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Resumo: Este trabalho propds-se a discutir a gestdo da propriedade intelectual na universidade
publica brasileira, principalmente no que se refere as estratégias para comercializacdo ou
licenciamento dos direitos de exploracdo de resultados de pesquisas académicas, identificando, na
literatura internacional, as principais estratégias adotadas e recomendadas pelos escritorios de
transferéncia de tecnologia das universidades estrangeiras e comparado-as com as praticas adotadas
pelas universidades brasileiras, propondo, ao final, recomendacdes as instituicdes brasileiras.
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1 INTRODUCAO

A necessidade crescente de conhecimentos cientificos para alcance do progresso técnico,
aliada ao encurtamento do ciclo tecnoldgico das inovagdes, vem exigindo dos atores envolvidos no
processo de geracdo e difusdo de inovagbes esforcos no sentido de intensificar as praticas de
cooperagao tecnoldgica. A literatura internacional é abundante na abordagem do tema e na andlise de
diversos aspectos envolvidos na discussdo, dentre estes, a tipologia das estruturas de interface, as
dimensdes da interag@o, as motivacdes e beneficios, as razdes de sucesso, as barreiras e obstaculos
(VALENTIN, 2002). O argumento da “Hélice Tripla”, no qual governo, universidade e empresa se unem
em prol do desenvolvimento tecnoldgico nacional, tem sido amplamente utilizado para convencer a
universidade a cooperar com o setor privado (DAGNINO, 2003).

O foco de discussao inicial girava em torno e um possivel antagonismo entre a missao da
universidade e a apropriacdo econdémica do conhecimento por ela prépria (FUJINO; STAL; PLONSKI,
1999). Superada essa fase, as universidades se conscientizaram da necessidade de proteger o
conhecimento, via patentes, para que os resultados da pesquisa cheguem ao mercado e, sobretudo,
para decidir a quem e como licenciar os direitos de exploracao, pois, ndo sendo produtoras nem
fornecedoras de servigos, ndo lhes compete explorar, por si so, tais resultados.

No Brasil, o0 aumento da consciéncia sobre a necessidade de transferir a sociedade os
resultados da pesquisa financiada com recursos publicos ndo tem sido acompanhado por agoes que
viabilizem essa transferéncia. A questdo é conceitual, com impactos na operacionaliza¢édo de uma
politica clara sobre a questao. Um bom resultado de pesquisa nao é suficiente para iniciar o processo
de comercializag@o, é preciso demonstrar que é possivel transforma-lo em inovagao. O registro da
patente é condicdo necessaria para garantir autonomia no processo de licenciamento, mas insuficiente
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para o sucesso da transferéncia, que pressupde a absor¢ao, pela empresa, do conhecimento gerado
na universidade. Isso requer 0 empenho de ambas as partes para que ocorra “mais que um bom
contrato, um encontro de mentes.” (ALLEN, 2000, p. 3).

A cultura organizacional das universidades publicas brasileiras é sustentada, de um lado, por
valores ideoldgicos que defendem o acesso irrestrito aos resultados de toda pesquisa desenvolvida e,
de outro, por normas que mantém uma hierarquia administrativa burocratica, balizada por marcos
requlatérios de interpretacdes dubias. A parceria com a empresa estd no centro do debate sobre a
propriedade intelectual na universidade e sobre a necessidade de uma legislagédo que regulamente as
relagdes entre os setores publico e privado quanto a transferéncia de tecnologia. Ha, também,
divergéncias em relacdo a responsabilidade pela transferéncia de tecnologia: alguns defendem que
cabe a universidade estabelecer as diretrizes e estratégias para a operac¢do e outros acreditam que a
andlise dos aspectos comerciais e de producdo compete a empresa (GRANOWITZ, 2004). Cabera a
universidade detentora da tecnologia a decisao final sobre a transferéncia. Por isso, € importante que
ela esteja preparada para uma negociacdo que atenda a seus interesses financeiros e preserve sua
missao social.

Assim, o problema desta pesquisa foi definido com base nesse contexto cultural. Uma vez
compreendida e aceita a necessidade de transferéncia dos resultados da pesquisa académica para a
geracdo de inovagdes pelas empresas, surge a questdo: como realizar tal processo com eficiéncia,
eficacia e ética, estabelecendo critérios para licenciamento e comercializag&o, com vistas a beneficiar a
sociedade e impedir que a patente seja utilizada apenas para proibir sua explora¢ao por terceiros?

2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A pesquisa, qualitativa e de carater descritivo, procurou identificar as principais questdes
abordadas na literatura internacional recente para compor o quadro referencial e 0 panorama das
estratégias desenvolvidas por universidades americanas, européias e asiaticas, a fim de compara-las
com as praticas adotadas por universidades brasileiras.

A pesquisa descritiva apresenta um fendmeno ou situagdo mediante a um estudo realizado em
determinado espago-tempo. Neste trabalho, buscou-se a descricdo das caracteristicas de determinado
fendbmeno (o0 processo de licenciamento e comercializagdo dos resultados de pesquisa) e 0
estabelecimento de relagdes entre variaveis, levantando as opinides, atitudes e crengas dos
responsaveis pelo fenémeno.

Os procedimentos metodoldgicos incluiram a utilizagdo de fontes primarias, como entrevistas e
pesquisas documentais, e secundarias, como pesquisa bibliografica, andlise de documentos oficiais e
consulta aos portais de universidades estaduais e federais selecionadas entre as que participam do
projeto FINEP “Escritdrios de Assessoria Tecnoldgica - EATS”: Universidade de Sdo Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Sdo Carlos (UFSCar),
Universidade Federal de Sdo Paulo (UNIFESP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e a Universidade Federal de Perambuco (UFPE) foram consultadas, mas n&o responderam.

Para efeito de comparagao, foram incluidos trés institutos de pesquisa cuja missao basica é a
transferéncia de tecnologia: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Instituto de
Pesquisas Tecnoldgicas do Estado de Sao Paulo (IPT) e Fundagao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

As entrevistas com os responsaveis pelos escritérios de transferéncia de tecnologia destas
instituicdes foram presenciais e virtuais, semi-estruturadas, com as mesmas perguntas feitas a todos o0s
entrevistados, os quais podiam também incluir observagdes e relatos de suas experiéncias acerca do
processo pesquisado.

Revista de Negdcios, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104 - 120, janeiro/margo 2007. 105



Eva Stal Asa Fujino

A pesquisa procurou responder as seguintes questoes:

= Qual a relagdo entre as atividades dos escritdrios de transferéncia de tecnologia em
instituicdes académicas e as politicas de governo referentes ao desenvolvimento cientifico,
tecnoldgico e industrial?

