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RESUMO

A resolucdo 199 de 07 de julho de 2017 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) abriu a possibilidade de realizar transferéncia de tecnologias ainda ndo analisadas pelo
INPI. Entretanto, mesmo com este estabelecimento ndo sdo encontrados estudos que
abordem riscos e garantias deste procedimento visando a seguranca das partes envolvidas.
Assim, o presente estudo buscou definir um conjunto de diretrizes para a realizacdo da
transferéncia de tecnologia de patentes ndo analisadas pelo INPI. Para tanto, o presente
estudo caracterizado como sendo qualitativo e exploratério, fez uso de cinco fases para a
coleta de dados, sendo fase 1) identificacdo das formas de transferéncia de tecnologia
coletadas a partir de uma analise documental e bibliogréfica, fase 2) identificacdo dos
tramites realizados para uma transferéncia de tecnologia de patentes ainda ndo analisadas
pelo INPI coletada a partir de entrevistas com sete especialistas em propriedade intelectual,
fase 3) identificacdo da jurisprudéncia sobre transferéncia e tecnologia de patentes ainda ndo
analisadas pelo INPI coletada por meio da analise dos sites dos Tribunais Regionais Federais,
Superior Tribunal de Justica e Tribunais de Justica comum dos estados de S&o Paulo, Santa
Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, fase 4) identificacdo de riscos e garantias para
a transferéncia de tecnologia de patentes ainda ndo analisadas pelo INPI identificados por
meio da entrevista com os especialistas e, fase 5) definicdo das diretrizes para a realizacdo
de transferéncia de tecnologia de patentes ainda ndo analisadas pelo INPI, realizada a partir
dos achados das fases anteriores. Os resultados indicam que os formatos mais usuais de
transferéncia de tecnologia, especificos para patente séo: licenca para exploracao de patente,
cessdo de patente, licenca compulsoria de patente. Porém, foram encontrados mecanismos
como spin-offs, publicacbes, encontros e projetos de pesquisa e desenvolvimento
cooperativos, eventos, capacitacdes e intercambios. Sem a jurisprudéncia no tema, diversos
riscos associados a realizacdo de uma transferéncia de tecnologia ainda nao analisada pelo
INPI foram encontrados como: divergéncia entre as partes envolvidas, pratica da tecnologia
em ambiente de mercado, implantagdo comercial (aceitacdo de mercado, producédo (insumos,
méo de obra qualificada), chancela da transferéncia sem analise da tecnologia (ndo ha pre-
andlise dos requisitos de patenteabilidade), beneficios da transferéncia que se encerram com
0 a andlise do contedo da propriedade intelectual, indeferimento da patente de invencao,
perda dos beneficios pela averbacdo do contrato de transferéncia junto ao INPI, perda dos
direitos de exclusividade de exploracdo, indenizacdo de investidores e perda do valor
econémico da tecnologia. Assim, o fluxo para a realizacdo da transferéncia de tecnologias
ainda ndo analisadas pelo INPI, chamados de diretrizes podem ser definidos como: a)
realizacdo de uma analise das tecnologias a serem transferidas, b) Identificacdo dos atores da
transferéncia para a suas necessidades, expectativas e exigéncias, c) realizacdo de uma due
diligence considerando diferentes fatores para verificar se a tecnologia poderd ser
desenvolvida em todo seu potencial, d) identificacdo da amplitude da protecdo da patente, e
e) elaboragé@o de um contrato onde os riscos s&o minimizados e as garantias especificadas.

Palavras-chave: Patentes, Gestdo da Propriedade Intelectual, Inovagdo Tecnoldgica.



ABSTRACT

Resolution 199 of July 7, 2017 of the National Institute of Industrial Property (INPI) opened
the possibility of transferring technologies not yet analyzed by INPI. However, even with
this establishment there are no studies that address the risks and guarantees of this procedure
aiming at the safety of the parties involved. Thus, the present study sought to define a set of
guidelines for carrying out technology transfer of patents not analyzed by the INPI. For this,
the present study characterized as being qualitative and exploratory, made use of five phases
for data collection, being phase 1) identification of the forms of technology transfer collected
from a documentary and bibliographic analysis, phase 2) identification of the procedures
carried out for a transfer of patent technology not yet analyzed by INPI collected from
interviews with seven specialists in intellectual property, phase 3) identification of
jurisprudence on transfer and patent technology not yet analyzed by INPI collected through
the analysis of the sites of the Federal Regional Courts, Superior Court of Justice and
Common Courts of Justice of the states of Sdo Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro and Rio
Grande do Sul, phase 4) identification of risks and guarantees for the transfer of patent
technology not yet analyzed by the INPI identified through the interview with the specialists
and, phase 5) definition of the guidelines for the transfer of patent technology not yet
analyzed by the INPI, based on the findings of the previous phases. T he results indicate that
the most common formats for technology transfer, specific to patents, are: license for patent
exploration, patent assignment, compulsory patent license. However, mechanisms such as
spin-offs, publications, meetings and cooperative research and development projects, events,
training and exchanges were found. Without the jurisprudence on the subject, several risks
associated with carrying out a technology transfer not yet analyzed by the INPI were found
as: divergence between the parties involved, technology practice in the market environment,
commercial implantation (market acceptance, production (inputs, qualified labor), transfer
seal without analysis of technology (there is no pre-analysis of patentability requirements),
transfer benefits that end with the analysis of the content of intellectual property, rejection of
the invention patent, loss of benefits by registration of the transfer contract with the INPI,
loss of the exclusive rights to explore, indemnification of investors and loss of the economic
value of the technology, so the flow for carrying out the transfer of technologies not yet
analyzed by the INPI, called guidelines can be defined as: a) conducting an analysis of the
technologies to be transferred, b) Identification of the transfer actors for their needs,
expectations and requirements, c¢) carrying out due diligence considering different factors to
verify whether the technology can be developed to its full potential, d) identification of the
amplitude patent protection, and e) drafting a contract where risks are minimized and
guarantees specified.

Keywords: Patents, Intellectual Property Management, Technological Innovation.
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1 INTRODUCAO

A cada dia, os avancos tecnoldgicos se transformam em elementos essenciais de
garantia e vantagem competitiva das empresas, principalmente quando se coloca essa
empresa no contexto de um mundo globalizado. Esse tipo de tecnologia pode ser angariada
por fontes enddgenas a ela, partindo da propria equipe de criacdo ou de fontes externas. A
inovacdo compreende a oferta e a implementacdo de novos ou aprimorados produtos,
servigos, processos. No ambiente empresarial, a inovacao ird se concretizar quando houver
um foco em identificar melhorias e progressos desejados pelos clientes em determinadas
circunstancias para assim solucionar esses problemas, e quando o mercado sinalizar a adogéo
desses novos ou melhorados produtos ou servigos por meio de seu poder de compra
(KLEMENT, 2016).

Uma vez que tal tema aborda o avanco tecnoldgico de diversos ambitos, baseado no
autor Pavitt (1984), o mesmo afirma que, como sendo science based, por ser dependente de
constantes inovacdes tecnoldgicas para que suas empresas possam se manter competitivas.
Assim, a capacidade de criar tecnologia é vital para o processo de sobrevivéncia a longo
termo no mercado. A importancia que a inovacao tecnolégica ganhou a partir do século XXI
para o desenvolvimento econémico dos paises é incontestavel, j& que o processo inovativo
das empresas, universidades de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), torna-se cada
vez mais acelerado, a fim de atender as demandas da sociedade em geral (RUSSO et al.,
2018).

O sistema utilizado para realizar a protecdo das tecnologias desenvolvidas é o
sistema de propriedade intelectual, em especial por meio das patentes. No Brasil, ja existem
diversas ferramentas de apoio no processo de obtencdo de uma patente. No entanto, o baixo
uso das ferramentas de apoio e do préprio sistema de patentes no Brasil pelas empresas,
indica que ainda ndo esta consolidada no pais uma cultura de protecdo e gestdo da
propriedade intelectual. Segundo estatisticas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) (2018), em média, as empresas e usuarios sdo responsaveis por aproximadamente 25%
dos depdsitos de patente de residentes no Brasil, a cada ano. Isso faz com que a maioria das
empresas ndo perceba o valor que uma patente pode agregar ao seu negocio e acabe perdendo
oportunidade de se fortalecer no mercado.

Por outro lado, o autor Coelho (2015) descreve que muitas barreiras para a
transferéncia da tecnologia entre atores. Uma das maneiras mais recorrentes é o contrato de

transferéncia de tecnologia que, segundo Coelho (2015) se caracteriza pela transmisséo, de



uma parte a outra, mediante remuneracgéo, segredos de producdo ou processo industrial, além
de técnicas especializadas industriais ou comerciais ndo divulgadas. Entretanto, no trabalho
de Coelho (2015), ndo é encontrado um conjunto de diretrizes que possibilitem mais
seguranca para que as transferéncias de tecnologias de patentes depositadas ocorram entre as
partes interessadas. Além disso, mais recentemente tem-se observado uma pratica de
transferéncia de tecnologia de patentes que ainda ndo foram analisadas pelo INPI. Seguindo
a linha de raciocinio e contexto acima, o crescimento de startups aliado ao formato de
aproximacdo da academia as empresas privadas faz com que ndo apenas produtos prontos e
com patentes deferidas sejam objetos de transferéncia de tecnologia, mas também produtos
com o seu desenvolvimento ainda em fase de andlise junto ao 6rgdo analisador de patentes
sejam motivo de cessdo ou licenciamentos. Isso se da, principalmente, pelo aumento de
pesquisa e desenvolvimento de produtos fora do ambiente industrial (INPI, 2019).

Mesmo que estas praticas venham sendo observadas, a literatura ainda ndo apresenta
estudos em como realizadas estas transferéncias, quais sdo 0s riscos e garantias destes
processos. Desta forma, se faz necessario analisar e compreender, com a presente pesquisa,
qual a protecédo da propriedade industrial para os contratos de transferéncia de tecnologia de
depdsito de patentes e identificar oportunidades de melhoria e lacunas na atuacdo nas
instituicOes de apoio que fazem parte do ecossistema de inovagdo, com foco na gestdo da
propriedade intelectual nessas empresas e assim melhor prepara-las para competir no
mercado nacional e internacional com vistas a possibilidade de transferir patentes ainda nao
analisadas.

Almeja-se, para tanto, identificar alternativas para que uma transferéncia de
tecnologia de patentes depositadas e ainda ndo deferidas ocorra de uma forma segura e perene
entre as partes envolvidas, apresentando um quadro atual de prevencao de conflitos. Assim,
foco da pesquisa € quais as diretrizes para a realizacdo de transferéncia de tecnologia de
patentes ndo analisadas pelo INPI no Brasil.

Por se tratar de um regulamento novo, feito em 2017, ainda ndo foram analisadas
patentes depositas posteriores a essa data, sendo assim, é impossivel mensurar esse problema

técnico, porém podemos evitar que isso continue ocorrendo através desse trabalho.



2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram separados com vistas ao objetivo geral e seus

objetivos especificos no territorio brasileiro.

2.1.1 Objetivo geral

Definir um conjunto de diretrizes para a realizacdo da transferéncia de tecnologia

de patentes ndo analisadas pelo INPI brasileiro.

2.1.2 Objetivos especificos

a) ldentificar as formas de transferéncia de tecnologia utilizadas;

b) Identificar os tramites realizados para uma transferéncia de tecnologia de
patentes ainda ndo analisadas pelo INPI;

c) Identificar a existéncia de jurisprudéncia sobre transferéncia de tecnologia de
patentes ainda ndo analisadas pelo INPI;

d) Identificar os riscos e garantias para a transferéncia de patentes ainda nédo

analisadas pelo INPI.

3 JUSTIFICATIVA

A definicdo do tema se deu pelo fato de ser um assunto novo e pouco abordado no
ambito dos inventores e investidores. Além disso, percebe-se pela pratica profissional que as
pessoas ndo tém o conhecimento necessario na hora de uma negociagao e acabam adquirindo
tecnologias que sdo de dominio publico, por exemplo, acreditando que estdo adquirindo
projetos promissores para a inser¢do no mercado que iréo gerar lucro e exclusividade, e desta
forma, na maioria das vezes a propriedade intelectual fica a margem das negociagdes das
aquisicdes da tecnologia.

Autores como Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) indicam outro ponto de atencao
gue se associa a forma injustificada e sem o devido amparo em que as transferéncias de

tecnologias séo realizadas. Segundo os autores supracitados, os desafios nesta tramitacdo



podem gerar 0 retrocesso no nivel de inovacdo que estd sendo atingido no pais. Efetivar
transferéncias errbneas, ou até mesma com grau de risco alto fard com que o mercado se
retraia, como consequéncia as empresas fornecedoras de novas tecnologias percam espaco.
O risco de demandas judiciais entre as partes e até mesmo de terceiros faz com que este
estudo seja importante para empresas que investem em tecnologia, ou investem na aquisicéo
de novas tecnologias.

