outra. A transferéncia de tecnologia pode se
dar de forma definitiva ou temporaria. Sera definitiva quando o titular da propriedade
intelectual da inovacao transferir definitivamente a terceiros, os direitos sobre o
conhecimento tecnologico da invengdo. De outro modo, se dara de forma
temporaria, quando o titular da propriedade intelectual autorizar terceiros, por tempo
determinado, e estabelecendo condicbes para o uso dos direitos sobre o
conhecimento tecnolégico da inovacgao.

E de conhecimento geral que os paises mais desenvolvidos no cendrio
mundial, sdo detentores de alta produgdo de tecnologia, dedicando cada vez mais
investimento a pesquisa e ao desenvolvimento nas mais diversas frentes
tecnolégicas, num esforco desmedido para diversificar suas zonas industriais,
elevando, assim, o valor agregado aos seus novos produtos e processos. O
investimento na producdo possibilita a manutencdo do posto “desenvolvido” e o
crescimento econdmico, permitindo um constante avangco dos indices de
desenvolvimento tecnolégico com ganho social.

Apos muitos anos, percebe-se, finalmente, uma movimentagdo no cenario
nacional brasileiro, por meio de esforcos e politicas publicas visando o
fortalecimento do processo inovativo no Pais. Observa-se, ainda, uma maior
disposicao para a realizagao de parcerias entre a academia e o setor privado, pratica
essa que tem sido cada vez mais estimulada, exercendo um papel de primordial
importancia para que o desenvolvimento realizado pela academia chegue ao setor
produtivo.

No Brasil, as universidades e centros de pesquisa estdo dentre as principais
fontes de conhecimento para as inovagbes tecnologicas e grande parte dos
investimentos voltados para a pesquisa vem de programas governamentais. Por
isso, se de um lado as empresas se beneficiam dessa parceria com eventuais
lucros, por outro, essa € uma maneira eficaz de levar o conhecimento gerado nas
universidades até a sociedade.

Com a crescente busca do mercado por inovagdes, essas parcerias sao de
extrema importancia, pois, estimulam a pesquisa e inovagcdo, bem como incentiva o
mercado a langar novos produtos com a possibilidade de geragao de lucro para as
empresas e eventuais royalties para a ICT. E para ilustrar essa modalidade de

parceria esse trabalho realizou estudo de casos recentes de transferéncia de
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tecnologia (Know How) entre Instituicdo de Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo — ICT,
neste caso a Universidade de Brasilia — UnB, e empresas privadas.

METODOLOGIA

O presente trabalho tem a natureza de pesquisa aplicada pois o objetivo é
gerar conhecimentos sobre uma situagao pratica que podera servir como base para
futuros estudos e aplicagdes; a abordagem do problema foi realizada de forma
qualitativa, tendo em vista o fato das informagdes necessarias para tal pesquisa
terem sido levantadas de maneira subjetiva, bem como ndo foi necessario a
aplicagao de nenhum método ou técnica estatistica no decorrer do trabalho. A
pesquisa visa o fim de investigacdo explicativa pois esclarece fatores que
contribuem para determinado fenbmeno relacionados a pesquisa, bem como associa
procedimentos para determinado fim.

Foram utilizados como meio de investigagdo a pesquisa de campo onde a
prépria autora péde descrever as informacdes pertinentes ao estudo de caso, tendo
em vista ter trabalhado no Nucleo de Inovagcdo Tecnologica - NIT da UnB; a
investigacdo documental realizada por meio de registros do NIT; pesquisas
bibliograficas desenvolvidas com base em materiais publicados em revistas e
periddicos; e configura-se um estudo de caso ja que serdo analisadas as
informacdes com profundidade e detalhamento para promover condicoes de agdes
em futuros trabalhos. Os elementos da pesquisa buscaram compreender 0 processo
de transferéncia de tecnologia, bem como a interagdo entre a Universidade e a
empresa.

RESULTADOS E DISCUSSAO

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico - CDT é oficialmente o
Nucleo de Inovagado Tecnolégica da Universidade de Brasilia - UnB, conforme
disposto no Ato da Reitoria n°® 882/2007 e tem como misséo institucional “promover o
desenvolvimento tecnoldgico, a inovagdo e o empreendedorismo em ambito
nacional, por meio de integragao entre a universidade, empresas e a sociedade em
geral, contribuindo para o crescimento econémico e social” (CDT, 2018).

Dentre as atribuicbes do CDT, esta a gestdo da transferéncia de tecnologia,
onde ele atua no intuito de promover a transferéncia do conhecimento gerado na

UnB para a sociedade, desempenhando sua fungcdo desde a negociacdo com o
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setor produtivo, avaliagdo e valoragdo das tecnologias até a formalizagcdo e gestéo
dos instrumentos juridicos que envolvem a transferéncia de tecnologia.

O CDT hoje é considerado a Agéncia de Inovagdo da Universidade,
vinculado ao Decanato de Pesquisa e Inovagao - DPI e além de fomentar a parceria
entre a universidade e o setor empresarial, atua no intuito de facilitar a interagao
entre empresarios e pesquisadores da UnB. Com a mudanga da cultura
organizacional implementada pela gestdo da Universidade a partir de 2017, o CDT
vem promovendo eventos relacionados aos processos de inovagao tecnoldgica que
envolvem os professores e pesquisadores da UnB e outras universidades,
procuradores federais alocados na Procuradoria Federal que atua junto a UnB, o
governo, as agéncias de fomento e empresas, o que tem proporcionado a agilidade
e maior simplicidade nos processos de transferéncia das tecnologias da UnB,
realizando uma mudanga no mindset de todos os envolvidos no processo.