= Qual a relagdo entre a instituicdo académica e a unidade responsavel pela transferéncia de
tecnologia? Como a cultura predominante na instituicio afeta a operacionalizagdo do
escritério de transferéncia de tecnologia?

= Qual a estrutura organizacional mais adequada, interna ou ndo a universidade?

= A quem compete a administracdo dos escritdrios? Quais as fungdes e o perfil da equipe
responsavel?

= Como sdo definidas as estratégias de marketing e negociacdo? Quais s&o as acoes
dirigidas ao publico interno e ao publico externo & universidade?

= Quais séo os critérios de busca e sele¢do de potenciais parceiros? Como é garantido o
sigilo nos contratos?

= Como sdo definidas as estratégias de comercializagdo? Quais os critérios para definir a
forma de licenciamento e o estabelecimento de prego e/ou royalties?

= Existe uma politica explicita de remunerag@o ao pesquisador e a equipe responsavel pelas
acdes de transferéncia de tecnologia?

3 REFERENCIAL TEORICO

O objetivo da politica de patentes de uma universidade €é alcancar um equilibrio entre as
necessidades dos inventores, daqueles que vao desenvolver a invengdo, da instituicdo, dos
patrocinadores da pesquisa e do publico em geral. Na transferéncia de tecnologia, o foco s&o os
resultados da pesquisa cientifica e os aspectos de licenciamento e comercializagdo. Para Ben-Ami
(2000), em geral, as opgdes estratégicas de um titular da patente incluem:

a) exploracdo propria da patente;
b
c
d
e

0 uso da patente para impedir sua exploragado por terceiros;
transferéncia dos direitos a terceiros mediante compensacao financeira;
a concessao de licenga a terceiros;

)
)
)
) 0 uso da patente na constituicdo de uma nova empresa (start-up).

Na universidade, apenas as trés ultimas op¢des sdo vidveis. Nas opc¢des (c) e (d), a maioria
das politicas exige que a empresa licenciada envide todos os esforgos para comercializar uma patente
sem fazer uso “defensivo”, mantendo a invengdo fora do mercado para que n&o concorra com um
produto em uso. Se isso ocorrer, a licenca é cancelada e a universidade readquire os direitos sobre a
patente (march-in rights). Na negociacdo de licencas oriundas da universidade, ha um aspecto
fundamental a se discutir: 0 estabelecimento de critérios tanto para a valorag@o da tecnologia quanto
para a decisao sobre o tipo de licenga que sera concedida.
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3.1 AVALIACAO DE TECNOLOGIA

O sucesso da negociagao depende, em grande parte, da capacidade do licenciador de fazer o
licenciado compreender o real valor da tecnologia. Para Watanabe et al. (2004), esse valor pode ser
medido pelo fluxo total de caixa que ela gerard através de sua futura utilizagdo. Todavia, quando
resulta de pesquisa académica, é dificil para o licenciador demonstrar seu valor econémico. Ela deve
ser diferenciada dos demais bens de consumo, produtos ou servigos pelo grau de visibilidade e de
agregacéo de valor. Para evitar julgamentos incorretos, propde-se que a estratégia de marketing foque
o plano de negdcio e que a producdo de protdtipos mostre como a tecnologia sera efetivamente
incorporada.

Esses aspectos sd@o ressaltados no manual de orientacdo do Valuate 2000 - Programa da
AUTM - Association of University Technology Managers (www.autm.net) - para auxiliar os escritorios de
TT a calcular valores para licenciamento e taxas de royalties. Uma das orientagdes € conscientizar o
licenciador (universidade) de que o valor adequado € aquele com que licenciado e licenciador
concordam. Nenhum comprador pagara por despesas anteriores de pesquisa e ndo ha formulas
adequadas para se chegar a um valor que represente os investimentos na formagao dos pesquisadores
até o momento da “invencao”. Os resultados de pesquisa requerem substancial desenvolvimento antes
de chegar a producao e distribuicdo. A universidade participa apenas da primeira fase de um longo
processo, até que este seja viavel economicamente. Os principais fatores que afetam a avaliagéo da
invencéo sao:

= 0 potencial de mercado;

= como a tecnologia se ajusta ao licenciador em termos do portfolio de tecnologias,
abrangéncia de mercado, capacidade de manufatura e canais de distribuicao;

» se 0 produto abrira novos mercados para o licenciado ou se vai apenas acrescentar algo
no mercado atual. O tempo necessario para o desenvolvimento da tecnologia, os custos de
manufatura e distribuicdo em relacéo as tecnologias correntes;

= 0s beneficios da nova tecnologia frente a tecnologia corrente no mercado pretendido, a
existéncia de tecnologias alternativas em andamento e de outras patentes relacionadas;

= 0 potencial de novas oportunidades decorrentes da aplicagdo em multiplos campos.

No processo de transferéncia de direitos a terceiros, algumas universidades se colocam na
perspectiva do comprador, tentando entender como a empresa tomard sua decisao. Para isso, utilizam
estudos de viabilidade técnico-econdémica e de mercado. Eventualmente, podem ser usados métodos
de avaliacdo de tecnologia como base para estabelecer precos minimos. No primeiro caso, busca-se
compreender os desafios técnicos implicitos no desenvolvimento da tecnologia e os investimentos que
a empresa terd que fazer para viabiliza-la comercialmente. No segundo, procura-se conhecer 0
potencial de mercado para a tecnologia, considerando o estado da arte e eventuais concorrentes. No
terceiro, o objetivo é conhecer as varidveis implicitas na tomada de decis&o por parte da empresa. (DI
GIORGI, 2004; GRANOWITZ, 2004).

Yu; Azevedo (2000) classificam os métodos de avaliagdo de tecnologia em quatro grupos:
classicos, utilizados para ordenar projetos segundo critérios de prioridade; financeiros convencionais,
baseados na andlise de fluxo de caixa de investimento; os fundamentados na Teoria da Decisdo, que
trata formalmente as incertezas, as decisdes seqlienciais, 0s objetivos multiplos e a atitude em relagao
ao risco, € 0s de programacao matematica, que consideram a interacao entre os projetos da carteira.
Ha, ainda, outros métodos como os cognitivos, os de analise de clusters e de diagrama de bolhas.
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Entretanto, ha ressalvas quanto ao uso de técnicas analiticas, pois estas ndo consideram as emogdes,
os desejos e a lealdade das pessoas, aspectos esses que podem influenciar as decisées.