Além disso, acredita-se que a propriedade intelectual tem que fazer parte das
aquisicdes de tecnologia, com o intuito de evitar frustracbes e desperdicios ndo so
financeiros, mas de tempo empenhado, posicionando o empreendedor no mercado
competitivo como diferencial apoiado pela propriedade intelectual.

Por outro lado, um estudo conduzido nos Estados Unidos (SBA, 2008) identificou
que as patentes dos pequenos negocios superam as de grandes empresas em diversas
métricas, como crescimento, citagdo, originalidade, o que levou a possibilidade de se concluir
que as patentes de pequenas empresas tendem a ser mais relevantes tecnologicamente. Isso
se justifica pelo fato de que pequenas empresas ndo possuem 0 orcamento nem a equipe
técnica para solicitar a protecdo de diversas patentes, e dessa forma tém um cuidado maior

na elaboracéo e na definicdo do escopo do pedido de patente.



4

METODOLOGIA

O presente estudo pode ser caracterizado como sendo aplicado (MARCONI;

LAKATOS, 2003), pois se utiliza de uma metodologia prépria, resultando em uma aplicacao

pratica em uma area pouco trabalhada na literatura. E um estudo de natureza qualitativa (GIL,

2008). E uma pesquisa exploratdria quanto aos seus objetivos, pois desenvolve e esclarece

conceitos e ideias a respeito de um tema (GIL, 2008).

4.1

Para sua realizacdo cinco fases foram consideradas, assim como ilustrado na Figura

Figura 1 — Fases realizadas no processo metodoldgico para alcangar os objetivos do estudo.
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Fonte: Autor, 2020.

Fase 4

Riscos e
garantidas para a
transferéncia de
patentes ainda
nao analisadas
pelo INPI

A seguir estdo explicadas cada uma das fases do presente estudo.

FASE 1 - FORMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Fase 5

Definicao de
diretrizes para a
realizagédo de
transferéncia de
tecnologia para
patentes ainda
nao analisadas
pelo INPI

Para identificar as formas possiveis, realizadas na atualidade, foi utilizada a uma

revisao de bibliogréfica (GIL, 2008), considerando a bibliografia existente sobre o tema.

Além disso, uma pesquisa documental foi realizada a partir da legislacdo da

propriedade industrial — Lei 9276 de 14 de maio de1996, que regula direitos e obrigacdes

relativos a propriedade industrial, e a resolucdo 199 de 07 de julho de 2017 do INPI, que

dispde sobre as diretrizes de exame para averbacdo e contratos de licenca de direito de

propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferéncia de



tecnologia e franquia, foram consultadas. A consulta se deu de forma a identificar as formas
de transferéncia de tecnologia consideradas na legislagéo.

42 FASE 2 — TRAMITES REALIZADOS PARA UMA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE PATENTES AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI

Os tramites realizados foram identificados por meio de uma coleta de dados junto a
especialistas da &rea de propriedade intelectual. Foram consultados sete especialistas,
conforme o Quadro 1, selecionados de forma intencional pela atuacédo na area e experiéncia

na area de propriedade industrial especificamente em patentes.

Quadro 1 — Informaces sobre especialistas consultados.

Especialista Formacao Tempo de experiéncia na area
Especialista 1 advogado 10 anos

Especialista 2 advogado 8 anos

Especialista 3 administrador 20 anos

Especialista 4 engenheiro 15 anos

Especialista 5 administrador 7 anos

Especialista 6 advogado 12 anos

Especialista 7 advogado 14 anos

Fonte: Autor, 2020.

A coleta de dados se deu por meio de questionario encaminhado via e-mail. Todos 0s
especialistas responderam em um tempo de uma semana. As perguntas feitas versam sobre
os beneficios de transferir patentes ainda ndo analisadas pelo INPI, beneficios de adquirir
patentes ainda ndo analisadas pelo INPI, e as exigéncias para elaboracédo de transferéncia de
tecnologia, com vistas a se identificar os tramites realizados para a transferéncia de uma

tecnologia (patente).

4.3 FASE 3 — EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA SOBRE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE PATENTES AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI

A busca por jurisprudéncia foi realizada por meio dos sites dos tribunais de justica
através da pesquisa de jurisprudéncia que esta disponivel em seus sitios. A pesquisa se deu
para verificar a existéncia de divergéncias entre as partes a partir da transferéncia de
tecnologia de patentes depositadas e ainda ndo analisadas pelo INPI. Os tribunais possuem

publicacOes atualizadas e apesar da existéncia de varias jurisprudéncias sobre litigio de



patentes, em nenhum dos casos analisados foi verificado como assunto tema a divergéncia
ocorrida entre as partes contratantes de patentes averbadas e ainda ndo analisadas pelo INPI.

Os dados foram buscados junto aos Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal
de Justica e Tribunais de Justica comum dos estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Rio de

Janeiro e Rio Grande do Sul. Os sites consultados foram:

a) TJRS — http://tjrs.jus.br/

b) TJSC —www.tjsc.jus.br

c) TJSP — http://www.tjsp.jus.br/

d) TIJRJ—www.tjrj.jus.br

e) TRF4 —www.trf4.jus.br

f) TRF3 —www.trf3.jus.br

g) TRF2 — https://www10.trf2.jus.br/portal/

As palavras-chave utilizadas foram: patentes, averbacdo de transferéncia de
tecnologia, dano patrimonial. A busca foi realizada no periodo de outubro de 2019 e teve
como objetivo verificar se haviam decisdes dos tribunais sobre casos de patentes néo

analisadas pelo INPI e suas interpretacdes.

4.4 FASE 4 — RISCOS E GARANTIAS PARA TRANSFERENCIA DE PATENTES
AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI

Os riscos e garantias foram identificados a partir da visdo dos sete especialistas
apresentados na fase 2. Para tanto, foi feita uma pergunta aberta associada a visdo dos
mesmos, quando representantes do inventor ou do investidor, para a definicdo de garantias e
exigéncias a serem realizadas em uma transferéncia de tecnologia. Além disso, os riscos de

se transferir patentes ainda ndo analisadas pelo INPI foram questionados.

45 FASE 5 — DIRETRIZES PARA A REALIZACAO DA TRANSFERENCIA DE
PATENTES AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI



A partir dos resultados encontrados foi elaborado um conjunto de diretrizes para a
realizacdo da transferéncia de tecnologia de patentes ainda néo analisadas pelo INPI.



5 REVISAO DE LITERATURA

5.1 TECNOLOGIA E INOVACAO

No inicio de 2016, foi sancionada a Lei 13.243/2016, que modificou nove leis em
temas relacionados a inovacdo, principalmente a Lei n° 10.973/2004 (Lei de Inovacédo), e
assim caracterizou-se como 0 novo Marco Legal de Inovacdo (BRASIL, 2016). Essa Lei de
Inovacdo trouxe avancos significativos para a Ciéncia, Tecnologia & Inovagéo no Brasil. Os
dispositivos da lei ainda estdo sendo regulamentados em leis e decretos especificos, sendo
que em 2018 foi sancionado o Decreto 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

O novo Marco Legal de Inovagdo constituiu um avanco em relacdo a
institucionalidade que existia, principalmente devido ao fato dele ter sido construido de forma
conjunta com varias instituicdes que integram o ecossistema de inovacao (OLIVETE, 2018).
O objetivo central da atualizacdo do marco legal foi promover a aproximacao, a interacédo e
0 desenvolvimento de projetos conjuntos entre empresas e universidades, sobretudo
universidades publicas federais (OLIVETE, 2018).

Cysne (2005) afirma que uma tecnologia pode ser apresentada de diversas formas,
entre elas um produto tangivel com tecnologia agregada.

Ja Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) afirmam que o resultado do avango
tecnoldgico, possibilita a utilizagdo de inovagbes como ferramentas na area industrial.

Possibilita a ampliacdo e o foco em novos produtos.

Em uma economia sdlida, a inovagdo tecnoldgica deve ser resultado de um
ambiente que produz ciéncia de ponta e influéncia direta e indiretamente o setor
produtivo, especialmente por meio dos setores de pesquisa e desenvolvimento
gerados no bojo das empresas (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANGCAS, 2005).

A partir de pesquisa realizada com 237 atores do ecossistema de inovacdo, a
Associacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

estruturou o mapa do Sistema Brasileiro de Inovacao, conforme apresentado na Figura 01.



FIGURA 1 — Mapa do sistema brasileiro de inovacéo
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Segundo Anpei (2019), uma caracteristica marcante desse sistema nacional de
inovacdo ¢ a falta de lideranca e coordenacédo das acBes dos atores envolvidos. Isso faz com
que as instituicdes desenvolvam projetos desarticulados com os demais atores, 0 que resulta
em alguns casos em sobreposicdo de acdes e em outros em lacunas de atuacao.

O primeiro ponto que salta aos olhos nas politicas de inovacdo no Brasil é a
fragilidade de sua coordenacdo, seja em termos politico-administrativo, seja em
termos de gestéo.

A sobreposicao de atribuigdes e funcdes das diferentes instancias envolvidas com
a elaboracdo, execugdo, acompanhamento e avaliacdo das politicas de inovagdo
esta presente em praticamente todos os estudos sobre planos e programas publicos,
dada sua proeminéncia e facilidade de identificacdo CNI (2016).

Um estudo da Unicamp elaborado para a Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) em 2005 reforca a fragilidade do SNI brasileiro e defende que no Brasil
o sistema de protegdo de ativos de propriedade intelectual é seletivo em relacdo ao porte da
empresa. Enguanto as grandes empresas possuem estrutura para solicitarem a protecdo dos
seus ativos, as pequenas empresas nao tém o apoio necessario devido a uma falta de cultura

de PI das entidades de apoio.



Concorre para tanto uma incipiente politica de disseminacdo dos servigos de
propriedade intelectual, em que pesem os esfor¢os desenvolvidos pelo INPI, a falta
de articulagido em relacdo ao sistema nacional de inovagdo (SNI), mesmo em
universidades e institutos de pesquisa, e, particularmente uma falta de cultura de
propriedade intelectual, tanto no SNI quanto nas empresas e nas suas
representacdes (tais como o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, Confederacdo Nacional
da Industria - CNI) ou 6rgdos voltados para o incentivo e fomento, tal como o
SEBRAE. Ha claramente uma caréncia de capacitacdo, mesmo nas empresas de
base tecnoldgica, como bem demonstram as entrevistas realizadas. Assim, se houve
uma preocupacao estratégica em relacdo as universidades e institutos de pesquisa,
ndo se pode dizer o mesmo em relacdo aos programas de capacitacdo voltados para
as MPMEs. OMPI, 2005.

Atualmente ja se iniciou um movimento de reconhecimento da importancia da
propriedade intelectual na gestdo empresarial pelas instituicdes do SNI (ALMEIDA, 2018).
Pl é um tema recorrente na pauta das reuniées da Mobilizacdo Empresarial pela Inovacéo; a
Anpei possui um comité especifico sobre Gestdo da Propriedade Intelectual; tanto o Sebrae,
quanto a Confederacdo Nacional da Industria (CNI), possuem parcerias formalizadas com o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP1) para disseminacdo da importancia de PI,
por meio das quais ja foram oferecidos cursos, publicacdes, seminarios sobre propriedade
industrial. No entanto, percebe-se que essa cultura ainda ndo foi incorporada por todos 0s
funcionarios das instituicGes de apoio e assim a importancia da gestdo da propriedade
intelectual ainda nédo foi disseminada junto as empresas (ALMEIDA, 2018).

Almeida (2018), ressalta que os paises menos desenvolvidos absorvem suas
tecnologias de paises com maior nivel de desenvolvimento, porém existem varias
combinacg0es de contribuicdes estrangeiras e locais. As interacdes e 0s meios de compreensdo
da tecnologia podem ser fornecidos por estrangeiros que conservam sua propriedade; podem
também ser adquiridos de estrangeiros; ou até mesmo desenvolvidos através de esforgcos
locais no sentido de traduzir em métodos especificos o conhecimento tecnoldgico estrangeiro
(DAHLMAN; WESTPHAL, 1983).

Analisando os autores supra citados, torna-se claro que para haver desenvolvimento,
as empresas precisam adquirir novas tecnologias ou novos produtos para produzir estes novos
produtos. Quando a empresa ndo possui um setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D), sua
alternativa € buscar inovacdo no mercado, utilizando a transferéncia de tecnologia como
ferramenta de crescimento.

Albuquergue (2002), constata que academicamente a maturidade do sistema de
inovacgdo no Brasil estd intimamente ligada ao investimento de uma pequena parcela da sua
estrutura industrial (ALBUQUERQUE et al, 2002). Sdo niveis de diferenciagcdo em grande
escala, pois de acordo com a andlise dos niveis tecnologicos, segundo proposta da OCDE em



2002, realizada pelo IBGE, apenas 8,1% da receita liquida da industria brasileira provém de
setores classificados como de alta tecnologia.