A partir dessa mudanga na cultura organizacional foi possivel vislumbrar
como resultados um maior interesse dos professores e pesquisadores da UnB na
transferéncia de tecnologia; maior visibilidade nas ag¢des ligadas aos processos de
transferéncia de tecnologia; redugdo do tempo no processo de licenciamento das
tecnologias que reduziu de 12 (doze) para 4 (quatro) meses; incentivos ao
empreendedorismo com o licenciamento de tecnologias desenvolvidas no ambito da
academia para startups criadas pelo corpo discente da UnB; estratégias para
transferir know how e programas de computador para organizagdes governamentais
de forma gratuita e por tempo limitado para testes de viabilidade com a perspectiva
de licenciamento apds o periodo de testes; e um aumento significativo do numero de
instrumentos juridicos de transferéncia de tecnologias celebrados com empresas.

Adentrando no escopo do presente estudo, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI apresenta o Contrato de Transferéncia de Know How
como um Contrato de Fornecimento de Tecnologia que “estipula as condi¢cdes para
a aquisicao de conhecimentos e de técnicas nao amparadas por direitos, incluindo
conhecimentos e técnicas nao amparadas por propriedade industrial depositados ou
concedidos no Brasil (Know How)” e ressalta que o contrato de Know How deve
conter uma indicagao perfeita do produto, bem como para qual setor industrial a
tecnologia deve ser aplicada.

Para Barbosa (2002), o objeto do contrato é a tecnologia indisponivel ou o

corpo de conhecimentos tecnolégicos que a empresa visa adquirir de forma onerosa.
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Para ele, “0 que se compra ndo é uma técnica, um processo ou um produto novo,
mas os dados da experiéncia adquirida no uso da técnica em escala industrial”,
cujos dados normalmente sao secretos e limitados dentro da organizagao
empresarial e podem refletir a propria estrutura da instituicdo. Barbosa (2002)
ressalta ainda que o Know How compreende uma situacédo de fato em que a
empresa detém conhecimentos técnicos especificos que lhe dardo vantagens em
relagcdo a concorréncia. Ja para Flores (2003), o Know How pode ser concebido
como uma tecnologia nao patenteada, com aplicabilidade industrial, mas desde que
plenamente identificada.

O Regulamento (CE) 772/2004, da Comissdo das Comunidades Europeias

disp6e que o know how (ou saber-fazer) é:

[...] um conjunto de informagbes praticas ndo patenteadas,
decorrentes da experiéncia e de ensaios, que é: i) secreto, ou seja,
que nao ¢é geralmente conhecido nem de facil obtengao, ii)
substancial, ou seja, importante e util para o fabrico dos produtos
contratuais, e iii) identificado, ou seja, descrito de forma
suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-
-fazer preenche os critérios de caracter secreto e substancial. (UNIAO
EUROPEIA, 2004)

Os contratos de transferéncia de know how tém por escopo autorizar a
exploracgéo, por terceiros, do conhecimento relacionado ao objeto de uma patente,
ou ao conhecimento intrinseco a um programa de computador, ou mesmo uma
transferéncia de conhecimento técnico que somente a Universidade pode oferecer.

Estes contratos devem prever a extensdo dos direitos de uso, que
compreendem a exclusividade ou ndo no uso do direito, a possibilidade de
sublicenciamento dos direitos de uso para terceiros, condicbes para producido e
comercializagdo, remuneracdo e abrangéncia dos direitos (territorial ou
internacional), bem como a previsdo de mecanismos de execugao e verificagdo das
clausulas contratuais, como por exemplo, a clausula de pagamento de royalties, que
pode ser delimitada de acordo com cada caso concreto, tendo em vista que o
percentual definido pode ser pago sobre o faturamento da empresa, ou seja, sobre a
venda liquida do produto oriundo da exploragdo da tecnologia (know how) ou por
valor fixo, sendo que esse percentual pode ser permanente ou escalonado,
dependendo da especificidade do caso concreto.

Na UnB, é o CDT quem realiza a avaliagédo e valoragao das tecnologias que
é feita utilizando informagdes contidas em um pedido de patente e redacdo de

patente concedida ou mesmo de uma tecnologia ainda ndo protegida para realizar
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um estudo que mapeara o estado da técnica, analisando o mercado e identificando
outras tecnologias concorrentes, bem como as principais barreiras ainda existentes
para a entrada da tecnologia no mercado. Esse estudo é o primeiro passo para
encontrar possiveis parceiros para licenciamento ou transferéncia de tecnologia
(Know How).

Segundo Santos e Santiago (2008), de modo geral, a avaliagdo funciona
como o primeiro filtro que, além de esclarecer o estagio de desenvolvimento da
tecnologia, indica projetos mais “promissores” que devem ser valorados para algum
fim. A valoragéo, por sua vez, deve ser feita apenas no caso de tecnologias mais
promissoras (identificadas através do processo de avaliagao).