3.2 VALOR ECONOMICO DA PATENTE

Vérios autores tém desenvolvido modelos, baseados em diferentes parametros, que levam a
valoracdo econémica da patente. Os pardmetros mais considerados sdo: a andlise do tempo de vida,
que considera retornos marginais decrescentes; a abrangéncia em relacdo as reivindicagdes; a
atividade inventiva embutida; a revelacdo de informagdes técnicas (disclosure); a dificuldade de
invenc@o no seu entorno; a posicdo no portfolio ao qual a patente pertence; a variedade de usos ou
fungdes e o potencial de uso como patente defensiva e como mercadoria de intercdmbio com
concorrentes (REITZIG, 2003).

Sherry; Teece (2004) alertam para a possibilidade de mudanca, as vezes em curto espaco de
tempo, do valor de uma inovagao, distinguindo-o dos direitos de propriedade intelectual associados a
esta. No primeiro caso, o valor muda conforme o ciclo de vida da inovagdo, que pode se tornar obsoleta
em fungdo de outra. No segundo, do ponto de vista legal, h& varios estagios na evolu¢édo de uma
patente e a cada estagio esta associado um valor. Embora ndo haja mudancas técnicas entre as fases
de solicitac@o de registro, de aceitacdo da patente e de publicacdo da carta-patente; do ponto de vista
econdmico ha grande alteracéo, pois ela pode ser a patente que dara origem a uma familia de novas
patentes. Para esses autores, as negociagdes devem considerar o0 potencial de incerteza quanto a
obtencéo da patente, incluindo a possibilidade de pagamento de caros processos de litigio.

Embora tais métodos possam ser Uteis na compreenséo do valor da tecnologia, sua aplicacéo
é complexa para a universidade, pois esta nem sempre pode contar com o suporte de especialistas
para tais estudos. Por outro lado, para a universidade, a questdo ndo estd em garantir o melhor preco,
a melhor negociacdo do ponto de vista financeiro ou o retorno do investimento realizado. Sua
preocupacao principal néo é ganhar dinheiro, ha outros aspectos na pesquisa que fazem parte da sua
propria missao, dentre eles, a capacitacdo de recursos humanos, a busca de conhecimento e o desafio
de superar o estado da arte. A ldgica da universidade é baseada na oferta, ao passo que a deciséo
pelo registro, ou ndo, de uma patente deve ser baseada em critérios comerciais e de demanda;
portanto, sdo também esses os critérios que devem ser considerados na comercializagéo. O escritorio
de licenciamento de tecnologia da Universidade Hebraica de Jerusalém pode recusar algo brilhante em
termos cientificos se n&o vislumbrar aplicagao para tais resultados, deixando claro para o pesquisador
que o objetivo é comercial (BEN-ISRAEL, 2000).

3.3 CRITERIOS PARA LICENCIAMENTO

Nas universidades publicas brasileiras, tal discussdo é mais complexa em funcéo da cultura
acima referida e das interpretacdes de uma legislacdo que ndo contempla claramente a questao da
comercializagdo da tecnologia resultante de pesquisas financiadas com recursos publicos. Uma das
quais indica a necessidade de licitacdo da patente quando a titularidade € exclusiva da universidade.
Essa exigéncia é considerada absurda, pois expde a tecnologia e os interessados em adquiri-la,
tornando inviavel a participac@o de empresas de setores mais competitivos (JC, 2003). Assim, aguarda-
se a aprovacdo do projeto da Lei de Inovagdo que devera abolir tal exigéncia para os casos de
licenciamento ndo exclusivo, mantendo, ainda, a exigéncia de chamada publica para os casos de
licencas exclusivas. Nesse cenario, € importante que a universidade procure se proteger das
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acusacgdes de privilegiar determinada empresa e € fundamental que suas agdes junto ao potencial
cliente sejam regidas por uma politica transparente, com diretrizes e critérios claros para licenciamento
e comercializacao.

Quando a universidade for detentora unica da titularidade, tais critérios deverdo nortear a
decisdo para cada tipo de licenga concedida a empresa. A decis@o envolve a analise de oito variaveis
combinadas: exclusividade; ndo exclusividade; aplicacdo geral; aplicagdo por darea especifica;
pagamento de royalties; ndao pagamento de royalties, direito de sublicenciar; sem direito de
sublicenciar. A decisdo mais dificil € avaliar situagdes em que o licenciamento exclusivo se faz
necessario. Um dos critérios é avaliar o estdgio de maturacdo da pesquisa, quanto maior a
necessidade de desenvolvimento, mais caro serd o investimento e maior o risco de fracasso. Nesses
casos, a empresa soO aceitara negociar a licenga exclusiva. Um estudo realizado em 62 universidades
americanas mostra que 45% das invengdes referem-se a “prova de conceito” (proof of concept), em
que o fracasso € da ordem de 72%. Para a universidade, por outro lado, muitas dessas invengdes séo
ferramentas de pesquisa cuja exclusividade pode limitar seu uso por futuros pesquisadores. Nesse
sentido, a analise da relagéo custo/beneficio deve envolver critérios outros, além do financeiro, e o
acordo deverd, necessariamente, prever a possibilidade de seu uso, pela universidade, para fins
académicos e de pesquisa (THURSBY; THURSBY, 2003).

Quando os resultados sao provenientes de pesquisa financiada por empresas ou em parceria
universidade-empresa, a titularidade da patente podera ser de propriedade unica e exclusiva da
empresa, de ambas ou da universidade. No primeiro caso, aquela se compromete a ceder a esta uma
licenga sem 6nus e ndo exclusiva de tais resultados desde que a universidade os utilize unicamente em
suas proprias pesquisas ou para fins didaticos.

Segundo a legislacdo americana, a posse total da propriedade intelectual cabe a empresa em
algumas situagdes especificas: quando ela fez investimento significativo no desenvolvimento da
tecnologia resultante da pesquisa universitaria; quando ela é o unico usuario das invengdes resultantes,
ou se repassou informagdes proprietarias, tecnologia ou materiais que tenham constituido a base da
pesquisa. Em geral, nas pesquisas realizadas com recursos parciais ou globais de empresas ou
agentes financiadores, a estes caberd um percentual sobre os resultados que sejam patentedveis, em
proporcdes discutidas caso a caso. A exploragdo comercial também sera avaliada individualmente
(STAL; SOUZA NETO, 1998).