Como consequéncia deste baixo investimento, Cruz (2010) identifica que o Brasil
tem na commodity a sua principal forma do escoamento da producdo para 0 mercado
internacional e afirma ainda que que o Pais tem um dos maiores mercados de aquisi¢do de
produtos acabados atraves da exportacdo. Isso ocorre porque ndo se investe em inovagdo nas
industrias brasileiras (CRUZ, 2010).

No ranking mundial da inovacao o Brasil se encontra na 642 colocacdo, um forte
indicativo da necessidade de inovar (DUTTA et al., 2018).

Bicalho e Ferreira (2015) analisaram o papel que as Universidades tém assumido
nas questdes estratégicas e socioecondmicas, porque, além das suas fungdes basicas de ensino
e extensao, elas tém sido chamadas a participar ativamente nos desenvolvimentos e criacéo
de tecnologias.

Ainda segundo os autores Bicalho e Ferreira (2015), o conhecimento desenvolvido
no ambiente académico, mais especificamente ligados a criacdo de tecnologia, destacam-se,
pois podem representar solugdes a problemas locais, regionais e até mesmo nacionais. Para
isso, contudo, é necessaria a interacdo com o setor empresarial. De nada adianta formar
especialistas sem dar vaz&o aos recursos adquiridos.

Cruz (2010) ratifica o entendimento de que é fundamental para as nossas boas
universidades que haja interacdo com empresas e que as empresas estejam vinculadas ao
progresso tecnologico, e que absorvam os alunos formados pela Universidade.

Acerca da transferéncia de tecnologia, Barreto (1992) afirma que o termo esta
diretamente relacionado a transferéncia de conhecimento. E esta transferéncia deve estar
ligada a geracdo de produtos ou processos.

A consequéncia é a criacdo e transformacéo de uma nova tecnologia para quem esta
adquirindo. Se o resultado ndo for uma nova tecnologia, estar-se-a, tdo somente, fazendo uma
compra e venda basica de tecnologia, que o0 autor conceitua como pacote tecnoldgico ou caixa
preta.

Para Barreto (2002), a transferéncia de tecnologia é o meio através do qual um
conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicaveis aos problemas da
producéo séo transferidos, por transacao de carater econémico ou ndo, de uma organizacgao a

outra, ampliando a capacidade de inovacao da organizagéo receptora.



5.2 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Segundo Leon e Donoso (2017), o gerenciamento da Propriedade Intelectual € uma
forma de consolidar o poder de mercado da empresa, por meio da transformacdo do
conhecimento em ativo intangivel. Esse gerenciamento envolve a defini¢do da estratégia de
protecdo de cada tecnologia, seja por patentes ou segredo industrial; a construcdo de um
portfélio de patentes, compreendendo patentes principais, periféricas e defensivas; doacao
de patentes. E preciso apoiar os pequenos negécios na definicio de uma estratégia adequada
de gerenciamento de PI desde a criagdo da empresa. “Uma pequena empresa pioneira
geralmente encontra dificuldades para proteger sua lideranca quando ndo dispde de patentes

ou quando estas podem ser contornadas” (Kim, 2005).

Estudos indicam que as empresas mantém estratégias de patenteamento defensivo,
construindo carteiras com patentes que, em sua maioria, se mantém inativas. Ou
seja, ndo utilizam comercialmente boa parte das tecnologias patenteadas. Esta
estratégia teria por objetivo bloquear a entrada de competidores nos mercados;
aumentar o poder de negociacao de seus detentores; reduzir a probabilidade de seus
concorrentes reforcarem posi¢do em acordos de licenciamento cruzado; assegurar
a participacdo em eventuais rendas derivadas de descobertas posteriores,
relacionadas a medicagfes incrementais da inovagdo; e proteger a empresa de
eventuais processos judiciais por violacdo de DPIs (IPEA, 2013).

O sistema internacional de patentes, SIP, ou WIPO como é em seu nome original,
define seis aspectos fundamentais para um bom gerenciamento da Pl nas empresas (WIPO,
2019):

a) Criar uma cultura de Pl na empresa - para garantir um efetivo gerenciamento da
propriedade intelectual na empresa, € preciso que toda a equipe, desde 0s
funcionarios até a alta direcdo, esteja envolvida e ciente dos beneficios que a
protecdo e o0 uso da Pl podem trazer para a empresa;

b) Planejamento adequado — € preciso que os funcionarios tenham a consciéncia de
gue uma falha nesse gerenciamento pode permitir que os concorrentes ganhem
vantagem competitiva, sendo que muitas vezes a empresa ndo consegue reverter
essa situacao;

¢) Requisitos do sistema de gerenciamento de Pl - uma perspectiva empresarial
abrangente e compreensao dos diferentes tipos de ativos e direitos de Pl e suas

interconexdes, que devem orientar a formulagdo da estratégia do negdcio,



focando mercados especificos que apresentem valor comercial, e integracdo

completa dos objetivos e metas de propriedade intelectual pela empresa para

potencializar a chance de obter os melhores resultados para o negécio com 0s

ativos de PI;

d) Registro — manter um registro adequado das informagfes importantes sobre os

ativos de PI;

e) Protecdo — identificar e proteger todos os ativos de Pl que a empresa possuli;

f) Auditoria — realizar auditoria periddica do portfolio de PI.

Segundo WIPO, a auditoria e a analise estratégica ttm como objetivo verificar se ha

algum valor nos ativos de Pl subaproveitados e que poderiam ser alavancados, vendidos ou

licenciados. Algumas questdes que auxiliam nessa analise sdo:

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

Os ativos de PI estdo sendo explorados da melhor forma?

Ha algum ativo de PI redundante?

Todos os ativos de PI estdo protegidos da melhor forma?

Poderia estar sendo gerada mais receita?

Quais tecnologias poderiam ser licenciadas sem afetar a competitividade e 0
posicionamento tecnoldgico da empresa?

Quais marcas tém valor para serem licenciadas ou gerenciadas em co-
titularidade?

Quais canais de distribuicdo ou oportunidades de parceria podem ser
fortalecidos se o parceiro tivesse maior controle?

Quais estratégias de crescimento e expansdo estdo sendo utilizadas pelos
concorrentes? Porqué?

Onde estdo as lacunas estratégicas ou financeiras nas atuais parcerias de

licenciamento ou alianga?

Os pequenos negocios geralmente ndo contam com equipe especializada para

auxilia-los nos tramites do pedido de patente e assim estdo mais sujeitos a perder 0s prazos

quando esta andlise se estende por um longo periodo e consequentemente a perder o

monopolio da tecnologia desenvolvida. A falta de conhecimento do sistema de patentes

inviabiliza a adogdo de uma estratégia de gerenciamento de Pl e faz com que o empreendedor

muitas vezes mantenha sua tecnologia em segredo, ao invés de adotar uma estratégia de



protecdo por segredo industrial (o que implica em certos cuidados, como a assinatura de
acordos de confidencialidade ou estipular clausulas de confidencialidade nos contratos)
(LEON e DONOSO, 2017).

Isso demonstra que a dificuldade no gerenciamento da propriedade intelectual existe
ndo s6 no Brasil, mas em diversos paises. Na Unido Europeia, hd um processo continuo de
oferta de servicos para apoiar 0s pequenos negécios na definicdo de uma estratégia de Pl e
avaliacdo periodica desses servicos para identificar melhorias ou lacunas no apoio
(COMINIDADE EUROPEIA, 2015).

Aponta-se que os principais interesses humanos caminham na diregdo da producéo
de riquezas, tenham elas a mais diversa natureza e contelido. (SCUDELER, 2016). Refere-
se, ademais, que o foco inicial era o de bens materiais moveis e imdveis. Ficou impossivel,
porém, restringir-se a esses tipos de bens, pois a existéncia de bens imateriais desenvolvidos
pelo ser humano também comecaram a gerar riquezas.

Vaz (1993), nesse interim, afirma que a propriedade intelectual sdo os bens
derivados do intelecto humano. A autora divide a propriedade intelectual em duas categorias:
a propriedade industrial — e nela estdo inclusos direitos sobre invencdes, marcas, desenhos
inddstriais entre outros relativos a atividade de comércio ou industria. A outra sdo os direitos
de autor, que englobam obras literarias, cientificas, musicais, artisticas, filmes, fonogramas
e demais semelhantes.

Para Soares Neto (2017), propriedade industrial € o conjunto de normas que regem
a tutela juridica especificamente aos elementos intangiveis de uma empresa, tais como

marcas, desenhos industriais registrados e as invencdes e modelos de utilidade patenteados.

5.3 PATENTES CONCEITOS E REQUISITOS

A patente é o ativo de propriedade intelectual que confere ao inventor o monopdlio
temporario de novas tecnologias, sejam elas produto ou processo produtivo, desde que nao
estejam compreendidas nas proibicdes legais. A Lei de Propriedade Industrial, lei n® 9.279,

de 14 de maio de 1996, no seu artigo 8, define a Patente de Invencéo (PInv) como:

“A invencao que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicag&o industrial” e, no artigo 9, define a Patente de Modelo de Utilidade
(MU) como “o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacédo
industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricagdo” (BRASIL, 1996).



E importante ressaltar que cada pais possui a sua propria legislagdo sobre Pl e o
respectivo orgao responsavel pela analise e concessao desses titulos. Assim, a patente segue
0 principio da territorialidade, na qual o titular do pedido de patente define em quais paises
ele ira solicitar a protecdo da tecnologia e o escritorio de patentes de cada pais escolhido
analisa e toma uma decisdo quanto ao pedido de patente. Dessa forma, a concesséo da patente
em um pais ndo garante a protecdo nos demais. No Brasil, este 6rgédo € o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI).

As atividades em prol da inovagdo sdo fundamentais para as empresas que querem
permanecer competitivas no mercado. O investimento em P&D realizado para inovar pode
ser recuperado por meio da gestdo da Propriedade Intelectual, em especial, por meio das

patentes.

A qualidade da regulacdo governamental vem assumindo destaque cada vez maior
na pauta do Estado e nas reivindica¢des dos empresarios, uma vez que é fator
fundamental para otimizacdo dos gastos do setor produtivo, bem como para a
atracdo de novos investimentos. Nesse contexto, deve-se ressaltar a questdo da
propriedade intelectual — um dos pilares de um ambiente regulatério moderno —
como instrumento de estimulo a competitividade das firmas (IPEA, 2008).

Isso reforca mais uma vez a necessidade de uma fiscalizacdo maior sobre as
reivindicacdes e solicitagdes de patente.

A falta de conhecimento sobre o processo de protecdo de patentes e as proibicoes
legais pode comprometer a patenteabilidade do invento. Um fator que pode indeferir um
pedido de patente é a divulgacao da tecnologia antes do depdsito no escritdrio de patentes, o
que fere o principio da novidade. Cada pais possui legislacdo especifica em relacdo a isso.
No Brasil, a legislacdo entende que a patente apresenta novidade quando seu contetdo
técnico ndo esta compreendido no estado da técnica. O estado da técnica é definido na Lei n°
9.279/96, art. 11, § 1°, como “tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio,
no Brasil ou no exterior”.

Caso o empresario divulgue a sua tecnologia antes de realizar o depdsito do pedido
de patente, sua tecnologia pode ser considerada como compreendida no estado da técnica e
assim ocasionar o indeferimento do pedido. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei
n° 9.279/96), no seu art. 12, possibilita a divulgacédo da tecnologia pelos titulares, pelo INPI

ou por terceiros, com base em informacg0es obtidas direta ou indiretamente do inventor ou



em decorréncia de atos por este realizados, desde que essa divulgacdo tenha sido feita em até
12 meses antes do deposito ou data de prioridade.

A invencdo apresenta atividade inventiva quando “para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica” conforme previsto no art. 13 da
Lei n°® 9.279/96. Essa mesma lei, no seu art. 14, caracteriza o ato inventivo do modelo de
utilidade quando “para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do
estado da técnica”. Por fim, o art. 15, determina que as tecnologias possam apresentar
aplicagdo industrial no momento em que “possam ser utilizados ou produzidos em qualquer
tipo de industria”. Além disso, a Lei n° 9.279/96 também define o que ndo ¢ considerado
invencdo nem modelo de utilidade e aquilo que ndo é patenteavel.

Tudo isso demonstra que o empreendedor deve conhecer bem o processo de patentes
antes de realizar o deposito do pedido e reforca a necessidade de orientacdo dos empresarios,

principalmente daqueles que estdo desenvolvendo tecnologia e estruturando o seu negécio.

O gerenciamento da Pl é mais Util para os pequenos negdcios inovadores na fase
inicial de desenvolvimento, ou seja, antes que a empresa ganhe tracdo e comeca a
ter receita. De fato, durante esse periodo, a Pl é o Unico real ativo disponivel para
essas empresas, que em alguns casos condiciona 0 modelo de negécio delas
(LEON; DONOSO, 2017).