Em geral, valorar uma nova tecnologia significa atribuir-lhe um valor justo.
Ressalta-se que, por valor “justo” ou “esperado”, entende-se a melhor descricdo do
potencial econdmico de uma tecnologia diante das informagdes disponiveis no
momento de sua analise de valor. Em outras palavras, o objetivo da valoragdo néao é
prever o valor exato da tecnologia no momento de sua comercializagdo, mas
fornecer, diante de todas as incertezas que caracterizam o processo de inovagao
tecnoldgica, um valor esperado que, de certa forma, capte os riscos e incertezas
inerentes a este processo. Além desse, outro objetivo desta analise € a definicdo de
valores-referéncia para uma eventual negociagao. (SANTOS; SANTIAGO, 2008)

Assim, nao faz sentido investir todo o esforgo e tempo necessarios para uma
valoragdo bem fundamentada apenas para “saber” o valor da tecnologia em
questdo. Esse valor €, na verdade, uma informacdo necessaria para dar
prosseguimento ao processo de comercializacdo de uma tecnologia. Segundo
Santos e Santiago (2008), trés aplicagbes representam os objetivos finais de uma
valoragao: a comercializagao e licenciamento de tecnologias; a analise de riscos em
investimentos de P&D; e a priorizag&o de projetos de P&D.

Sobre os métodos de valoragédo de tecnologia, destaca-se o Fluxo de Caixa
Descontado e o método de Opcdes Reais. A escolha pela adogcdo de um ou de outro
método deve considerar as variaveis inerentes a tecnologia e ao mercado.

Os royalties cobrados pela transferéncia de uma tecnologia correspondem
ao pagamento recebido como contraprestagéo pelo uso dos direitos de exploragéo
de um ativo de propriedade intelectual. Os royalties podem ser definidos na forma de
percentual incidente sobre o valor liquido de venda dos produtos oriundos da

exploracdo da tecnologia ou na forma de valor fixo. O valor dos royalties é
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estabelecido no momento da celebragdo do contrato, em termos absolutos e
independe das vendas realizadas ou, ainda, é definido como um percentual sobre o
lucro obtido com as vendas.

As partes definem, em conjunto, o valor dos royalties a partir dos cenarios
financeiros e calculos de lucratividade do objeto da licenga, bem como sobre as
vantagens econdmicas que a licenca podera trazer para a empresa licenciada. E
recomendavel que seja elaborado um plano de negdcio, para que as partes
alcancem um valor condizente com o potencial da tecnologia e o mercado a que ela
se refere.

Para o licenciado (aquele que detém a licenga para exploragdo da
tecnologia) os royalties corresponderdao a um item que integrara o custo total do
produto ou servigo, conjuntamente com recursos humanos para a sua produgao e
comercializagdo e os recursos materiais. Logo, os royalties devem ser estipulados
de forma que o licenciado obtenha uma margem de lucro que assegure o retorno do
investimento realizado por ele para aquisicao da licenga da tecnologia, considerando
a extensao e duragao da vantagem competitiva do licenciado. Ainda nesse mesmo
aspecto, deve ser observado, pelo licenciado, a lucratividade da atividade de
licenciamento e o tamanho do mercado aberto para o licenciamento. (JUNGMANN;
BONETTI, 2010)

A transferéncia de know how ocorre por meio de celebracio de instrumentos
juridicos especificos, que nos casos aqui estudados, foi feito por meio de Contrato
de Transferéncia de Tecnologia (know how) oneroso e sem exclusividade, nos
termos do disposto na Lei de Inovacdo (Lei n° 10.973/04) e seu Decreto
Regulamentador (Decreto n°® 9.283/18).

51



~ Programa de Pos-Graduacio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
ﬁ G) Eﬁ Tecnologia para a Inovacio da Universidade de Brasilia
ortec UnB PROFNIT/UnB

PROFMN

—

- AssinagturadoTermo de . Apresentacdo da
= Confidencialidade e Sigilo - Tecnologia

Concluséo do Processo de

Protecdo Valoraggo a4l Frospecciodeempresas

Negociagdo daminutado
Contrato de Transferéncia = Habilitagdo da Empresa
de Tecnologia | Know How)

Apresentacdo da Proposta
=4 Formal de Royalties pela
Empresa

Manifestacso de
Concordanciada FUB

Manifestacdo de Interesse
da Empresa

Publicag8odo Extrato no
oou

AssinaturadoContratode
Transferénciade
Tecnologia (Know How)

TramitacBodo Processo
nas Insténciasda UnB

Figura 2. Processo de Transferéncia da Tecnologia.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O processo de transferéncia de tecnologia na UnB inicia-se a partir do
momento em que o Nucleo de Propriedade Intelectual - NUPITEC, responsavel pela
protegéo dos ativos no NIT, comunica a Agéncia de Comercializagdo de Tecnologias
- ACT, sobre o protocolo de um pedido de protegdo. Assim, a ACT inicia um
levantamento de potenciais empresas que possam se interessar pela tecnologia e a
elaboragéo de materiais de divulgagéo. (FERREIRA, 2017)

Apés a valoragao da tecnologia e identificagdo de um potencial parceiro, a
ACT contata a empresa para apresentagdo da tecnologia e, caso haja interesse em
maiores informagdes, a Agéncia repassa toda e qualquer informagdo, nao
confidencial, pertinente a tecnologia, mediante assinatura de Termo de
Confidencialidade e Sigilo entre os interessados.