A titularidade conjunta, comum nos contratos das universidades brasileiras, ndo é bem aceita
na comunidade internacional. H& o entendimento de que é importante definir quem tem o maior
percentual, pois, em caso de litigio, o licenciamento para uma terceira parte implicara em maiores
dificuldades se houver dois proprietarios envolvidos. Alguns especialistas recomendam nao conceder
licengas exclusivas ou transferir direitos sobre resultados de pesquisa em temas centrais de grande
abrangéncia (STAL, 1995). A alternativa para ndo comprometer sua liberdade de acao futura é
conceder licengas ndo-exclusivas, com ou sem pagamento de royalties, pois essa € a forma mais
condizente com o objetivo de promover a ampla disseminacdo dos produtos da universidade.
Entretanto, algumas universidades ja trabalham com licencas exclusivas, reconhecendo que certas
tecnologias ndo ser@o desenvolvidas a menos que as empresas tenham assegurado um periodo de
utilizagao exclusiva, durante o qual possam obter o retorno financeiro de seu investimento.

As universidades também consideram interessante a concess@o de licencas exclusivas por
campo de utilizagdo, que restringem a exploragdo comercial a determinado setor ou regido, permitindo
desenvolver a tecnologia em dreas ndo relacionadas ao negocio principal de seu licenciado. A
tendéncia é garantir a universidade os direitos de titularidade e a empresa os direitos de exploragao
comercial, via contrato em que a ultima tenha o direito de preferéncia garantido por clausula especifica.
E improvavel que uma universidade venda uma invengao patrocinada por uma empresa a outra, logo, a
firma patrocinadora né@o tera negado seu direito a licenca (FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999).
Considerando que grande parte da pesquisa patrocinada néo resulta em invencoes patentedveis, a

Revista de Negdcios, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104 - 120, janeiro/margo 2007. 109



Eva Stal Asa Fujino

maioria das universidades americanas tenta evitar a inclusdo de cldusula relativa a direitos dos
patrocinadores nos contratos. Preferindo negociar licengas apenas depois que houver uma invengao, o
que simplifica a assinatura dos contratos e permite negociagdes posteriores mais focadas (MATKIN,
1990).

As opgdes de licenciamento, no caso de a universidade ser a titular, s&o:

a) Concessao de opgao para uma licenca: ha um periodo durante o qual o patrocinador tem o
direito de optar por uma licenga para exploracao futura. Isso porque, muitas vezes, ao final
do contrato, ndo ha informagdes suficientes para que ele tome uma decis&o. A duragéo do
periodo de op¢do varia. Em geral, as universidades preferem que ele seja curto, o que lhes
permite buscar uma terceira parte caso o patrocinador nao se interesse pela licenca. Ja este
prefere um tempo maior para melhor avaliar o potencial comercial da propriedade
intelectual.

b) Concessédo de uma licenga: em alguns casos, o contrato de pesquisa concede uma licenga
especifica ao patrocinador para utilizar a propriedade intelectual, definindo a abrangéncia do
uso. Isto é diferente da op¢ao anterior, na qual a empresa ndo tem direitos no presente. Em
geral, a universidade entra com um pedido de patente e a empresa a reembolsa pelos
custos incorridos. Outra possibilidade é de que estas despesas sejam abatidas do
pagamento de royalties a universidade.

c) Direito de primeira recusa: se o patrocinador decide exercer seu direito de opcéo, ele ira
negociar uma licenca dentro de certo periodo. Se, nesse tempo, ndo houver um acordo
aceitavel para ambos, a universidade podera negociar o licenciamento da propriedade
intelectual com terceira(s) parte(s). Porém, se ao final das negociagdes, houver um acordo
em termos mais favoraveis do que aqueles oferecidos ao patrocinador, a universidade tera
que oferecer a ele uma licenga nesses termos e, em caso de interesse, ele obterd a licenca,
e nao a terceira parte. Para a empresa, este direito é necessario para reduzir o risco de a
universidade iniciar prematuramente negociagdes com uma terceira parte. Algumas
universidades nao aceitam essa clausula, pois pode impedi-las de atrair novos interessados
(STAL; SOUZA NETO, 1998).

3.4 EMPRESAS NOVAS (START-UP FIRMS)

Uma das dificuldades no licenciamento de projetos académicos a industria reside no fato de as
pesquisas serem de carater preliminar (seed stage) e exigirem maior tempo de desenvolvimento. Uma
das alternativas para promover a criagdo de novos produtos resultantes da pesquisa académica
consiste no estabelecimento de empresas novas (start-up) com a ajuda de capital de risco (venture
capital). Entre as vantagens estao: o financiamento maior da pesquisa inicial; decisdes mais rapidas e o
fato de os pesquisadores receberem agdes da nova companhia. As desvantagens s@o: o risco de
concessdo de licenga a empresa inexperiente; limitacao de recursos; dificuldade de recursos humanos
para P&D&E e para administrar a nova empresa; a possibilidade de fusdo ou venda da empresa a
terceiros e 0s eventuais conflitos de interesses entre acionistas e o conselho de diretores (BEN-AMI,
2000).

Quando as empresas ja estdo consolidadas e gerando tecnologias com potencial aplicacéo
comercial, os desafios sao similares aos da universidade: tentar comercializar tecnologias promissoras
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sem estrutura e experiéncia para identificar os mercados mais apropriados.

Gregorio; Shane (2003) pesquisaram dez universidades americanas com o objetivo de
identificar as razdes que levam uma universidade a gerar mais empresas do que outras. O estudo
considerou os seguintes aspectos: a disponibilidade de capital de risco na area préxima a universidade;
a orientacdo comercial da pesquisa; sua qualidade intelectual; as politicas dos escritérios de TT quanto
a investimentos nas empresas start-up e compartilhamento de royalties com o inventor. Os resultados
mostram que os dois Ultimos aspectos sdo fundamentais para 0 aumento da criacdo de novas
empresas.

No caso brasileiro, a experiéncia tem demonstrado que a principal barreira para o surgimento
de empresas inovadoras (start-ups) é a atual legislagdo, que garante a instituicao de pesquisa a
titularidade sobre a patente e impede que o pesquisador crie uma empresa para explorar o resultado de
sua prépria invengdo (REINACH, 2004).