E importante ressaltar que cada segmento da economia terd necessidades distintas
em relacdo ao processo de protecdo da tecnologia. Enquanto alguns setores se beneficiardo
mais da protecdo por segredo industrial ou por outros ativos de propriedade intelectual, ha
setores nos quais as patentes sao fundamentais para a empresa operar e se resguardar contra
processos de litigio. Para setores nos quais a tecnologia estd em constante e rapida evolucéo,
como € o caso do segmento de eletrénicos, a necessidade de tempo de protecdo é menor do
gue em setores nos quais € mais dificil desenvolver um produto substitutivo (HAMEL, 2005).

O deposito do pedido de patente no escritério de propriedade industrial confere ao
titular uma expectativa de direito sobre aquela determinada tecnologia, no entanto apenas a
concessdo da carta patente trara seguranca juridica e o direito de fato. Enquanto o érgédo
oficial ndo analisar o0 mérito do pedido, o empreendedor fica na expectativa, o que afeta as
negociagdes que envolvem a tecnologia. “Com a demora, gera-se uma inseguranga juridica
que trava o investimento por parte das empresas” (BERBARE, 2017).

Conforme Franca (1997), o conceito de patente de invencdo, que visa proteger as
inovacdes técnicas obtidas por individuos ou pela inddstria, principalmente em processos de

fabricacdo, e que permite aos industriais mais inventivos obter, além da marca, um outro



diferencial em relacdo a concorréncia, seja pela reducdo de custos internos de fabricacéo -
que pode ser repassada aos precos de venda - seja pela melhoria na qualidade do produto, ou
ainda pela introducéo de produtos mais sofisticados, mais eficientes ou que tenham qualquer
outra caracteristica prezada pelo pablico consumidor.

Apesar de se conceder patente de invengdo a uma pessoa fisica, como por exemplo,
a um inventor que trabalha isoladamente em sua oficina, a tendéncia mundial é de serem as
empresas as depositantes e detentoras de patentes, uma vez que as complexidades
econbmicas envolvidas nos processos industriais no mercado globalizado nédo séo
convenientemente avaliadas pelos inventores (FRANCA, 1997).

Compreende-se, além disso, que a concepcao resultante do exercicio da capacidade
de criacdo do homem que represente uma solugdo nova para um problema técnico existente
dentro de um determinado campo tecnoldgico e que possa ser fabricada. As invengdes podem
ser referentes a produtos industriais, tais como compostos, composigdes, objetos, aparelhos,
dispositivos, entre outros, e a atividades industriais como processos, métodos, etc (SILVA;
TORRES, 2017).

5.4 PATENTES E BENEFICIOS

Com o titulo da patente, o empreendedor tem seguranca juridica para incorporar a
tecnologia no seu processo produtivo, como também pode impedir que terceiros utilizassem
essa tecnologia objeto da patente, criando barreiras tecnoldgicas para a entrada de novos
competidores no mercado em que atua. Além disso, é possivel também auferir receita para a
empresa por meio de contratos de transferéncia de tecnologia, licenciamento ou cesséo da
patente. “A protecdo legal, fornecida pelo INPI, é antes de tudo, um bem econémico que
pode ser negociado, licenciado, vendido ou cedido como ativo da firma” (IPEA, 2008).

A protecdo por patente é essencial para que o titular possa impedir terceiros de
copiar a tecnologia e constitui um importante ativo para negociar com investidores. Para
empresas inseridas em cadeia de valor global, é especialmente importante que se proteja a

tecnologia em cada pais que a empresa atua (USPTO, 2012).

Muitos executivos de startups de alta tecnologia afirmaram que o patenteamento
era importante para capturar vantagem competitiva no mercado, impedindo a
cbpia, melhorando o sucesso em atrair investimentos e aumentando a probabilidade
de ser adquirido por outra empresa ou ter uma oferta publica inicial bem-sucedida
([Initial Public Offering] IPO). Essas ultimas descobertas sdo apoiadas por outros
pesquisadores econdmicos que sugeriram uma relacdo positiva entre o



patenteamento inicial, o financiamento inicial significativo dos investidores e as
transicBes bem-sucedidas para as grandes empresas de capital aberto USPTO
(2012).

Os autores Pridham e Sheafe (2015), listam os dez principais motivos pelos quais

uma startup necessita de uma patente:

a) Patentes facilitam o investimento por fundos de venture capital;

b) Patentes podem ajudar uma startup se defender de ataques de concorrentes;
c) Patentes podem ajudar uma startup a acabar com a copia das suas inovagoes
por concorrentes;

d) Patentes podem garantir a liberdade de operacdo para uma startup;

e) Patentes podem ajudar uma startup a aumentar rapidamente seu market share;
f) Patentes podem ajudar as startups a formar joint ventures e outras parcerias
em P&D;

g) Patentes podem aumentar a chance da startup ser adquirida por outra empresa;
h) Patentes podem ajudar a uma startup a se preparar para uma Oferta Publica
Inicial (IPO);

i) Startups com ativos de propriedade intelectual alcancam sucesso de longo
prazo quando comparadas com startups sem ativos de PlI;

j) Patentes podem ajudar a startup a lancar um império de um bilh&o de dolares.

Além disso, conforme dados do INPI, até o ano de 2017, estima-se que cerca de
80% de toda informacdo tecnoldgica disponivel no mundo esteja contida nos documentos de
patente. Assim, as empresas também podem se beneficiar da informacéo técnica contida em
documentos de patente que ja estdo em dominio puablico, ou seja, que o pedido de patente
tenha sido indeferido, arquivado, extinto ou que o titular ndo tenha solicitado a protecdo no
Brasil (INPI, 2018).

No Brasil, a falta de investimento em recursos humanos e infraestrutura do INPI ao
longo dos anos, somada a uma restricdo or¢camentaria do 6rgéo, resultou em uma capacidade
de andlise dos pedidos de patente inferior aos depdsitos recebidos a cada ano, 0 que gerou
um estoque de patentes para serem analisados — o backlog de patentes. Em 2017, o tempo
médio de espera para ter uma decisdo sobre seu pedido foi de cerca de dez anos, um dos
maiores prazos no mundo (BERBARE, 2017).



Ajustado o sistema de propriedade intelectual as melhores praticas internacionais,
empresas nacionais e estrangeiras terdo cada vez mais estimulo para optar pelo
Brasil como local ideal para os investimentos em inovacéo, e inovadores brasileiros
serdo mais bem recepcionados para colaborar nacional e internacionalmente com
centros de pesquisa publicos e privados estabelecidos em outros paises. O novo
ambiente tornard mais faceis e seguros os caminhos para criagdo e investimento
em startups brasileiras, e estas estardo mais capazes de se articular em elos de alto
valor agregado de cadeias produtivas importantes (CNI, 2015).

O uso do sistema de propriedade intelectual também é distinto conforme o
desenvolvimento econémico das nagdes. Sabe-se que instituicGes de paises desenvolvidos
fazem um uso mais intensivo dos ativos de Pl do que aquelas dos paises em desenvolvimento.
De acordo com Leon e Donoso (2017), as empresas inovadoras da Ameérica Latina, além de
ndo entenderem o sistema de PI, também ndo confiam nesse sistema por ele personificar a
burocracia do governo que teria como objetivo extorquir mais dinheiro das empresas. Os
empreendedores ndo veem valor na utilizagdo do sistema, que é percebido como um
obstaculo, ao invés de representar uma oportunidade para esses empreendedores.

Por outro lado, um estudo conduzido nos Estados Unidos (SBA, 2008) identificou
que as patentes dos pequenos negocios superam as de grandes empresas em diversas
métricas, como crescimento, citacdo, originalidade, o que levou a possibilidade de se concluir
que as patentes de pequenas empresas tendem a ser mais relevantes tecnologicamente. Isso
se justifica pelo fato de que peguenas empresas ndo possuem 0 orcamento nem a equipe
técnica para solicitar a protecdo de diversas patentes, e dessa forma tém um cuidado maior

na elaboracéo e na defini¢do do escopo do pedido de patente.

5.5 MODELOS DE UTILIDADES

Tem-se 0 modelo de utilidade aquele que acrescenta melhorias as criacbes pré-
existentes gerando novas solucdes a partir da invencédo original, e 0 que 0s mesmos autores
identificam € que se trata de um objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacéo
industrial, que apresente nova forma ou disposicéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagdo (SILVA; TORRES, 2017).

Corrobora o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2012) ao informar que:



O Modelo de Utilidade é a criacdo de algo resultante da capacidade intelectual do
seu autor, referindo-se a um objeto de uso pratico ou parte deste. Este objeto deve
ser tridimensional (como instrumentos, utensilios e ferramentas), apresentar nova
forma ou disposi¢éo, que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional no
seu uso ou fabricacdo. Este deve ser suscetivel de aplicagdo industrial. Sistemas,
processos, procedimentos ou métodos para obtencdo de algum produto ndo estdo
inclusos neste tipo de protegéo.

Pinheiro (2017) acrescenta que modelo de utilidade é o objeto de uso suscetivel de
aplicacdo industrial, com novo formato de que resulta melhores condi¢bes de uso ou
fabricagdo. N&o h&, propriamente, invengdo, mas acréscimo na utilidade de alguma
ferramenta, instrumento de trabalho ou utensilio, pela acdo da novidade parcial que se Ihe
agrega. A melhoria agregada a algo pré-existente com acréscimo de funcionalidade e
distingdo pode ser protegida. Mas este acréscimo tem que ser suficientemente diferente para
gerar nova funcionalidade, mas n&o tanta diferenca a fim de produzir uma patente de
invencao.

Pode-se conceituar a patente de modelo de utilidade, como apresenta Jung (2009),
através da citacdo de lei, referindo ser Modelo de Utilidade (MU) uma nova forma ou
disposicao envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto, ou seja,
trata-se de uma criacdo derivada de uma invengdo anterior que pode ser protegida e
transformada em exclusiva através do depdsito patentario.

Ademais, a protecdo buscada através de modelos de utilidade é geralmente para
inovagOes de natureza adicional (SANTOS, 2018), quando os requisitos de uma patente de
invenc¢do nao s&o atingidos, citando como exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade

inventiva.

56 REQUISITOS PARA REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PATENTE NO
BRASIL E SUA TRAMITACAO JUNTO AO INPI

No Brasil, existem atualmente sete projetos de exame prioritarios seja de carater
temporario ou permanente. Os exames prioritarios estabelecidos em carater de exames
permanentes sdo: Tecnologias verdes, que compreende pedidos de patentes relacionados a
tecnologias voltadas para 0 meio ambiente; Produtos para saude, que abrange pedidos
relacionados a produtos, processos farmacéuticos, equipamentos e materiais relacionados a

salde publica; e Prioridade por idade, uso indevido do invento, portador de deficiéncia, fisica



ou mental, ou de doenca grave, pedido de recursos de fomento, objeto de emergéncia nacional
ou interesse.

O INPI define a transferéncia de tecnologia como uma negociacdo econdmica e
comercial que desta maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o
progresso da empresa receptora, bem como o desenvolvimento econdmico do pais, Ou seja,
deve-se avaliar a forma para efetivar essa transferéncia, para possibilitar as partes
interessadas a melhor fruicéo, e sem riscos do novo produto desenvolvido e adquirido (INPI,
2018).

Uma vez inventada, a criacdo podera ser submetida a registro perante o INPI, de
modo a preencher requisitos obrigatdrios para sua concessdo, como bem referem Arvate e
Marangoni (2016), os requisitos sdo a novidade, atividade inventiva, industriabilidade e o
desimpedimento

Quanto a novidade, tanto a invencdo, quanto o modelo de utilidade s6 atendem a
esse requisito na hipétese de pesquisadores ou cientistas especialistas ndo conhecerem a
matéria (SHIOGA, 2016).

Em termos legais, tanto “a invengdo quanto o modelo de utilidade s&o considerados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica” (artigo 11, BRASIL, 1996). Refere
ainda que por estado da técnica “temos todos 0s conhecimentos difundidos no meio
cientifico, acessivel a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um
inventor, por meio de deposito de patente, mesmo que ainda ndo tornados publicos”
(BRASIL, 1996).

Ja sobre a atividade inventiva, Arvate e Marangoni (2016) utilizam-se da base legal
para explicar tratar-se do atributo da invencdo e do modelo de utilidade que os separam de
uma “simples criagdo intelectual do engenho”. Trata-se de um ato de criacdo intelectual
especialmente genial, que esta previsto na Lei da Propriedade Industrial, em seus artigos 13
e 14:

Art. 13. A invencdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico
no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica. Art.
14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico
no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica
(BRASIL, 1996)

Para explicar a industriabilidade, ou aplicacdo industrial, quando a criagéo
demonstra a possibilidade de ser utilizada, por qualquer tipo de industria (artigo 15, da LEI

9279/96). Ademais, esse requisito afasta a possibilidade de concessao de patentes de produtos



ou processos que ainda ndo podem ser fabricados, quer seja porque o estagio evolutivo do
estado da técnica, ou porque ndo possuem qualquer utilidade para 0 homem (ARVATE;
MARANGONI, 2016).