A partir dai, inicia-se a fase de negociagao do contrato que visa a definicao
de royalties, bem como da modalidade da licenga, que pode ser com ou sem
exclusividade e fica a critério do parceiro. Vale frisar que, caso a empresa opte pela
licengca sem exclusividade, isso significa que outras empresas poderao obter a
autorizacao de uso e exploracdo do Know How. Essa decisao implica diretamente na
tramitacao interna do processo junto as instancias da UnB.

As decisbes tomadas durante a negociacdo devem ser reduzidas a uma
proposta formal onde a empresa especificara a modalidade de licenca escolhida e a
proposta de percentual dos royalties a serem pagos a UnB. E, ap6s manifestagéo de
concordancia, a ACT/CDT juntamente com o corpo juridico da empresa, iniciardo as

negociagdes pertinentes a minuta do instrumento juridico que regulara a licenga,
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neste caso, o Contrato de Transferéncia de Know How, que devera prevé,
minimamente, clausulas relacionadas as taxas de royalties e/ou up front, aos prazos
e as obrigacdes das partes.

A ACT/CDT é responsavel pela tramitacdo do processo de transferéncia de
tecnologia junto as insténcias da UnB, que se inicia mediante a criagdo de um
Processo Administrativo na plataforma SEI, contendo os elementos legais
necessarios a formalizacao, bem como os documentos de habilitacdo da empresa
para realizar contratacbes com a Administragao Publica.

Como trata-se de contratacdo com a Administracdo Publica Federal,
ressalta-se a previsdo da Lei de Licitagdes e Contratos da Administracdo Publica,
que autoriza a contratacado direta, mediante dispensa de licitacdo, quando se tratar
de contratacdo realizada por ICT para o licenciamento de direito de uso ou de
exploracéo de criagédo protegida, conforme estipula o inciso XXV do art. 24 da Lei n°
8.666/93, verbis:

Art. 24. E dispensavel a licitaggo:

(..)

XXV - na contratagdo realizada por Instituicdo Cientifica e
Tecnolégica - ICT ou por agéncia de fomento para a transferéncia de
tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploragéo
de criacao protegida. (Incluido pela Lei n® 10.973, de 2004)

Em que pese a dispensa de licitagao para a transferéncia de tecnologia, a
Lei n°® 10.973/2004, alterada pela Lei n® 13.243/2016, e regulamentada pelo Decreto

n°® 9.283/2018, determina que:
Lei n° 10.973/2004

Art. 6° E facultado a ICT publica celebrar contrato de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploracao de criagao por ela desenvolvida isoladamente ou por meio
de parceria.

[.]

§ 2° Quando nao for concedida exclusividade ao receptor de
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste
artigo poderéo ser firmados diretamente, para fins de exploragcéo de
criagdo que deles seja objeto, na forma do regulamento.

Decreto n° 9.283/2018

Art. 12. A realizagéo de licitagdo em contratagéo realizada por ICT ou
por agéncia de fomento para a transferéncia de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou de exploragao de criagéo protegida
é dispensavel.

[.]

§ 2° Na hipotese de ndo concesséo de exclusividade ao receptor de
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput poderéo

53



, . Programa de Pés-Graduagio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
() E’ Tecnologia para a Inovacio da Universidade de Brasilia
lec UnB PROFNIT/UnB

ser celebrados diretamente, para os fins de exploracdo de criagcao
que deles seja objeto.

Dito isso, a formalizacdo do Contrato de Transferéncia de Know How se dara
nos termos estabelecidos pela legislagdo que rege a matéria, devendo a ACT/CDT
apresentar a justificativa do Ato Administrativo a ser praticado, que sera acostado
junto ao Processo Administrativo. Sobre o assunto, o TCU em sua jurisprudéncia
sistematizada, dispbe sobre a obrigatoriedade da apresentacdo de justificativa

sistematizada, sendo vejamos:

CONTRATACAO DIRETA / JUSTIFICACAO E FORMALIZACAO /
JUSTIFICACAO E FORMALIZACAO - FORMALIZACAO DOS
PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITACAO
As justificativas para a inexigibilidade e dispensa de licitagdo devem
estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstragéo de
ser a opgao escolhida, em termos técnicos e econdmicos, a mais
vantajosa para a administracdo, consoante determina o art. 26,
paragrafo unico da Lei 8.666/93.

Apresentada a justificativa, a ACT/CDT promove a montagem e tramitagao
do Processo Administrativo junto as instancias da UnB, contendo todos os
elementos legais mencionados, assim como os documentos necessarios a
formalizagdo do Contrato de Transferéncia de Know How.