3.5 PRATICAS ADOTADAS E/OU RECOMENDADAS NA LITERATURA

Em uma pesquisa sobre o processo de transferéncia de tecnologia entre a universidade e a
industria, Siegel et al.. (2003) entrevistaram quase uma centena de pessoas—chaves em escritorios de
TT de cinco universidades americanas, em diferentes regides. Nas entrevistas, foram incluidos
empreendedores e especialistas em negocios. Identificaram-se numerosas barreiras, incluindo choques
de cultura, inflexibilidade burocratica, sistema inadequado de remunerag@o e gestao ineficiente dos
escritorios de TT. Entre as principais recomendacdes destacam-se:

= A universidade deve ampliar seu conhecimento sobre as necessidades das empresas que
podem vir a comercializar sua tecnologia. Esse resultado é compartilhado por 75 % dos
entrevistados, e 0s autores observam que ha certa “apreensao” entre os administradores
das instituicbes académicas, pois o0 6nus cabe a universidade. Um dos entrevistados
sugere alguns questionamentos a serem feitos aos inventores:

- Por que alguém teria interesse em comercializar sua inveng¢éo?
- Vocé tem, de fato, um produto?
- Qual o seu objetivo e como pretende alcanga-o?

= Auniversidade deve inteirar-se dos custos necessarios para transformar uma invengdo em
inovagdo e estar ciente de que ha “boas invengdes” que s@o um fracasso comercial.

= E necessario que os objetivos e as metas sejam compartilhados em uma parceria. Mesmo
que um objetivo seja mais importante para um do que para o outro, é preciso haver um
acordo para que ambos trabalharem juntos na consecuc¢ao desse objetivo.

=  E necessaria maior flexibilidade, por parte da universidade, no processo de negociacdo do
licenciamento. Em geral, a universidade € criticada por defender agressivamente seus
direitos de propriedade intelectual e falhar na concretizagdo da idéia em inovagéo. Muitas
universidades sdo extremamente conservadoras na negociacao, preferindo maximizar
royalties, mesmo que isso diminua as chances de concretizagao do acordo.

= A universidade deve adotar politicas e procedimentos mais racionais e flexiveis nos
contratos de negociagdo para transferéncia de tecnologia, pois sua aversdo a riscos €
extremamente frustrante para empresas inovadoras (start-ups) e outras empresas que
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necessitam de resposta rapida para mudangas em um ambiente competitivo.

Em relagcdo aos recursos humanos, é importante contratar pessoas com habilidade em
marketing e maior experiéncia na area de negdcios.

A eficiéncia dos escritérios de TT poderia ser estimulada pela adog¢éo de remuneragéo por
incentivos. Como o0s pesquisadores normalmente recebem royalties por tecnologias
patenteadas e os funcionarios dos escritérios recebem salario fixo, ndo ha incentivos
financeiros para que estes se empenhem na transferéncia de tecnologia. Com a adocéo
deste modelo, todos trabalhariam na consecugéo de objetivos comuns.

A universidade deve empenhar mais recursos para 0s escritérios, principalmente para
formacdo de equipes com pessoal qualificado para atividades de marketing. Um dos
entrevistados argumenta que a presenca de um ou dois funcionarios em tempo integral,
dedicados ao escritorio de TT, numa universidade com 30.000 pessoas, mostra a pouca
importéncia dada ao tema e a constituico de uma carteira adequada de tecnologias.

A alta administracdo da universidade deve lutar para que a TT seja uma prioridade,
destacando um lider para estabelecer os objetivos e as metas a serem alcancadas.

Os pesquisadores e os administradores das universidades devem conscientizar-se de que
o licenciamento e os royalties ndo sdo produtos finais. HA4 vantagens inerentes ao
processo, que se referem aos relacionamentos, redes sociais e de trabalho que incluem o
setor privado e que possibilitam novas formas de aprendizado para os pesquisadores.
Alguns reconheceram, na entrevista, que a experiéncia com pesquisadores da industria os
transformou em melhores pesquisadores académicos, pois passaram a olhar o problema
de outra perspectiva, 0 que os ajudou a refinar seus experimentos.

Ben-Israel (2000) deixa claro que ao escritério de TT cabe cuidar dos assuntos comerciais. No
primeiro contato com os pesquisadores, estes devem ser questionados sobre 0s recursos que deram
origem a pesquisa, a participacado de colaboradores de outras instituicdes e o estagio da pesquisa. Pois
€ a partir dai que o escritério podera ter clareza sobre se existe, de fato, uma tecnologia patenteavel ou
se a universidade tem mesmo direito a essa patente. Saber perguntar ou saber definir que perguntas
devem ser feitas em cada caso € a grande questdo. Ha algumas perguntas que ndo podem deixar de
ser feitas ao pesquisador e outras, igualmente importantes, que devem ser feitas ao potencial cliente.
Em geral, ha duas questdes que o escritdrio deve se fazer e que devem receber respostas claras:

a)
b)

Sera que essa invencédo pode ser patenteada?
Serd que ela é comercialmente atraente?

A partir dai as perguntas consideradas mais relevantes sao (BEN-ISRAEL, 2000.):

Ja publicou? Em que estéagio a pesquisa se encontra? Tem colaborador de outro lugar?
Recebeu bolsa ou financiamento de alguém a quem deva uma explica¢éo?

Quem s&o os inventores? Sao lideres reconhecidos nas suas respectivas areas? Sabem
quais as necessidades de mercado ou apenas inventam solugcdes para problemas
inexistentes? Ja tiveram outros sucessos? S&o cooperativos?

O mercado ja existe ou sera preciso esperar que ele se desenvolva? Qual o seu tamanho?
Quais os investimentos realizados nesse mercado?
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= O invento responde a uma necessidade atual ou a uma demanda que pode surgir daqui a
alguns anos? Se for importante daqui a dez anos pode néo ser inteligente registra-la hoje,
porque naquela ocasido a vigéncia da patente so tera mais dez anos.

= Quais serdo as reivindicagdes desta patente? E uma patente de processo, em que depois
sera dificil saber quem a esta utilizando, de uma molécula ou de um material?

= Qual a dindmica nessa area? Quando conseguirmos a aprovacao do registro, a patente ja
estara obsoleta?

Outro estudo, conduzido por Siegel; Waldman; Link (2003), partiu da hipotese de que a
produtividade dos escritdrios de TT depende das praticas organizacionais. Como ndo ha medidas
quantitativas disponiveis sobre essas praticas, os autores usaram método qualitativo para entrevistar
55 pessoas de cinco diferentes universidades americanas e concluiram que os fatores criticos sao: o
sistema de remuneracao para os professores envolvidos no processo de TT, 0s beneficios e praticas
de gest@o da equipe, as ag¢des por parte da administracdo para eliminar barreiras de informacao e a
comunicagao entre a universidade e a industria. O estudo mostra a necessidade de desenvolver, nos
funcionarios de escritérios de TT, habilidades de mediacdo essenciais ao relacionamento com os
pesquisadores, provedores da tecnologia, empreendedores, empresas e compradores da tecnologia.