Quanto ao desimpedimento, trata-se de atributo extrinseco da invencdo e do modelo
de utilidade, sem dizer respeito as qualidades intrinsecas como 0s outros requisitos. O
impedimento é previsto na lei, a rigor, em atencdo a valores sociais estranhos a questdo
propriamente técnica da que nao esta ligado diretamente a cria¢do. Esta diretamente ligado a
ilicitos ou até mesmo a preceitos eticos (ARVATE; MARANGONI, 2016).

Jung (2009), por sua vez, é mais objetivo quando fala sobre o que considera
importante para os requisitos de uma invencdo: deve estar revestida de novidade, de facil
compreensdo para um especialista da area da patente depositada, ndo seja puramente tedrica,
ou seja, possa ser efetivamente construida e possua aplicacéo industrial.

No Brasil, existem atualmente sete projetos de exame prioritarios seja de carater
temporario ou permanente. Os exames prioritarios estabelecidos em carater de exames
permanentes sdo: Tecnologias verdes, que compreende pedidos de patentes relacionados a
tecnologias voltadas para 0 meio ambiente; Produtos para saude, que abrange pedidos
relacionados a produtos, processos farmacéuticos, equipamentos e materiais relacionados a
salde publica; e Prioridade por idade, uso indevido do invento, portador de deficiéncia, fisica
ou mental, ou de doenca grave, pedido de recursos de fomento, objeto de emergéncia nacional
ou interesse publico.

Ja os exames prioritarios estabelecidos como projeto piloto sdo: Patent Prosecution
Highway (PPH), estabelecido com os escritdrios dos Estados Unidos — USPTO, Japéo — JPO,
Unido Europeia — EPO, China — SIPO, e Prosul (que abrange Argentina, Brasil, Chile,
Colémbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.); Prioridade BR para pedidos de patentes com
origem no Brasil, que foram posteriormente requeridos no exterior; Patentes MPE, abrange
pedidos de patentes depositados por pequenos negécios; e Patentes ICTs, que abrangem
pedidos de patente depositados por Instituicdes de Ciéncia e Tecnologia (ICTs). Por meio da
Tabela 01, é possivel avaliar os resultados dos exames prioritarios estabelecidos em carater

de projeto piloto.

Tabela 01 — Resultados Exames Prioritarios de Projetos Piloto, em 06/03/2018

E
.xa.m’e_ Limite Requerimentos Pedidos Tempo (dias)
Prioritario
Prioridade BR — 100 129 84 398

fase |



Prioridade BR —
fase Il
Prioridade BR —
fase lll
PPH INPI-USPTO
PPH INPI-JPO
PPH INPI-EPO
PPH INPI- Prosul
PPH INPI-SIPO
Patentes ICTs
Patentes MPE —
fase |
Patentes MPE —
fase Il
Patentes MPE —
fase lll

120

100

150
200
600

*

200
200

300

150

100

24

71
49
15

122

85

49

37
14

o o

47

243

230
228

o o

290

5.6.1 Patentes MPE

Em 23 de fevereiro de 2016, por meio da Resolugdo INPI n° 160, foi instituido o

projeto piloto Patentes MPE, com duas finalidades:

Com o término da primeira fase desse projeto piloto, o INPI decidiu instituir a fase

I, por meio da Resolucdo INPI PR n° 181, de 21 de fevereiro de 2017, com as seguintes

alteracdes:

A primeira consiste em facilitar a insercdo de produtos e servicos inovadores
desenvolvidos pelas [microempresas] MEs e [empresas de pequeno porte] EPPs no
mercado brasileiro. A segunda relaciona-se a mitigar os efeitos negativos do atraso
do INPI na decisdo de pedidos de patente para este nicho especifico de depositantes

Fonte: Do Autor
Dados: INPI, 2018b; INPI, 2018c; INPI, 2018d; INPI, 2018e.
*N&o foi definido um limite de vagas

(INPI, 2016).

a) Requerimento exclusivamente por formulario eletronico;
b) Exclusdo de pedidos de patente examinados por divisdes técnicas
que apresentem numero elevado de requerimentos de exame

prioritario em relacdo a suas decisdes, em especial da Engenharia

Mecanica;

c) Participacao de até 150 pedidos de patente.



Em 28 de fevereiro de 2018, o INPI lancou a 3? fase do Patentes MPE, com duragéo
de um ano e limite de até 100 requerimentos. E importante ressaltar que nesta fase, a inclusio
dos Microempreendedores Individuais como publico deste projeto se deu de forma mais
clara.

A partir dai descreve que 0s processos ou produtos, para possuirem os requisitos de
patenteabilidade, devem atender as trés caracteristicas fundamentais e legais que sdo a
novidade, que pede que a invencdo seja nova, ndao podendo estar em uso ou ser de
conhecimento de outras pessoas, em nivel mundial. Refere ainda a que a existéncia da
tecnologia invalida a novidade. Essa existéncia pode ser outra patente de mesmo teor ou
artigo cientifico, ambas devidamente publicadas ou de conhecimento publico.

No que tange a atividade inventiva ou ato inventivo, refere que a ndo obviedade é a
base para que invencdo ou modelo de utilidade satisfaca esse requisito. Sempre sob a Otica
de um especialista na area (SANTOS, 2018).

O que acontece até chegar ao pedido de patente € tdo ou até mais importante do que
o pedido em si, especialmente a fase da identificacdo e da pesquisa cientifica, que
caracterizam a busca de anterioridade de patente.

Tal qual refere Puhlmann (2009), antes do inicio do trabalho de P&D (pesquisa e
desenvolvimento), o pesquisador deve se preocupar com busca de anterioridade que surgem
através de patentes, artigos, teses, apresentacdes em congressos e seminarios para verificar
se a solucdo pretendida ja ndo existe.

O profundo conhecimento da invencdo e do estado da técnica € importante para
conseguir mensurar o que foi encontrado nas buscas de anterioridade para que se tenha a
no¢do exata quanto a efetividade dos seus possiveis e provaveis desdobramentos para a
concessao de um pedido de patente (LINHARES, 2017).

A Lei da Propriedade Industrial traz o regramento sobre os resultados da busca de
anterioridade, conforme indica o artigo 11, da LPI (BRASIL, 1996). Ela estabelece ao
inventor a realidade sobre o estado da técnica de sua invencéo, ou seja, tudo que foi tornado
acessivel ao publico antes da data de dep6sito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior podem satisfazer o requisito
de patenteabilidade da novidade.

Cumpre salientar que a busca de anterioridade ndo € requisito para encaminhar a
patente, mas tdo somente constatar o estado da técnica. Para a melhor compreensdo dos
requisitos de patenteabilidade, é necesséria a definigdo do que vem a ser o estado da técnica,

conforme Lei 9279/69 ART 8 que determina os requisitos para patentear. “Art. 8° E



patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial” (LEI 9279/69 ART 8).

O INPI possui como definicdo que o estado da técnica é constituido por tudo aquilo
tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do Pedido de Patente, por descri¢do
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (BRASIL, 1996,
artigo 11).

Segundo Manual de Redacédo de Patentes da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI, 2019), estado da técnica esta relacionado a informac@es cientificas e
técnicas existentes antes da data efetiva de um determinado pedido de patente. Desta forma
0 estado da técnica podera ser encontrado em quaisquer documentos publicos, tais como,
patentes, publicacfes técnicas, trabalhos de conferéncia, livretos de marketing, produtos,
dispositivos, equipamentos, processos e materiais.

O direito é ainda mais amplo quando se verifica que o titular pode inclusive desistir
do depdsito a qualquer momento, conforme LEI 9279/96 Art. 78. A patente extingue-se:

| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;

Il - pela rentincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

A LPI deixa claro também a diferenca entre titular da patente e inventor. Quem cria,
guem tem a ideia, € o inventor. Por outro lado, o titular é o detentor dos direitos patrimoniais
da patente, os conceitos descritos estdo relacionados nos artigos 6° e 7° da lei (BRASIL,
1996).

Art. 6° Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade serd assegurado o direito de
obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta
Lei.

§ 1° Salvo prova em contrario, presume-se 0 requerente legitimado a obter a
patente.

§ 2° A patente poderd ser requerida em nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores
do autor, pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou
de prestacdo de servicos determinar que pertenca a titularidade.

§ 3° Quando se tratar de invencdo ou de modelo de utilidade realizado
conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas
ou qualquer delas, mediante nomeacédo e qualificacdo das demais, para ressalva dos
respectivos direitos.

§ 4° O inventor serd nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgacao de
sua nomeacao.

Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invengéo ou modelo de
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente serd assegurado aquele
que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de invengéo ou
criacéo.



Paragrafo Gnico. A retirada de depdsito anterior sem producéo de qualquer efeito
daréa prioridade ao dep6sito imediatamente posterior (BRASIL, 1996).

O pedido de patente, segundo Macedo e Barbosa (2000), é composto requerimento
ao INPI, sendo no Brasil, ou ao escritorio correspondente ao INPI, quando no exterior, além
da composicédo basica do documento formal que sdo os antecedentes da invencao; a descricdo
da invencdo; suas reivindicacdes; o desenho, ou 0s desenhos, caso a patente necessite desta
complementacéo e por fim o resumo da invencéo.

A tramitacdo da patente apds seu deposito esté referida no artigo 19, da LPI, sendo
0 orgdo governamental, INPI, no caso do Brasil, responsavel pelo deferimento ou
indeferimento da patente.

Segundo Garcez Junior e Moreira (2017), o Brasil sofre em comparagdo a outros
Paises, pois seu tempo de concessdo de patentes tem aumentado assustadoramente, saltando
de 6,81 anos, em 2003, para 10,8 anos, em 2013.

Com base na extensa demora na tramitacdo, o INPI, na tentativa de salvaguardar o
processo tecnoldgico e de inovagdo publicou a Resolugdo n.199/2017 (BRASIL, 2019c),
permitindo que os empresarios e investidores possam obter retorno com a devida seguranca
de seus investimentos.

O artigo 4°, inciso I, da referida Resolucdo, dispde que contratos de licenciamento
ou sublicenciamento poderao ser averbados no INPI, enquanto que o inciso Il deixa claro que
a possibilidade inclui pedidos de patente, desde que constando o nimero do pedido, conforme
disposto nos artigos 61, 62 e 63, da LPI.

O texto legal, nesses termos, prevé a possibilidade de celebracdo de contrato de
licenca para exploracdo do bem registrado, sendo que da-se especial atencdo ao artigo 63,
que refere que “o aperfeigoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer,
sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu licenciamento”
(BRASIL, 1996).

5.7 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: DESAFIOS ENTRE EFETIVACAO E A
GARANTIA DE SEGURANCA

5.7.1 A importancia da transferéncia de tecnologia
O tempo despendido para avaliacdo de patentes ainda é muito grande em relagdo

aos paises desenvolvidos e existe uma limitacdo de recursos humanos capacitados em



propriedade intelectual. Os mecanismos de transferéncia de tecnologia utilizados no Brasil
ainda sdo incipientes e necessitam de uma atencédo especial.

A construcdo de um sistema eficiente capaz de integrar os diferentes atores
envolvidos no processo de transferéncia de tecnologia € essencial para o crescimento
econdmico do Pais. Todos esses atores devem compreender o seu papel para agirem de uma
forma harmdnica, gerando beneficios para si proprios e para a sociedade, promovendo um
desenvolvimento tecnoldgico sustentavel.

Dahlman e Westphal (1983) referem que a existéncia de trés tipos de capacidade
para a aquisicdo atraves de transferéncia de tecnologias, sendo elas a capacidade de producédo
- aquela necesséria para operar determinada tecnologia; capacidade de investimento - aquela
necessaria para expandir uma capacidade de producéo existente ou criar nova capacidade; e
capacidade de inovacdo - aquela necessaria para desenvolver novos métodos de fazer coisas.

Os autores ainda afirmam que geralmente, a nogdo implicita de que a transferéncia
de tecnologia da a quem a recebe os primeiros dois. Raramente ocorrem o0s trés tipos de
capacidade. A capacidade de operar uma tecnologia é diferente da capacidade de desenvolver
0s meios de implementa-la.

Os autores complementam que ter a capacidade de implementar uma tecnologia ndo
significa ter a capacidade de criar uma nova. A capacidade de produ¢do ndo € vem com a
aquisicdo da tecnologia, € necessario dominar a tecnologia e saber aplica-la em seu processo
produtivo. Quando se pensa em adquirir, o conceito de frui¢cdo da tecnologia devera estar
embarcado na transferéncia da mesma.

Autio (1993) oferece uma definicdo mais abrangente de transferéncia reportando-a
um processo ativo no qual a tecnologia ultrapassa as fronteiras de duas entidades — sejam
estes paises, companhias ou até mesmo pessoas, dependendo do ponto de vista do
observador. Concebendo a transferéncia de tecnologia como um processo social e uma
interacdo ativa entre duas ou mais entidades sociais, 0 autor reconhece que nela se processa
a soma de conhecimentos tecnoldgico, que sdo aumentados pela transferéncia de um ou mais

componentes tecnolégicos.