Apds a mencionada instrucao processual, 0 Processo Administrativo devera
tramitar pelas seguintes instancias da UnB: Decanato de Pesquisa e Inovagado —
DPI, para ciéncia e envio a Procuradoria Federal que atua junto a UnB; Procuradoria
Federal que atua junto a UnB, para emissdo de parecer juridico; apds emissao de
parecer o processo € devolvido ao Decanato de Pesquisa e Inovacao — DPI, que
restitui o processo ao NIT/CDT para conhecimento e atendimento do Parecer
Juridico, se for o caso; Recebido o processo, o CDT providencia o atendimento ou
justificativa das recomendagbes da Procuradoria Federal, quando necessario;
posteriormente toma as providéncias para a celebragcdo do instrumento, mediante
coleta das assinaturas dos contratantes, bem como realiza a publicacdao do Extrato
do Contrato ou do Termo de Dispensa de Licitacdo, conforme o caso.

Vale ressaltar que, consoante destaca o Ato da Reitoria 1425/2017, o (a)
Diretor(a) do CDT possui delegagcdo de competéncia para “firmar compromissos,
acordos e instrumentos congéneres, em nome da UnB, que envolvam direitos de

propriedade intelectual da Instituicdo”.
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Como condicdo obrigatoria, o artigo 26 da Lei 8.666/93 determina que o
extrato de dispensa de licitacdo para a transferéncia de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou de exploragao de criagao protegida, devera ser

publicado no prazo de 5 (cinco) dias como condi¢éo de eficacia dos atos, vejamos:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 20 e 40 do art. 17 e no inciso
lll e seguintes do art. 24, as situagdes de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no
final do paragrafo unico do art. 8odesta Lei deverdo ser comunicados,
dentro de 3 (irés) dias, a autoridade superior, para ratificacdo e
publicagdo na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condigdo para a eficacia dos atos.

Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sera instruido, no que couber,
com os seguintes elementos:

| - caracterizacdo da situagdo emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa, quando for o caso;

| - caracterizagdo da situacao emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco a seguranca publica que justifique a dispensa, quando
for o caso;

Il - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Il - justificativa do preco.

IV - documento de aprovagao dos projetos de pesquisa aos quais 0s
bens serdo alocados.

Ainda sobre a necessidade de dar publicidade ao ato, merece transcricdo a

seguinte orientacdo normativa da Advocacia-Geral da Uniao:

Orientagdo Normativa N° 33, de 13 de dezembro de 2011 o Ato
Administrativo que autoriza a contratacdo direta (Art. 17, §§ 2° e 4°, Art. 24,
Inc. III e seguintes, e Art. 25 da Lei N° 8.666, de 1993) deve ser publicado na
imprensa oficial, sendo desnecessaria a publicacdo do extrato contratual.
(Grifo nosso)

Portanto, a fase de tramitagao e celebragao do Contrato de Transferéncia de
Know How no ambito do CDT/NIT/UnB é encerrada com a publicacdo do Extrato da
Dispensa de Licitagao.

A partir da celebracdo do instrumento e publicacdo no DOU, inicia-se o
periodo de exploragdo comercial da tecnologia pela empresa detentora da licenga,
que perdurara pelo prazo de vigéncia do Contrato de Transferéncia Know How que,
via de regra, é de 5 (cinco) anos, mas pode ser negociado de acordo com cada caso
concreto ou prorrogado por igual periodo por meio de termo aditivo.

Como trata-se de uma licenga onerosa, temporaria, intransferivel e nao
exclusiva, a ACT/CDT realiza um acompanhamento continuo dos prazos previstos
no contrato e das obrigagbes a serem cumpridas realizando a gestdo da

transferéncia de tecnologia e garantindo que a receita advinda dos royalties
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recebidos seja revestida para a pesquisa, conforme orientagdo expressa contida na
Resolucdo CAD 005/98, onde a Universidade de Brasilia delimita as questbes
relacionadas a Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia no ambito de
pesquisas realizadas na academia.

Para a realizagdo do pagamento dos royalties decorrentes da exploragao
econdmica pela licenciada, o CDT promove o levantamento dos valores auferidos a
titulo de royalties a partir do Contrato de Transferéncia de Know How assinado entre
as partes.

O valor devido referente ao direito de exploragcdo da Tecnologia (royalties), é
variavel e pode ser calculado sobre a receita liquida das vendas do produto, advindo
da Tecnologia licenciada e mediante apresentacdo de relatério de vendas. O
repasse de royalties a ser efetuado pela licenciada a UnB (NIT/CDT), é realizado
através de depdsito na Conta Unica do Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da Unido - GRU, emitida pelo CDT.

A divisdo e repasse dos royalties decorrentes da exploragdo econémica é
realizado nos termos previstos da Resolugao do Conselho de Administracdo da UnB
n° 005/98, que regulamenta “os critérios de protegcdo e alocagcdo de direitos de
propriedade intelectual, decorrentes de atividades de gestdo, ensino, pesquisa e
extensdo, bem como de beneficios advindos de utilizagdo e exploragdo econémica

desses direitos” e dispde, em seu art. 6°:

Art. 6° Respeitados os direitos de terceiros resultantes de acordo,
convenio, contrato e outros instrumentos de cooperacéo celebrados
pela Universidade de Brasilia, os rendimentos de que trata o art. 2°
que couberem a UnB, assim entendidos conforme os termos
descritos no item VII do art. 4° desta Resolugéo, serdo distribuidos da
seguinte forma:

| - 13 do total dos rendimentos vai para o inventor, autor ou
melhorista;