Com o objetivo de identificar as principais diferengas na interacdo em relacdo a grandes
empresas ja consolidadas e discutir o papel dos escritorios de TT nesse tipo de parceria, Shane (2002)
estudou as quatro dimensdes da colaboracéo entre universidades e empresas de base tecnoldgica. As
dimensbes consideradas foram: atividades de pesquisa contratada, consultoria, desenvolvimento
tecnoldgico, licenciamento e comercializagédo de tecnologia. Os resultados obtidos revelam que tais
empresas tém maior dificuldade de participar de consdrcios; maior necessidade de fundos
governamentais; preferem o apoio financeiro na forma de investimentos de capital; requisitam direitos
de licenga exclusiva; necessitam de um envolvimento maior da universidade na etapa posterior ao
licenciamento da tecnologia, no que se refere a consultoria técnica; necessitam de financiamentos
complementares para o desenvolvimento da tecnologia licenciada; necessitam de licengas com forte
protecdo intelectual, pois dependem do acesso a familia de patentes e, finalmente, as taxas de
royalties devem ser baixas. Tais constatagdes mostram que a universidade deve estabelecer politicas
diferenciadas para licenciamento e comercializacdo de tecnologia para empresas de base tecnoldgica,
além de apresentar uma postura mais flexivel no relacionamento.

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Conforme estabelecido nos procedimentos metodoldgicos, foram definidas algumas questées
de pesquisa envolvendo a transferéncia de tecnologia das universidades e de institutos de pesquisa
para empresas. Os resultados foram agrupados segundo aquelas questdes.

4.1 RELAQAO ENTRE AS ATIVIDADES DOS ESCRITORIOS DE TT EM INSTITUICOES
ACADEMICAS E AS POLITICAS DE GOVERNO REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO, TECNOLOGICO E INDUSTRIAL.

A pesquisa demonstrou uma estreita relacao entre as praticas adotadas pelas instituicoes no
que se refere a TT e a politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo de cada pais. Esse resultado
confirma a necessidade de um trabalho dindmico entre os agentes da “hélice tripla” para viabilizar o
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desenvolvimento tecnoldgico local, regional ou nacional. Assim, politicas de incentivo & cooperagédo U-
E deram origem a praticas mais homogéneas e bem sucedidas, a exemplo das instituicoes israelenses
(Instituto Weizman de Tecnologia, Universidade Hebraica de Jerusalém) e americanas (Columbia
University, Ohio University, Johns Hopkins University, University of Maryland, Massachusetts Institute of
Technology, Stanford University, Colorado University, Cornell University, University of Michigan), nestes
casos, apos a implementacdo do Bayh-Dole Act (CHAMAS, 2001); e menos homogéneas entre as
instituicdes de paises com politicas recentes ou ainda em fase de implementagdo, a exemplo de
Taiwan, com a Science and Technology Basic Law (CHANG, 2004) e do Brasil cuja Lei de Inovagédo
esta em fase de discussao.

Essa relagdo fica clara quando se examina o caso da Suécia, um pais com a mais alta taxa de
recursos aplicados em P&D per capita, alto indice de producao cientifica e com fraco desempenho na
cooperagdo com a industria e na geracdo de empresas start-up. Diferentemente de nos EUA, na
Suécia ndo ha politica de incentivos aos pesquisadores para transferéncia dos resultados de suas
pesquisas (GOLDFARB; HENREKSON, 2003). Em alguns paises, foram criados programas
governamentais regionais que visam ao estabelecimento de uma organizagdo para dar suporte a
estruturac@o de escritorios de TT nas universidades, o que abre possibilidades de parcerias entre as
instituicdes e evita a concorréncia predatdria entre elas. Alguns deles: Bayern Patent Die Bayerische
Hoschschul-Patentinitiativen na Alemanha; British Technology Group no Reino Unido; Oficina de
Transferéncia de Tecnologia na Espanha (CHAMAS, 2001). Mais recentemente, a University
Intellectual Property Headquarters no Japao (KAMIJO; WATANABE, 2004; TAMAI; NISHIMURA, 2004)
e a Regional Consortium of Technology Licensing Offices na Coréia do Sul (PARK, 2004). No Brasil, a
auséncia de uma legislagéo clara tem sido o maior obstaculo no que diz respeito a transferéncia de
tecnologia para a industria e ao trabalho de parceria entre as instituicdes, pois ha diferentes
interpretacdes sobre a necessidade de licitagdo nos casos de patentes registradas.

4.2 RELACAO ENTRE A IN§TITUIQAO ACADEMICA E O ESCRITORIO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA. A INFLUENCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE O DESEMPENHO DO
ESCRITORIO. ESTRUTURA, FUNCOES E PERFIL DA EQUIPE RESPONSAVEL.

A cultura predominante na academia afeta profundamente os escritérios de transferéncia de
tecnologia, uma vez que cabe a alta administrac@o definir a politica de operagao dos escritdrios e a sua
estrutura organizacional, as quais terdo impacto direto sobre a sua atuag@o. Assim, em paises como
Estados Unidos, Reino Unido ou Israel cuja cultura estabelece uma clara diferenca entre o papel da
universidade, como geradora e transmissora de conhecimento, e o do escritorio de TT, como unidade
de transferéncia e comercializacéo de tecnologia, os conflitos inerentes a decisao do que deve, ou néo,
ser patenteado e os critérios para licenciamento e comercializagdo foram resolvidos pela transferéncia
dos direitos de propriedade industrial aos escritorios para que eles possam avaliar, proteger e
comercializar com total autonomia.