5.7.2 Meétodos de transferéncia de tecnologia
O INPI (BRASIL, 2012), em suas defini¢des, identifica a transferéncia de tecnologia
como uma grande fermenta de negociacdo econémica e comercial, e como tal deve atender a

determinados preceitos legais. Deve ainda promover o progresso da empresa receptora, bem



como o desenvolvimento econémico do pais. Ou seja, deve-se avaliar as formas como s&o
efetivadas as transferéncias, possibilitando, desta forma a melhor fruicdo, com menor riscos
de o novo produto desenvolvido ou adquirido possa gerar litigio.

Barbosa (2002) identifica como os principais métodos de transferéncia tecnoldgica
como sendo, cessdo de patentes, exploragdo de patentes, cessdo de marcas, uso de marca,
fornecimento de tecnologia, prestacéo de servigos de assisténcia técnica e cientifica, franquia,
participacdo nos custos de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico, seguindo o Ato
Normativo no 116, de 27 de outubro de 1993.

Porém, segundo Barbosa (2002), o Banco Central indica como ferramentas de
transferéncia de tecnologia o fornecimento de tecnologia; servicos de assisténcia técnica;
licenca de uso/cessao de marca; licenca de exploracédo/cessdao de patente; franquia; demais
modalidades, aléem das elencadas, que vierem a ser averbadas pelo INPI. Portanto, as
referéncias sdo muito proximas.

Vale ressaltar que o INPI (BRASIL, 2012) n&o reconhece a figura de transferéncia
de tecnologia ndo patenteada. A justificativa do Instituto é que sem patente, ndo se identifica
um direito de propriedade, portanto, ndo poderia ser licenciada a terceiros, mas tdo somente
transferida de fato. Mais ainda, sua compreensdo ¢ de que quando ndo hé depdsito de patente
perde-se controle, tanto sobre a tecnologia quanto da propriedade, entendendo tratar-se como
invento divulgado, perdendo-se controle sobre ele. Nao sendo proprietério, ndo seria possivel
retirar a 0 conhecimento de quem o adquiriu.

Barbosa (2002) questiona esse entendimento do INPI, por inexistir defini¢cBes sobre
naturezas juridicas da tecnologia ndo patenteada e, entende entdo que transferéncia de
inventos ndo patenteados portanto, o contrato pode ser aplicado no Brasil. J& quando se fala
de transferéncias de tecnologia para o exterior podem ocorrer impedimentos, devendo, desta
forma, consultar o INPI antes que o contrato seja estabelecido.

Por outro lado, o licenciamento, conforme o INPI, trata-se da exploracdo de
produtos ou servicos protegidos por propriedade intelectual, ou seja, aqueles protegidos por
patentes ja concedidas quanto por aquelas que ainda estdo sob exame pelo INPI (BARBOSA,
2002).

E possivel, inclusive, comparar o titular de uma patente, a um dono de apartamento,
possui todos os direitos tanto para fruicdo quanto para impedir terceiros do usar
indevidamente sua invengdo (ARESTI, 1997). Nesse sentido, “ninguém pode invadir o
imovel, ou explorar uma tecnologia patenteada, sem dar conta de seus atos segundo o que a

lei dispoe”.



Comparando, seria afirmar que direitos decorrentes de uma patente e da propriedade
dos bens materiais, sdo praticados contra todos que Ihe atentarem indevidamente, ndo é
permitido esbulho de bens imoveis ou violacdo de patentes da mesma forma (SILVEIRA,
2014).

Nesse sentido, explica Barbosa (2002) que a licenca é precisamente uma
autorizacdo, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faca uso do
objeto do privilégio.

A autorizacdo tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete nao
empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente.
Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular da ao licenciado o direito de explorar o
objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram. O
licenciamento funcionaria com um aluguel, sem alteracdo da titularidade (FREITAS, 2010).

Refere-se, ainda, que tomado como modalidade de contrato de Propriedade
Intelectual, a cessdo é um acordo entre partes que tem como prop6sito a mudanca do titular
dos direitos sobre a patente, marca, programa de computador, entre outros (BARBOSA,
2002).

O cdbdigo da propriedade industrial (BRASIL, 1996) ndo define o regime juridico de
qualquer das duas figuras, indicando, apenas, quanto a segunda, que a propriedade do
privilégio ou da marca pode ser transferida por ato inter vivos, ou em virtude de sucesséo
legitima ou testamentéria. Desta forma, a cessdo de tecnologia trata-se de um processo
semelhante aquele do licenciamento, mas com uma diferenca fundamental: no caso da
cessdo, o detentor da tecnologia transfere a titularidade do direito de propriedade intelectual.

Segundo entendimento de Barbosa (2002) quanto as licencas de direitos de
propriedade industrial, a averbacdo ou registro ndo se destina a dar eficacia absoluta ao
contrato. Pela nova lei, tal eficacia ja existe antes da averbacdo; o que carece ao contrato é a
eficacia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, ndo para com
terceiros.

A averbacdo ou registro constitui, no entanto, determinados efeitos para o
interessado, entre eles, o da possibilidade de remeter as importancias em moeda estrangeira
previstas no contrato, o de (em principio) deduzir-se das despesas correspondentes ao
pagamento. Estes direitos sdo renunciaveis, como 0 sao os de receber o pagamento em moeda
estrangeira, ou de poder converter os recebimentos em investimento estrangeiro. Ndo ha, no

sistema vigente, obrigacdo incondicional de submeter contratos a averbacdo do INPI, a ndo



ser como pré-requisito para obtencdo dos direitos resultantes da averbagdo. Em suma, o
direito erga omnes s6 ocorre mediante a averbacao.

A visdo de Barbosa (2002), sobre a averbacdo de atos ou contratos junto ao INPI
sdo importantes pois, pode-se reconhecer e dar publicidade sobre a existéncia de interesse
publico na transferéncia de tecnologia efetivada, permitindo que terceiros envolvidos ou ndo
tenham acesso e até mesmo possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em
legislacdo especifica, assim como que a execuc¢do do negdécio juridico atendeu a legislacao
de repressdo ao abuso de poder econémico.

Outro fato importante, segundo o autor, seria dar a informacdo e até mesmo
reconhecer, quando couber ao INPI, as partes envolvidas cumpriram os limites estabelecidos
pela lei fiscal. Junto a isso, cumprir as determinacdes do Banco Central do Brasil, quanto aos
pagamentos e se 0s mesmos atendem as normas legais relativas a remessa de divisas para o
exterior.

Mais que isso, quanto a propriedade intelectual, a publicidade do contrato permite
comprovar que a licenca de marcas ou de patente estdo em conformidade para exploracao
por terceiros, pois tais regras estdo estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial
(BARBOSA, 2002). Reconhece-se, ainda, que a operacdo de transferéncia de tecnologia
cumpre os atos e requisitos das normas legais relativas a protecdo dos direitos dos
consumidores.

No que se refere a exportacdo, a publicidade fard com que seja reconhecida que a
tecnologia tem sua origem no Brasil, assim como, quando for conveniente, conceder validade
ou eficacia a manifestacdo de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei
especifica.



6 RESULTADOS E DISCUSSOES

Este capitulo apresenta os resultados acerca das formas de transferéncia de
tecnologia, os tramites indicados pelos especialistas para a realizacdo de uma transferéncia
de tecnologia, a jurisprudéncia sobre o tema e o0s riscos de se realizar uma transferéncia de
tecnologias ainda ndo analisadas pelo INPI. Alem disso, a partir dos resultados é proposto
um formato de transferéncia de tecnologia que diminua o risco entre as partes e favoreca a

melhor exploracao da tecnologia para uso no mercado.

6.1 FORMAS DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA

A transferéncia de tecnologia vem sendo entendida como uma das formas de se
adquirir uma tecnologia que vem de um fornecedor e ndo é realizada de forma interna pela
empresa (NATAL; VIVES, 1998). Além disso, segundo 0s mesmos autores o chamado
autodesenvolvimento tecnolégico pode ndo ser a opgdo mais apropriada para a organizacao,
sendo assim a organizacao inicia processos de aquisi¢éo de tecnologias por meio da chamada
transferéncia de tecnologia. Gongalves (1994) considera que para atingir o desenvolvimento
de novos produtos, ou o Brasil investe em geracdo de inovacao interna, ocorrendo dentro da
prépria empresa, através da criacdo de um setor de pesquisa e desenvolvimento, ou opta pela
aquisicdo das novas tecnologias. De forma alinhada, os autores consideram que para crescer,
as empresas devem possuir novos produtos ou tecnologias e para tal, uma vez que a empresa
ndo possui P&D proprio, ela busca esta inovacgdo utilizando a transferéncia de tecnologia
como ferramenta de crescimento (REZENDE, 2017). Relacionado a isso, Gongalves (1994),
entende que a utilizacdo de novas tecnologias significa novos produtos e novos produtos
significam consequentemente novos mercados.

Alguns autores indicam ainda as possibilidades de transferéncia tangivel e
intangivel da tecnologia (CYSNE, 2005). De forma geral, é necessario identificar quais os
tipos de transferéncia que podem ocorrer para assim desenvolver uma tomada de decisdo
inteligente frente aos desafios e barreiras da transferéncia de tecnologia.

Considerando as indicacdes da literatura, na anélise da transferéncia de tecnologia,
autores como Pinto (2006) consideram que os contratos de transferéncia de tecnologia podem
assumir diferentes formas. A partir da literatura existente e dos dados coletados em

documentos oficiais foi possivel identificar que as formas de transferéncia se configuram em



licencas, cessdes, franquia, fornecimento de tecnologia e servigos de assisténcia técnica e
cientifica. Embora a nova lei de patentes de 1996 tirasse do INPI qualquer direito de
intervencdo em clausulas contratuais de transferéncia de tecnologia, ela manteve a
obrigatoriedade de averbacgdo de todos os contratos naquele instituto. Essas averbagoes séo
feitas de acordo com as seguintes categorias: (1) exploracdo de patentes (EP); (2) uso da
marca (UM); (3) fornecimento de tecnologia (FT); (4) servicos de assisténcia técnica e
cientifica (SAT); (5) franquia (FRA); e (6) outros (OUT).

A exploracdo de patentes e o0 uso da marca se referem a contratacdes relacionadas
aos direitos de propriedade industrial pleiteados no Brasil. O fornecimento de tecnologia é
uma categoria reservada a contratacGes envolvendo a comercializacdo de tecnologia néo
protegida por patentes - trata-se de contratos de know-how. O contrato de servicos de
assisténcia técnica e cientifica estipula as condi¢Ges de obtencdo de técnicas, métodos de
planejamento e programacao, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados a execucgao
ou prestacdo de servicos especializados. Os contratos de franquia envolvem prestacéo de
servicos, transferéncia de tecnologia, transmissao de padrdes operacionais e outros aspectos,
além do uso de marcas e patente. Tais modalidades de contratos hoje regulam o fluxo
tecnoldgico entre empresas estabelecidas no pais e os fornecedores, geralmente localizados
no exterior, havendo ou ndo vinculo entre esses fornecedores e os consumidores. Isto
significa que o fluxo de tecnologia que ocorre entre matrizes e subsidiarias, como o que
ocorre entre empresas sem qualquer vinculo, é enquadrado naquelas modalidades de
contrato.

Os formatos mais usuais de transferéncia de tecnologia, na atualidade, se encontram
elencados junto ao site do INPI, sendo eles a licenca para uso de marca, cessao de marca,
licenca para exploracdo de patente, cessao de patente, licenca compulsoria de patente, licenca
para exploracdo de desenho industrial, cessao de desenho industrial, licenca de topografia de
circuito integrado, licenca compulséria de topografia de circuito integrado, franquia
fornecimento de tecnologia servicos de assisténcia técnica (INPI, 2019). Por néo
caracterizarem transferéncia de tecnologia, nos termos do artigo 211 da Lei n® 9.279/96, os
servicos técnicos especializados sdo dispensados de registro pelo INPI, conforme a lista de
servigos contida na Resolucéo n° 156/2015 (INP1,2019). Assim, ha segundo dados do INPI
(2019), 13 possibilidades de formas de realizagéo da transferéncia de tecnologia, assim como

ilustra o Quaro 2.

Quadro 2 — Formato de transferéncia de tecnologia existentes.