Il — os 2/3 restantes serdo assim compartilhados;

a) 20% (vinte por cento) para a Faculdade a que pertencer ou estiver
vinculado o inventor, ou autor, ou melhorista, cujo montante sera
destinado a atividades de pesquisa e desenvolvimento;

b) 30% (trinta por cento) para ao Departamento ou a Faculdade ou
Instituto, quando esta ou este n&o possuir departamentos onde o
inventor, ou autor, ou melhorista estiver lotado ou vinculado quando
da realizagao da obra, criagéo, invento e demais realizagbes previstas
nesta Resolugdo, cujo montante sera destinado a atividades de
pesquisa e desenvolvimento;

c) 20% (vinte por cento) para a Unidade Gestora da Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia da UnB;

d) 30% (trinta por cento) para a Universidade/Administragdo Superior
cujo montante sera destinado a um fundo de reserva para financiar
atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico e industrial.
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Conforme supramencionado, a Resolugdo CAD 005/98, em vigor na UnB,
estipula como serao redistribuidos os royalties recebidos pela UnB, provenientes de
exploracao econdmica pela empresa licenciada e determina os percentuais, bem
como a quem serao destinados.

Dentre os Contratos de Transferéncia de Know How celebrados pelo
CDT/UnB destacam-se dois casos, um para uma startup e outro para uma grande
empresa de biotecnologia, conforme passamos a descrever abaixo.

Caso | — Contrato de Transferéncia do Know How decorrente da tecnologia de
producao de horménio do crescimento de Bos Taurus recombinante em
Escherichia Coli

O Know How denominado “Producdo de clones de E-coli contendo
sequéncia de gene que codifica para Somatotropina Bovina” € fruto de pesquisas
realizadas em parceria entre a UnB e outras duas empresas, onde os autores
desenvolveram um processo para preparacdo da expressao do horménio foliculo
estimulante (FSH) de Bos taurus indicus em leveduras e células de mamiferos, onde
foram realizadas construcbes que permitem a producao deste horménio de forma
separada com cassete bicistronico e na forma de proteina de fusdo de genes da
cadeia alfa e beta fusionados. Estas constru¢cdes foram também desenvolvidas com
codons 100% preferenciais (codon usage) para leveduras e contendo também 47%
de GC. Ja para a expressdao em celulas de mamiferos, os coédons nao foram
alterados, sendo, portanto, as sequéncias génicas originais, ainda ndo descritas na
literatura nacional e internacional, porém elas foram fusionadas para apresentar-se
na forma de proteina de fusdo. O produto destas construcdes, que é o FSH ¢é
utilizado para processos de transferéncia de embrides, fertilizacdo e in vitro e
tratamento de infertilidade de Bos taurus indicus.

No intuito de viabilizar a implantagéao e transferéncia de tecnologias para o
mercado produtivo, a UnB fechou uma parceria com uma empresa de grande porte,
cotitular da tecnologia, visando a realizagao de testes da tecnologia que iriam avaliar
seu potencial mercadolégico e comportamento em escala industrial.

As tratativas para negociacdo do Know How iniciaram em 18 de setembro de
2015 e devido a burocracias relacionadas aos tramites internos da Universidade, o
Contrato de Transferéncia de Know How, por dispensa de licitacdo, so foi celebrado
em 14 de novembro de 2017, com prazo de vigéncia até 28 de fevereiro de 2018. A

transferéncia de Know How foi realizada de forma onerosa, ou seja, com pagamento
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de up front e de royalties, temporaria com prazo de vigéncia de, aproximadamente, 4
(quatro) meses, intransferivel pois n&o autorizava o sublicenciamento e nao
exclusiva tendo em vista a possibilidade de negociagdo com outras empresas que
demonstrassem interesse. Nesse periodo decorrido entre o inicio das negociagdes e
a assinatura do Contrato a empresa teve acesso a tecnologia, tendo em vista ser
uma das titulares, e realizou os testes necessarios a validagdo da tecnologia que
concluiram que o produto obtido a partir da tecnologia possui niveis muito abaixo
dos niveis ideais para o processo produtivo em grande escala e necessitaria de
investimento maior para uma escala de produgdo suficientemente grande para
atender o mercado nacional. Diante desses desafios, a empresa licenciante
informou, por meio de relatério enviado a UnB, o n&o interesse em comercializar o
produto advindo da tecnologia.

O Contrato foi assinado posteriormente a realizagcdo de todos os testes de
validac&o da tecnologia e teve duragdo de apenas quatro meses, tendo em vista a
execucdo dos procedimentos administrativos necessarios as formalidades para

pagamento do valor devido pela empresa a UnB.

Caso Il — Contrato de Transferéncia do Know How decorrente do conjunto de
conhecimentos praticos relacionados a Emissao de Etiqueta de Eficiéncia
Energética de Edificios

O know How de que trata essa parceria, refere-se ao conhecimento técnico,
que demanda experiéncia especifica, relacionado a emissdo de etiqueta de
eficiéncia energética de edificios, expertise do Laboratorio de Controle Ambiental e
Eficiéncia Energética da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
Brasilia - LACAM/FAU/UnB.