Esses escritdrios contam com uma equipe especializada em comercializagdo, que atua na
identificacdo, selecdo e monitoramento de oportunidades, até a fase final da transferéncia. Em geral, a
redacdo das patentes é terceirizada e esses escritorios atuam, também, no apoio a criagdo de
empresas start-up, potenciais licenciadas. Essa estrutura conta com orcamento composto por
financiamentos e receitas dos contratos de TT. O Instituto Weizman conta com um fundo de capital de
risco, formado por capital estrangeiro, que tem o direito exclusivo de primeira oportunidade com relagao
aos frutos da pesquisa desenvolvidos na universidade. O Contrato entre a companhia Yeda, a
Universidade e o Fundo determina a participagao aciondria de cada um, bem como as normas para
compartilhamento dos valores de financiamento e de royalties nos casos especificos (BEN-AMI, 2000).
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No Brasil, embora as universidades se preocupem com essa questdo, 0s escritorios de TT
ainda nao conseguiram um nivel de autonomia e de infra-estrutura adequado a operacéo. A cultura é
fortemente defensiva em relagdo a parcerias com a industria, dificultando a implementacdo de uma
politica de licenciamento e comercializagdo das tecnologias ali criadas. Em geral, os esctitérios s@o
unidades internas, com equipe de funcionarios da propria universidade, que vivenciam no cotidiano o
conflito de interesses entre a universidade e as empresas, 0 que 0s impede de assumir seu papel com
independéncia. Essa estrutura também inviabiliza a remuneragdo mais adequada aos funcionarios do
escritorio de TT, pois premia somente o0s inventores no compartilhamento dos royalties. A excecao € a
UNICAMP, que reestruturou sua drea de propriedade intelectual e adota uma politica de
comercializacdo agressiva. A experiéncia é recente e so6 foi possivel com o apoio do atual reitor que,
independentemente das discussdes juridicas em curso, contratou um profissional com experiéncia na
area comercial, além de assumir a dispensa de licitacdo para o licenciamento de patentes, realizado
por meio de uma fundacao de apoio a pesquisa.

4.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING E NEGOCIAGAO

Na maioria das universidades estrangeiras, as ac0es sao desenvolvidas em estreita
colaboragcdo com os inventores, que ajudam a identificar potenciais interessados. Essa parceria tem se
mostrado bastante eficaz, pois se trata ndo s6 de identificar uma empresa que esteja disposta a pagar
pelos direitos de exploracdo, mas que seja capaz de introduzir um novo produto no mercado, situacéo
de alto risco, com taxas elevadas de fracasso. Outras estratégias envolvem: disponibilizacdo de
informacdes em portais da universidade, elaboracdo de casos de sucesso com inventores para
divulgacéo interna e externa, promocdo de reunides e eventos visando atrair o publico empresarial e
contatos com associacoes empresariais. A arquitetura dos sites €, em geral, cuidadosa e reflete a
preocupacdo de oferecer informagdes de interesse do empresario, inclusive normas e modelos de
contratos, a exemplo da Johns Hopkins University (www.hopkinsmedicine.org) e da Universidade
Hebraica de Jerusalém (www.yissum.co.il).

No quesito negociagdo, 0s esctritérios estrangeiros, de modo geral, iniciam o processo com a
apresentacao de um resumo néo confidencial que explica de forma ampla o que faz a tecnologia, sem
especificar como. Na reunido, é assinado um acordo de confidencialidade e s6 quando ha interesse
claro da empresa é que se passa a fase seguinte, com o estabelecimento das condicdes de
licenciamento. Também é comum que a empresa seja estimulada a assinar um acordo que prevé o
financiamento para a pesquisa avancar até a fase de desenvolvimento.

No Brasil, estratégias similares comegcam a ser adotadas, mas além dos problemas culturais
que dificultam o didlogo com os inventores, observa-se enorme distancia entre os objetivos pretendidos
pela politica de marketing e as acdes, caracterizadas pela pratica da oferta sem o cuidado necessario
com as caracteristicas da demanda. Um Exemplo claro s@o os sites dos escritorios de TT das
universidades: o acesso a eles, dentro do portal da universidade, é dificilimo, pois nao ha qualquer link
nas paginas principais que permita ao interessado chegar as informagdes sobre patentes disponiveis.
Além disso, como ndo ha homogeneidade em relac@o as estruturas organizacionais universitarias, ora
0 escritorio se subordina a Pro-Reitoria de Pesquisa, ora a de Extenséo, ora a alguma Coordenadoria
ou Fundagdo de Apoio, 0 que para o usuario externo se constitui num labirinto. O caminho da
acessibilidade virtual é desanimador e, do ponto de vista cognitivo, quase intransponivel.

A dificuldade de acesso as paginas da Internet reflete a cultura académica fundamentada
naquilo que a universidade julga poder oferecer a sociedade, sob forma compreensivel para seus
pares. Quanto aos procedimentos administrativos e legais, observou-se a preocupagdo atual das
universidades, como UFRJ, UNICAMP e UFRGS, e, principalmente, dos institutos de pesquisa, como o
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IPT, com a adog¢do de um termo de confidencialidade no inicio das discussdes e a elabora¢éo de
modelos de contratos mais flexiveis, adaptaveis a cada caso.

4.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACAOQ: A BUSCA DE PARCEIROS POTENCIAIS, A QUESTAO
DO SIGILO E AS FORMAS DE LICENCIAMENTO.

Em geral, as universidades estrangeiras seguem critérios similares para definir a forma de
licenciamento e para estabelecer e preco e/ou royalties, sendo a licenca exclusiva reservada aos casos
em que a empresa devera investir recursos e esforgo significativo no desenvolvimento da tecnologia.
Em outras situagdes, 0 mais comum € a licenga exclusiva por campo de aplicag@o. Para decidir se a
empresa tem potencial para implantar determinada tecnologia, 0s escritérios exigem a apresentagao de
um plano de negdcios, com a definicdo de metas para atingir o0 mercado. Aspectos financeiros, tais
como valor minimo, taxa de royalties, custos de manutenc@o da patente e participacdo acionaria, no
caso das empresas start-up, sdo discutidos caso a caso, sempre por pessoal qualificado. Algumas
universidades brasileiras, como a UFRJ, j& dispdem de orientagcdo mais formalizada. Outras, como a
UNICAMP e a UFRGS, estdo em processo final de discussdo de uma politica. No IPT, com maior
tradicao no tema, modelos de contrato, especialmente em projetos de parceria, sao utilizados ha mais
tempo.

Na Fundagdo COPPETEC (UFRJ), os contratos contém clausulas de sigilo, negociadas caso a
caso. Quando a tecnologia ja foi desenvolvida pela COPPE, a patente é da universidade e se licencia a
sua exploracdo. No caso de licenca exclusiva, esta podera ser por prazo determinado,
comprometendo-se a universidade a nao transferir, dentro do periodo acordado, a tecnologia objeto do
convénio para outra empresa. Um novo desenvolvimento envolve negociacdo e, geralmente, a
propriedade é 50% da COPPE e 50% da empresa que financiou o projeto. A COPPE compromete-se a
manter a empresa informada, pelo prazo de cinco anos, de quaisquer aperfeicoamentos nos processos
de producao ou utilizagdo do produto objeto daquele contrato. Em alguns casos, a patente podera ser
propriedade Unica e exclusiva da empresa que, por sua vez, compromete-se a ceder a universidade
uma licenga, sem 6nus e ndo-exclusiva, dos resultados para serem utilizados em pesquisas ou para
fins didaticos.