Formato de transferéncia de tecnologia existentes

Licenga para Uso de
Marca

Contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros,
em tempo determinado, da marca regularmente depositada ou
registrada no Brasil

Cessao de Marca

Contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de
forma definitiva, da marca regularmente depositada ou
registrada no Brasil

Licenga para
Exploragao de Patente

Contrato para autorizar a exploragdo por terceiros, em tempo
determinado, da patente regularmente depositada ou concedida
no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida

Cessao de Patente

Contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de
forma definitiva, da patente regularmente depositada ou
concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente
concedida

Licenga Compulsoéria
de Patente

E uma solicitacio para suspensdo temporaria do direito de
exclusividade do titular da patente depositada ou concedida no
Brasil, identificando o direito de propriedade industrial, de
acordo com os artigos 68 a 74 da Lei n2 9.279 de 1996

Licenga
Exploragao
Desenho Industrial

para
de

Contrato para autorizar a exploracdo por terceiros, em tempo
determinado, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial
depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de
Desenho Industrial

Cessao de Desenho
Industrial

Contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de
forma definitiva, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial
depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de
Desenho Industrial

Licenca de Topografia
de Circuito Integrado

Contrato para autorizar a exploragdo por terceiros, em tempo
determinado, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito
Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o
pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado

Cessao de Topografia
de Circuito Integrado

Contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de
forma definitiva, do pedido e/ou registro de Topografia de
Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil,
identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito
Integrado

Licenga Compulsodria
de Topografia de
Circuito Integrado

E uma solicitacio para suspensdo temporaria do direito de
exclusividade do titular do pedido e/ou registro de Topografia de
Circuito Integrado, identificando o registro de Topografia de
Circuito Integrado concedido no Brasil, de acordo com os artigos
47 a 54, da Lei n? 11.484, de 2007

Franquia

Envolve servigos, transferéncia de tecnologia e transmissao de
padroes, além de uso de marca ou patente. O franqueado devera
comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um
documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 32 da
Lei de Franquia (n? 8955/1994). A Circular de Oferta devera
conter o  histdrico resumido da empresa, balancos e
demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado




ideal”; situacdo perante o INPI das marcas e/ou patentes
envolvidas. A Circular de Oferta de franquia devera ser entregue
ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato

Fornecimento de | Contrato que estipula as condi¢des para a aquisicdo de
Tecnologia conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de
propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil
(Know How). Incluem-se os contratos de licenca de uso de
programas de computador (software), desde que prevista a
abertura do cédigo fonte, nos termos do artigo 11 da Lei n2

9.609/98
Servigos de | Contratos que visam a obtencdo de técnicas para elaborar
Assisténcia Técnica e | projetos ou estudos e a prestacdo de alguns servigos
Cientifica especializados

Fonte: INPI (2019). Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/transferencia-de-
tecnologia-mais-informacoes>.

Além do licenciamento, considerado como garantias de permissdo ou uso de direitos
de certo produto, desenho industrial ou processo, autores como Rogers, Takegami e Yin
(2000) indicam que os principais mecanismos de transferéncia de tecnologia sao:

» Spin-offs — a transferéncia de uma inovagdo tecnoldgica para um novo
empreendimento constituido por um individuo oriundo de uma organizacdo-mae;

* Publicagdes — artigos publicados em periddicos académicos;

* Encontros — interacdo face a face, na qual uma informacé&o técnica é trocada;

* Projetos de P&D cooperativos — acordos para compartilhamento de pessoas,
equipamentos, direitos de propriedade intelectual, geralmente, entre institutos publicos de

pesquisa e empresas privadas em uma pesquisa.

Carvalho, Matos e Reis (2011) indicam atividades como eventos, capacitacdes e
intercdmbios como mecanismos para a transferéncia de tecnologia. No estudo, os autores
ainda indicam que segundo o0s entrevistados estas praticas garantem a base necessaria para a
transferéncia de tecnologia e consequente troca de conhecimento, gerando novos
conhecimentos.

Entretanto, no ambito do presente estudo o foco é dedicado aos mecanismos de
transferéncia de tecnologia de patentes que tem o contrato como principal mecanismo de
transferéncia de tecnologia. Nesse caso, pode-se citar a licenca para exploragédo de patentes,

a cessdo de patente e a licenca compulsdria de patentes, assim como indica o INPI (2019).



6.2 TRAMITES REALIZADOS PARA UMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

DE PATENTES AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI

Diferentes podem ser os tramites realizados para uma transferéncia de tecnologia.

O INPI (2019) indica apenas a defini¢do, o objeto, o valor e o0 prazo de cada mecanismo e

nédo apresenta consideracOes acerca do passo a passo a ser realizado. O Quadro 3 ilustra as

informacdes quanto aos contratos/licencas suas defini¢oes, objetos, valores e prazos.

Quadro 3 - Informacdes quanto aos contratos/licencas suas definicbes, objetos, valores e prazos.

Licenca para Exploragao
de Patentes (EP)

Cessao de Patente (CP)

Licenga Compulséria de Patente

Definigd | Contratos que objetivam | Contratos que objetivam a cessdo | Licenga compulséria é a exploragdo
o a licenga para exploragdo | da patente ou do pedido de | efetiva, por terceiros, do objeto de
da patente ou do pedido | patente depositado no INPI, | patente regularmente concedida pelo
de patente depositado no | implicando na transferéncia de | INPI, identificando direito de propriedade
INPI  pelo titular da | titularidade, devendo respeitar o | industrial, devendo respeitar o disposto
patente ou pelo | disposto nos Artigo 58 e 59 da Lei | nos artigos 68 a 74 da Lei n® 9.279/1996
depositante, devendo | n.9.279/96 (LPI). (LP1), além do Decreto n? 3.201, de
respeitar o disposto nos 06/10/1999 e do Decreto n? 4.830, de
Artigos 61, 62 e 63 da Lei 04/09/2003. O titular ficara sujeito a ter a
n. 9.279/96 (LPI1) patente licenciada compulsoriamente,
entre outas razdes elencadas no art. 68 da
lei 9.279/96, devido a ndo exploragdo do
objeto da patente no territdrio brasileiro
por falta de fabricagdo ou fabricagdo
incompleta do produto. A licenga
compulséria somente serd requerida
depois de decorridos trés anos da
concessdo da patente.
Esta licenca somente podera ser
requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica
e econOmica para realizar a exploragao
eficiente do objeto da patente e/ou
pedido de patente.
Objeto Os contratos de Licenga | Os contratos de Cessdo de Patente | Pedido de Licenga Compulséria de

de Patente deverdo
indicar o numero do
pedido ou da patente
depositada ou concedida

pelo INPI, o titulo da
patente, as condi¢Oes
relacionadas a

exclusividade ou ndo da
licenga e permissdo para
sublicenciar a patente.

deverdo indicar o numero e o
titulo da patente ou do pedido de
patente depositado no INPI.

Patente indicard o nimero e o titulo da
patente, ou do pedido de patente em caso
de Licenca de interesse publico, e as
condigdes relacionadas com a exploragdo
do privilégio. As licencas compulsérias
serdo sempre concedidas sem
exclusividade, ndo se admitindo o
sublicenciamento.




Valor Nos contratos que | A remuneragdo do contrato de | As remunera¢Ges mais usuais sdo:
envolvem patentes as | cessdo do pedido de patente e de | percentual sobre o prego liquido de
formas de pagamento | patente é estabelecida por valor | venda, valor fixo por unidade vendida;
negociadas sao | fixo, conforme negociagdo entre | assisténcia técnica, individualizando
percentual incidente | as partes do contrato. técnicos e indicando diarias.
sobre o preco liquido de
venda dos produtos
objeto do contrato; valor
fixo por unidade vendida
ou valor fixo. Os pedidos
de patentes ainda nao
concedidos  terdo a
remuneragdo  suspensa
até a concessdo da
patente. Quando a
patente for concedida, a
empresa devera solicitar
ao INPI alteragdo do
Certificado de Averbacao,
retroagindo a
remuneracdo a data do
inicio do prazo do
contrato ou do aditivo no
INPI.

Prazo O prazo da licenga n3do | Os contratos sdo averbados pelo | Os contratos sdo averbados no maximo
poderd ultrapassar o | prazo declarado no contrato. pelo prazo de vigéncia das patentes que
prazo de vigéncia das serdo licenciadas.
patentes que  serdo O licenciado deverd iniciar a exploragdo
licenciadas. O contrato do objeto da patente no prazo de um
e/ou aditivo deverd estar ano da concessdo da licenga, admitida a
vigente no momento da interrupgdo por igual periodo, salvo
apresentacgao do razdes legitimas. O titular poderd
requerimento de requerer a cassagao da licenga quando
averbacdo ao INPI. ndo cumprido tal prazo.

Fonte: Adaptado de INPI (2019).

Além disso, a legislacdo vigente apresenta apenas os tramites legais para averbacao

da transferéncia junto ao INPI, porém, ha uma lacuna de conhecimento sobre os tramites

mais comuns realizados para a efetivacdo da transferéncia de tecnologia, recorreu-se aos sete

especialistas em propriedade intelectual. A partir de suas indicacGes elaborou-se um fluxo

(Figura 2), que indica os tramites mais recorrentes indicados pelos menos de forma a dar

seguranca as partes, quando uma patente ainda ndo estd analisada pelo INPI, mas se quer

realizar uma negociagdo com a mesma.




Figura 2 — Fluxo dos tramites mais decorrentes indicados por especialistas para realizar transferéncia de
tecnologias de patentes ainda ndo analisadas pelo INPI.

Atores da
transferéncia

Tecnologias

Due diligence

Fonte: Autor, 2020.

A partir das informac6es dos especialistas sdo recomendaveis a realizacdo de uma
analise das tecnologias a serem transferidas, verificando a existéncia de anterioridades
previamente divulgadas. Esta verificacdo se da por meio de uma busca de anterioridade na
base de patentes, de artigos cientificos ou divulgacdo em plataformas técnicas de cada
produto desenvolvido. A analise da tecnologia ja vem sendo indicada como passo
fundamental por diversos autores (OTHON, 2007; PUHLMANN, 2009; AMPARO;
RIBEIRO; GUARIEIRO, 2012; MARQUES et al., 2015).

Autores como Amparo, Ribeiro e Guarieiro (2012) consideram que a prospecgao
tecnoldgica é de fundamental importancia para area de desenvolvimentos de projetos. Para
0s autores, esta técnica deve ser utilizada por todos, pois influencia todo o processo de
pesquisa e desenvolvimento. Por meio do estudo realizado, o0s autores indicam a
anterioridade como uma das principais formas de se utilizar a prospeccao.

Ja& para autores como Marques et al (2015) a fim de identificar previamente se o
novo produto sera passivel de protecdo, assim como se possuira potencial mercadoldgico,
gerando retornos para a empresa detentora e para a sociedade, é necessario que 0S
pesquisadores possuam o habito de realizar estudos que concedam um panorama das
tecnologias existentes no mercado antes de 0s mesmos iniciarem suas pesquisas. Isto é feito
por meio de estudos de anterioridade tecnoldgica, uma etapa necessaria no estagio inicial do

desenvolvimento tecnoldgico, e que, por meio de diversas fontes de conhecimento, como



artigos, livros, teses, dissertagdes e, inclusive, patentes, o pesquisador consegue identificar
uma possivel viabiliza¢do da tecnologia pretendida.

A importancia da realizacdo de busca de anterioridades para novas tecnologias se
da também pela possibilidade de evitar investimentos de duplicar trabalhos de pesquisa que
ja foram realizados. O uso insuficiente da informacdo de patentes tem causado um
desperdicio consideravel de fundos investidos em programas de pesquisa e desenvolvimento
cujo retorno esta ameacado pela existéncia de tecnologia patenteada (ABREU, 2011).
Linhares (2017) define que é imperioso ter bem claro que o pedido de patente depende
diretamente de um cenario encontrado nas buscas de anterioridade.

Marques et al (2015) consideram que ferramentas e métodos séo utilizados pelos
agentes de pesquisa para avaliar o estado da técnica de uma tecnologia. Outros beneficios de
realizar a andlise da tecnologia se associa a identificacdo de como essa tecnologia se
posiciona frente as outras tecnologias, aos seus competidores e ao mercado (QUINTELLA
et al., 2011). No caso de David Hunt (2007) e Linhares (2017), a busca de anterioridade é a
prevencdo, ou seja, com ela se pode evitar problemas futuros. Para os autores, a
confiabilidade de uma invencdo, a novidade como requisito principal que é o estado da
técnica so se conhece a partir da realizagdo de uma busca em bancos de patentes.

Para Marques et al (2015) esse processo respalda nas buscas de anterioridade, que
pode ser descrito como a busca por informacGes, em fontes de conhecimento de carater
cientifico e tecnologico, que possam subsidiar as decisdes quanto ao delineamento de sua
tecnologia. Dentre as fontes citadas pela literatura estdo banco de patentes, livros, periddicos
indexados, dissertagdes de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusdo de curso,
trabalhos apresentados em seminarios e congressos, etc (OTHON, 2007; PUHLMANN,
2009; MARQUES et al., 2017).

Garcia (2006) considera que a verificacdo de anterioridade tecnoldgica evita
dispéndio de capital intelectual, financeiros e de tempo. Com ela é possivel identificar se a
tecnologia j& foi desenvolvida anteriormente, se existem documentos que comprometam a
novidade da tecnologia, se os resultados alcancados serdo passiveis de patenteamento, se 0s
resultados violam direitos legais alheios, além da possibilidade de haver tecnologias em
dominio publico que possam ser aproveitadas no projeto (OTHON, 2007; CESAR, 2009;
PUHLMANN, 2009; MENDES; GRULLO; GUERRANTE, 2011; QUINTELLA et al.,
2011).