O LACAM foi criado em 1992 com o intuito de apoiar atividades de ensino,
pesquisa e extensdo, na graduagao e na pds-graduacédo da UnB, que estudam o
controle ambiental dos espacgos urbanos e arquitetbnicos. Conta com equipe
multidisciplinar que atua nas areas do Conforto Térmico, Luminoso e Sonoro, da
Eficiéncia Energética e dos Impactos Ambientais da Urbanizagdo. Onze anos apés
sua criagdo, ou seja, em 2003, o laboratodrio foi convidado pela Eletrobras para se
capacitar e se estruturar como Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA) pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), visando a

emissao de etiquetas de eficiéncia energética de edificios e tem sido beneficiario do
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Programa Nacional de Conservacédo de Energia Elétrica — PROCEL, criado pelos
Ministérios de Minas e Energia e da Industria e Comércio e gerido pela Eletrobras. O
referido programa atua no combate ao desperdicio de energia em edificagdes, sendo
uma de suas acdes o investimento para capacitacdo e complementacdo de
Laboratérios de Conforto Ambiental nas diversas universidades brasileiras. A partir
de 2009 o LACAM passou a integrar a Rede de Eficiéncia Energética em Edificagdes
(R3E), vinculada ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) que foi criada para
realizar troca de informacdes de pesquisa e ensino e estimular o desenvolvimento
de tecnologias novas em projetos de construgao ligados a Eficiéncia Energética em
Edificagdes e em colaboracdo com mais quatorze laboratérios brasileiros iniciou o
processo de etiquetagem de eficiéncia energética de edificagbes em ambito
nacional, visando o atendimento do maior numero de regides brasileiras. (LACAM,
2019)

As tratativas de negociacéo da parceria de que trata esse caso iniciaram em
20 de maio de 2014 e a formalizacdo foi realizada por meio de celebracdo de
instrumento juridico denominado Contrato de Transferéncia de Know How celebrado
em 18 de dezembro de 2014, por dispensa de licitagdo, conforme preceito legal
contido no art. 24 da Constituicdo Federal c/c o art. 6° da Lei de Inovagado (Lei n°
10.973/04), sendo uma licenga de uso de forma onerosa, temporaria, com duragao
de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogada por meio de assinatura de Termo
Aditivo, intransferivel, ou seja, a licenciada ndo obteve a autorizagdo para
sublicenciar o Know How e nao exclusiva ja que a universidade poderia licenciar
para qualquer outra instituicido que demonstrasse interesse. O contrato teve como
objetivo a transferéncia de conhecimento ndo patenteado, nédo sendo exclusivo e,
tampouco uma novidade, que é um dos requisitos para obtencdo de uma patente,
haja vista que o conhecimento aqui tratado foi disseminado por 14 (catorze) outros
laboratérios no Pais que também sao credenciados pelo INMETRO para emissao de
etiquetas de eficiéncia energética de edificios e atuam em todo o territério nacional.
A transferéncia de Know How aqui tratada permitiu que a empresa licenciada
adquirisse o “saber fazer”, ou seja, o conhecimento que é expertise do LACAM.

Essa parceria trouxe alguns gargalos que foram enfrentados pelo CDT, pois
a Procuradoria Federal que atua junto a UnB fez questionamentos incabiveis por
entender que o objeto do contrato celebrado néo se tratava de uma transferéncia de

tecnologia e sim uma prestacdo de servigos, 0 que acabou ocasionando uma
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demora maior na celebragdo do instrumento tendo em vista os varios pareceres
emitidos pela Procuradoria com o mesmo questionamento. Contudo, apds varias
tentativas e esclarecimentos feitos pelo CDT, ficou entendido que o contrato tratava-
se de um conhecimento a ser transferido, ou seja, ensinado a empresa licenciada,
reforcando assim o real objetivo da transferéncia de tecnologia que nada mais € do
que o processo de transferéncia de conhecimento, habilidades e procedimentos a
outrem, que no presente caso, foi realizada de forma onerosa, ampliando a
capacidade operacional e de inovacao da instituicao receptora. Frisa-se ainda que o
know how transferido vislumbrava, como produto final, uma Etiqueta de Eficiéncia
Energética de um Edificio e o processo para a aplicagéo desse produto inovador ndo
€ passivel de protegao, pois ndo atende aos requisitos legais para protegdo por
patente, sendo o segredo industrial a unica forma de prote¢cao desse bem intangivel,
que, por sua vez, é transferido na modalidade know how.

A empresa licenciada enfrentou uma série de problemas para a execug¢ao do
contrato celebrado e logo em seu primeiro ano se deparou com problemas para
executar seu cronograma de acreditacdo, tendo em vista o descobrimento de
normas do INMETRO que eram requisito para que a empresa se tornasse uma OIA.

O atendimento desses requisitos previstos nas normas pegou a empresa de
surpresa e ai iniciaram as dificuldades, ja que um dos requisitos era que o
organismo necessitaria de uma sistematica rigorosa em relagdo a Imparcialidade,
Independéncia e Confidencialidade, o que exigia da empresa uma organizagao de
espaco fisico, treinamento de colaboradores e criagado de ferramentas para controlar
acesso a informagdes e outras sistematicas. Outra dificuldade enfrentada pela
empresa foram os agendamentos do préoprio INMETRO que seguia uma
padronizacao de atendimento com varias etapas e prazos previsto em normas de
procedimentos de acreditagdo. Diante de todas essas dificuldades, a empresa
licenciada sé conseguiu concluir o processo de acreditagdo no INMETRO em
meados de 2015, quando efetivamente conseguiu iniciar o processo de etiquetagem
de eficiéncia energética de edificios.