45 POLITICA DE REMUNERAGAO AO PESQUISADOR E A EQUIPE RESPONSAVEL PELAS
ACOES DE TT.

Esta é uma questao resolvida na maioria dos escritdrios de TT das universidades estrangeiras,
nos quais ha claras politicas de investimento; manuteng@o de orcamentos adequados dos escritorios;
compartilhamento de beneficios com o0s pesquisadores e funcionarios, vista como importante
ferramenta de estimulo aos inventores e funcionarios do escritdrio, que compartiham interesses
comuns. No Brasil, em funcdo da legislacdo e da cultura organizacional, a remuneragdo aos
profissionais envolvidos é o topico mais complexo das discussées. Como, em geral, os escritorios néo
tém autonomia administrativa e financeira, néo ha estimulo a equipe para viabilizar os contratos de TT.
Além disso, a estrutura administrativa das universidades, na qual a Consultoria Juridica é centralizada,
dificulta enormemente a decisdo sobre conflitos em torno do que é questdo de mérito e questéo legal.
As normas internas acompanham a resolugéo federal e estabelecem até 1/3 dos beneficios financeiros
da exploragdo comercial para os inventores. Na USP, por resolugdo interna anterior, os inventores
recebem 50% (www.usp.br).
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5 CONCLUSOES

Este artigo examinou as atividades e o desempenho de alguns escritérios de transferéncia de
tecnologia em universidades e institutos de pesquisa publicos, buscando entender os processos de
gestao da propriedade intelectual dos resultados de pesquisa e seu consequente licenciamento e
comercializacdo. Examinando essas caracteristicas a luz da experiéncia internacional, observou-se,
nos casos brasileiros, varios aspectos identificados como problemas a serem evitados. Os
procedimentos recomendados pela literatura internacional e aqueles extraidos da andlise dos casos de
sucesso nacionais e internacionais sdo bastante apropriados para a situagao brasileira. Assim, séo
apresentadas, a seguir, algumas sugestdes para um melhor desempenho dos escritérios de
transferéncia de tecnologia nacionais.

= atuar junto aos 6rgdos governamentais, assessorando-os tecnicamente, participando das
discussdes e exigindo mudangas nos marcos regulatorios, no sentido de facilitar a parceria
com a industria.

= Propor mudangas no ambito interno das universidades, sugerindo diretrizes para
transferéncia de tecnologia e estimulo aos pesquisadores e funcionarios envolvidos.

= Redefinir as estruturas administrativas e operacionais, no sentido de torna-las mais ageis e
aptas a operar no contexto da parceria com a empresa.

= Investir na capacitagdo de recursos humanos com qualificagdes especificas, voltadas a
negociacdo e comercializagdo de tecnologia e, a0 mesmo tempo, investir em agdes de
sensibilizacdo e valorizacdo de atividades de transferéncia de tecnologia para a
sociedade. Os escritérios devem contar com pessoal qualificado e especializado nas suas
funcdes especificas (a propésito, dificil de encontrar nos quadros da universidade) e nao
apenas com professores e pesquisadores deslocados para essas funcoes.

= Ampliar o fluxo de tecnologia para as empresas, estimulando projetos em parceria. Os
escritorios nao devem se ater a fungdo de proteger o conhecimento gerado na
universidade e tentar licencid-lo para empresas. E preciso estimular a realizacdo de
projetos que tenham a participacdo de empresas desde o inicio, 0 que vai ao encontro de
iniciativas governamentais como o Fundo Verde e Amarelo e o Programa PITE da
FAPESP.

= Promover a imagem positiva da universidade para conquistar espago na agenda dos
empresarios e valorizar a pesquisa académica. Esse processo envolve a elaboragéo de
folhetos para distribuicdo externa e interna; a realizacéo de palestras nas varias unidades e
em associacdes de classe empresariais; 0 desenho de sites “amigaveis” no portal da
universidade, com clara indicagdo do escritorio de transferéncia de tecnologia, e demais
acoes que devem ser sugeridas por especialistas em marketing.

= Incentivar a criagdo e a ampliacdo de incubadoras de base tecnoldgica e de empresas
start-up como um caminho para a difusdo do conhecimento gerado nas universidades e
institutos de pesquisa.

= Criar politicas especificas para estimulo a parcerias com pequenas empresas inovadoras.
Sabe-se, pela experiéncia de projetos como o Disque Tecnologia, uma parceria da USP
com o SEBRAE, que muitos pesquisadores académicos ndo se interessam em colaborar
com pequenas empresas, pois, em geral, os problemas que dificultam a inovagao nessas
empresas sao relativamente simples, ndo constituindo um desafio intelectual para aqueles
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pesquisadores.

— Elaborar manuais de procedimentos com critérios para a identificacdo de potenciais
licenciados, definicdo de formas de licenciamento e modelos de contratos. Também
elaborar apostilas com informagdes sobre métodos de valoragdo da tecnologia e de
estudos de mercado para que a equipe de negociadores esteja preparada para, se
necessario, colocar-se na perspectiva do cliente.

— Elaborar manuais de orientagao para negociadores, com andlises de diferentes situagdes
em que critérios financeiros, técnicos e sociais devem ser combinados. Sendo a valoragao
da tecnologia uma das principais deficiéncias dos escritorios, essa é uma atividade de
suma importancia. A empresa, na verdade, tem mais conhecimento sobre este topico do
que as universidades, mas ndo se deve negociar em condicdes desiguais de
conhecimento. A assimetria de informagdes deve ser evitada a todo custo.
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MANAGEMENT OF THE INTELECTUAL PROPERTY BY THE BRAZILIAN PUBLIC UNIVERSITY: GUIDLINES FOR
LICENSING AND COMMERCIALIZATION.

Abstract: This article discusses the management of intellectual property in Brazilian public universities, mainly in relation to
strategies for commercialization or licensing the results of academic research. It identifies, in the international literature, the
main strategies adopted and recommended by technology transfer offices in foreign universities, and compares them to the
practices adopted in different Brazilian universities. Finally, it makes recommendations to enhance the procedures adopted
by Brazilian institutions.
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