Em que pese a empresa licenciada ter conseguido a formalizagdo de
acreditacdo como OIA, ndo obteve éxito na comercializacdo do produto advindo do
know how, tendo em vista o alto custo arcado pela empresa para manter uma
estrutura tdo onerosa e ainda arcar com as anuidades tdo altas, até porque a

empresa se visualizou num mercado onde a criacdo desse produto tdo novo nao
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tinha muita aceitagcdo pela sociedade brasileira e, portanto, inviabilizaria ndo sé a
manutencido da OIA dentro da empresa, mas também a captacdo de clientes. Uma
realidade também vivida por outras 3 (trés) OIA’s que também deixaram de operar.
Diante das dificuldades de manutencao vividas pela empresa, esta solicitou ao
INMETRO, a suspensao de sua acreditagdo em junho de 2017, inviabilizando assim

a comercializagao dos servigos advindos do know how objeto do contrato celebrado.

CONCLUSAO

O estudo conduzido pelo presente trabalho visou compreender como o NIT
da UnB conduz a gestdo do conhecimento com vista a transferéncia de know how,
por meio do estudo de casos ja realizados, e pdde determinar o quanto € importante
e relevante essa modalidade de transferéncia de tecnologia realizada pela
Universidade de Brasilia, bem como vislumbrou-se que as transferéncia de Know
How realizadas foram conduzidas com éxito e capacitacdo pelo NIT da UnB, tendo
em vista que houve os valores recebidos a titulo de royalties ou up fornt que
geraram impacto financeiro para a UnB que pdde aplicar tal recurso na pesquisa
cientifica no intuito de se desenvolver novas tecnologias que gerardo inovagao para
a sociedade.

Em que pese os dois casos aqui demonstrados terem sido inviabilizados de
alguma forma, verificou-se que a inviabilidade de comercializagdo nada teve a ver
com falta de capacitagdo ou competéncia do NIT, mas sim por inviabilidade
mercadoldgica, falta de planejamento de negdcios por parte das empresas que nao
previram os custos e o caminho a ser percorrido até a efetiva comercializacdo do
produto advindo da licenga concedida pela UnB. Os processos de transferéncia de
tecnologias sdo naturalmente mais complexos e requerem um plano de negocios
bem consolidado para entao se atingir a perspectiva ideal de comercializagao e lucro
pelas empresas licenciadas.

Conclui-se que os ganhos econémicos gerados pela UnB com a exploragao
comercial dos ativos intangiveis, passiveis ou ndo de protegdo, podem auxiliar no
pagamento dos gastos que a instituicado possui, tanto com a protegcao e manutencao
do seu portfdlio de tecnologias quanto com a aplicacdo direta em pesquisas
cientificas que possibilitardo o desenvolvimento de novas tecnologias, o que significa
dizer que a transferéncia de tecnologia na UnB pode, dessa forma, contribuir com o

suporte de gastos diretos do CDT/UnB para manutencéo do NIT e suas atividades.
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11. CONSIDERAGOES FINAIS

Por meio do presente estudo foi possivel compreeder como o NIT da UnB
conduz a gestdo do conhecimento com vista a transferéncia de Know How, por meio
do estudo de casos ja realizados, bem como p6de determinar o quanto é importante
e relevante essa modalidade de transferéncia de tecnologia realizada pela
Universidade de Brasilia, bem como vislumbrou-se que os valores recebidos a titulo
de royalties, foram importantes para a UnB que pbde aplicar tal recurso na pesquisa
cientifica com o intuito de se desenvolver novas tecnologias que gerardo inovagéo

para a sociedade.

63



. Programa de Pés-Graduagio em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
{) E’ Tecnologia para a Inovacio da Universidade de Brasilia
lec UnB PROFNIT/UnB

.‘\\

Pode-se verificar ainda que os ganhos econémicos gerados pela UnB com a
exploragdo comercial dos ativos intangiveis, passiveis ou ndo de protegdo, podem
vir a superar os gastos que a instituicado possui, tanto com a protegao e manutengao
do seu portfélio de tecnologias, quanto com a aplicagdo direta em pesquisas
cientificas que possibilitardo o desenvolvimento de novas tecnologias, o que significa
que a UnB pode contribuir com o suporte de gastos diretos do CDT/UnB para
manutencio do NIT e suas atividades.

Assim, vislumbrou-se que a transferéncia de know how tem grande
relevancia para a UnB, bem como pode vir a ter grande impacto financeiro,
possibilitando uma melhor gestéo financeira dos ativos intangiveis da Universidade e
de recursos humanos do NIT da UnB.

Desse modo, espera-se que os produtos tecnoldgicos resultantes deste
trabalho de mestrado venham contribuir com outras pesquisas no sentido de
incentivar outras instituicbes de pesquisa a aprofundar mais no tema “Know How”,
bem como fomentar ICT’s publicas e privadas a realizarem essa modalidade de
transferéncia visando uma oportunidade de se aumentar, financeiramente, as

possibilidades existentes.
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