Garcia (2006) afirma que a busca de anterioridade de patente também se faz

importante para iniciar a producdo da tecnologia, bem como para nortear seu melhor



desenvolvimento, pois alia-se a ideia com a informacdo do estado da técnica e surge uma
informacdo diferenciada, com caracteristicas das anteriores, podendo servir ainda para uma
nova patente.

Ap0s a analise da tecnologia devem ser verificados os atores da transferéncia, tanto
inventor quanto investidor. Cysne (2005) realizou estudo para considerar 0s atores
envolvidos na transferéncia de tecnologia e sugere uma variedade de fatores interligados que
contribuem para o sucesso ou falha da transferéncia. Nestes casos, conhecer os atores, suas
expectativas e desafios a serem enfrentados € passo importante para uma boa amarragéo entre
as partes. A autora ainda indica que além dos atores, a transferéncia de tecnologia envolve
habilidades e atividades diferentes. Assim, quanto mais se conhecer em profundidade as
partes interessadas menor sera o risco de se ter erros nas defini¢bes e alinhamentos. Segundo
os especialistas consultados ha necessidade de entendimento sobre as exigéncias do
investidor sobre o invento em producdo e seu desenvolvimento. Os profissionais
questionados consideram que 0 inventor deve procurar investidores que tenham
conhecimento na area de desenvolvimento da tecnologia, pois isso ndo sO facilita a
aproximacdo entre as partes, mas colabora no desenvolvimento da tecnologia. Ademais,
considerar a questdo dos royalties também deve ser uma prética realizada para conhecer a
vontade de ambas as partes.

Uma due diligence ampla das capacidades técnicas e financeiras, para verificar se a
tecnologia podera ser desenvolvida em todo seu potencial deve ser realizada. Os ativos
envolvidos em uma due diligence de propriedade intelectual podem ser valiosos quando
representam a identidade da empresa ou quando garantem vantagem competitiva no mercado.
Assim, sua realizacdo é ponto essencial para a realizacdo de uma transferéncia de tecnologia.
Cabe destacar que mesmo que relevante, poucos ainda sdo os profissionais no Brasil
capacitados em realizar uma due diligence (SANTA ROSA, 2002).

A protecédo da patente também é uma prética importante de forma a identificar se a
patente foi protegida em paises estratégicos tanto tecnicamente quanto comercialmente por
meio de estudos de mercado. Assim, uma das praticas a serem efetuadas para a transferéncia
de tecnologia é a verificacdo da amplitude da protecdo da patente. Corréa (2014) indica que
a amplitude da protecdo a uma patente depende fundamentalmente da legislacdo nacional, e
particularmente dos critérios de julgamento da patenteabilidade das invencdes. Assim, esta
verificacdo deve ser analisada com cuidado.

Dias e Almeida (2013) consideram que:



“a maior amplitude de abrangéncia dos parametros a serem protegidos para
determinado invento implica 0 aumento do escopo de protecdo da futura patente e,
consequentemente, na maior possibilidade de evitar que terceiros copiem ou
reproduzam a invencdo. Na linha desse raciocinio, um fator limitante ndo pode ser
esquecido, que é o aumento da probabilidade da invencdo ja estar antecipada. O
aumento dessa probabilidade de antecipagdo é proporcional ao aumento da
amplitude dos pardmetros definidos pela invengdo” (Dias e Almeida, 2013, p. 7).

Para Bruch, Dewes e Vieira (2015) o ponto 6timo de equilibrio se encontra na
medida exata em que se estabelece a amplitude e o0 &mbito de aplicacdo de uma reivindicacao
de patente.

A partir das informacGes anteriores, a pratica de elaboracdo do contrato de
transferéncia de tecnologia é realizada considerando e analisando questdes de titularidade,
fiscais e de beneficios financeiros que podem ser agregados a tecnologia. Considerando a
literatura existente, Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) afirmam que a transferéncia de
tecnologia, através da celebracdo de contratos, é um passo importante para desenvolvimento
tecnoldgico nacional. Pinto (2006) indica que para a transferéncia de tecnologia contratos
devem ser realizados.

Os especialistas consultados nesse estudo foram unanimes sobre a importancia de
celebracdo de um contrato de transferéncia de tecnologia, pois este é o que deixara clara toda
e qualquer regra na negociacdo entre as partes. César (2009), nesse mesmo sentido, afirma
que responsabilidades e a extensdo da garantia do objeto do contrato devem ser bem claros.
A autora cita exemplos tais como, prazo de validade técnica e garantia sobre mal
funcionamento ou desenvolvimento do produto ou do servigo prestado. Ou seja, 0 inventor
deve se precaver em todo o ambito da negociacdo. Um contrato bem redigido economiza as
partes discussGes desnecessarias no decorrer da convivéncia para desenvolvimento e
comercializacdo da tecnologia desenvolvida.

Por outro lado, Santos (2013) deixa claro que em sendo 0s contratos 0s responsaveis
pela formalizacdo, condicdes de execucdo, producdo e comercializacdo da patente e
principalmente os royalties € importante que ocorra o equilibrio no contrato, ndo havendo
um beneficiamento a uma das partes.

Analisando a manifestacdo dos especialistas sobre contrato de transferéncia de
tecnologia aos contratos conhecidos como contratos de P&D pode-se fazer uma analogia ao
que observa Gilvanda Nunes (2012) também sdo conhecidos como sendo um acordo de
parceria as partes interessadas. No caso inventor e investidor se aproximam para efetivar

atividades em conjunto para o desenvolvimento de determinada tecnologia. Nada mais € que



um negdcio juridico caracterizado pela cooperagdo e unido de esfor¢os para alcancar
inovacao.

A averbacdo de contratos de tecnologia junto ao INPI tem representatividade no
ponto de vista financeiro, eis que a atividade possibilita aos contratantes usufruir de
beneficios.

Dentre essas vantagens, pode-se enumerar a possibilidade de legitimar remessas de
divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada; permitir dedutibilidade
fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importancias pagas a
titulo de royalties e assisténcia técnica; assim como produzir efeitos perante terceiros
(INP1,2019). Em suma, possibilitar aos titulares beneficios para recuperar o grande
investimento que é usual em aplicacdo de inovacdo tecnoldgica das empresas (INPI1,2019).

Até junho de 2017, os pedidos de patente ndo usufruiam destas benesses, porém,
como sempre, todo o beneficio gera uma responsabilidade, que no caso € a transferéncia de
tecnologias averbadas junto ao INPI sem a devida garantia de deferimento, ou até mesmo
adquirir uma patente que sequer possui 0s trés requisitos esséncias para o deferimento da
mesma (INP1,2019).

Impende salientar que o INPI possui requisitos administrativos para
encaminhamento de uma averbagdo de contrato de transferéncia. Sdo eles: formulario de
requerimento de averbagdo e registro; carta justificativa datada e assinada; guia de
recolhimento da Unido (GRU); procuracdo; contratos, aditivos ou faturas; ficha cadastral
(INPI,2019).

Longo (1985) ja& chamava a atencdo para a possibilidade de a transferéncia de
tecnologia ocorrer. Segundo o autor, o processo de transferéncia de tecnologia requer
contratos que podem propiciar ou ndo a transferéncia de tecnologia, na verdadeira acepcao
da palavra. Mesmo quando o contrato abre tal possibilidade ndo significa que esta ocorrerd,
pois, 0 processo de transferéncia é bastante complexo. Essa complexidade refere-se a
transferéncia de tecnologia.

6.3 EXISTENCIA DE JURISPRUIDENCIA SOBRE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE PATENTES AINDA NAO ANALISADAS PELO INPI

A possibilidade da averbacdo de transferéncia de tecnologia de patentes nao

analisadas pelo INPI é muito recente, data de 2017 quando da publicagdo de Resolugédo



199/2017. O Instituto ainda refere que o contrato de licenca para exploracdo de patentes
sofreu uma significativa alteracdo em suas regras a partir de junho de 2017, de modo que
passou a englobar, inclusive, as patentes nao deferidas (INPI, 2019).

Como a busca ocorreu com a palavra patente, apareceram jurisprudéncias sobre
discussdo e validade das mesmas. Por amostragem foram analisadas ao todo 50
jurisprudéncias e em nenhuma delas foi encontrado resultado sobre transferéncia de
tecnologia em patentes ainda ndo analisadas pelo INPI. Estes resultados indicam a
necessidade do cuidado a se elaborar os tramites para a transferéncia de tecnologia uma vez
que ndo ha entendimentos legais prévios para embasamento juridico, sendo este um dos

riscos tratados a seguir.

6.4 RISCOS E GARANTIAS PARA TRANSFERENCIA DE PATENTES AINDA NAO
ANALISADAS PELO INPI

Para tratar da temética de riscos, deve-se analisar a ocorréncia, inicialmente, de uma
transferéncia de titularidade de patente. Isso se d& porque a simples transferéncia de uma
patente, mesmo estando deferida, pode acarretar em divergéncia entre as partes envolvidas,
uma vez gue a tecnologia pode nao ter sido colocada na pratica, mas, tdo somente, testada
em laboratdrios. Nessa hipétese, os resultados finais podem se tornar complicados com a
implantacdo em nivel comercial da invencéo. Além dos riscos de producdo, existem os riscos
e aceitacdo de mercado, insumos, médo de obra qualificada, entre os mais basicos (COLEHO,
2009).

Com a permissdo de averbacdo junto ao INPI de contratos de transferéncia de
patentes ndo deferidas, permitindo, assim, as benesses da legislagdo como se deferida fosse,
a invencdo trard uma aparente seguranca ao adquirente, pois o 6rgao responsavel pela analise
da patente esta chancelando sua transferéncia e concedendo ao adquirente 0s mesmos
beneficios que o titular original obteve. No entanto, essa questdo é apenas para a transferéncia
da tecnologia, sem tratar, de forma alguma, do ponto de vista da analise da tecnologia em si.

O empresario desavisado podera acreditar que a chancela do contrato conteve
alguma pré-analise dos requisitos de patenteabilidade, o que ndo ocorre. Apenas requisitos
formais de contrato sdo analisados. Desta forma, ao adquirir uma patente através de um

contrato de licenciamento, o adquirente devera se precaver para evitar riscos.



O artigo 16 da Resolucdo no INPI n. 299 deixa claro que os beneficios da mesma se
encerram com o a anélise do contetdo da propriedade intelectual (BRASIL, 2019).

Dentre varios riscos pelo indeferimento da patente de invencdo apos a averbacao do
contrato de transferéncia junto ao INPI, podem-se exemplificar os seguintes: indeferimento
da patente de invencdo; perda dos beneficios pela averbacdo do contrato de transferéncia
junto ao INPI; perda dos direitos de exclusividade de exploracdo; indenizacdo de

investidores; perda do valor econdmico da tecnologia. O Quadro 4 ilustra 0s riscos e as

Quadro 4 — Riscos em realizar uma transferéncia de tecnologia ainda néo analisada pelo INPI.

Riscos

Divergéncia entre as partes envolvidas

Chancela da transferéncia sem andlise da tecnologia (ndo ha pré-andlise dos requisitos de
patenteabilidade)

Pratica da tecnologia em ambiente de mercado

Implantagao comercial (aceitagao de mercado,

Producgado (insumos, mao de obra qualificada)

Os beneficios da transferéncia se encerram com o a analise do conteudo da propriedade
intelectual

Indeferimento da patente de invengao

Perda dos beneficios pela averbagdo do contrato de transferéncia junto ao INPI.

Perda dos direitos de exclusividade de exploracao

Indenizagao de investidores

Perda do valor econémico da tecnologia

Fonte: Autor, 2020..

Poucas foram as garantias citadas pelos especialistas. Como exemplos citam-se 0s
requisitos formais de contrato que sdo analisados pelo INPI e a chancela do mesmo érgéo ao
adquirente dando os mesmos beneficios que o titular original da tecnologia obteve.
Entretanto, novos estudos devem ser realizados com vistas as ocorréncias junto aos

escritorios de propriedade intelectual, inventores e investidores.



7 CONCLUSAO

O tema mais utilizado em todos os setores da economia é tecnologia. Quando se
pensa em tecnologia, automaticamente progresso, melhorias avangos sdo vinculados ao
termo.

Empreséarios de todas as &reas buscam freneticamente a expansao de seus negdcios,
ampliacdo de sua linha de produtos, porém em muito se engana quem pensa que por produto
tecnoldgico esta se falando de tecnologia de informacéo softwares e afins.

Melhoria continua de produtos fisicos, processos, medicacdes, em resumo, todas as
areas que podem ter algum tipo de desenvolvimento buscam com muita veeméncia novas
tecnologias.

Fugir de comodities, de concorréncia por precos, produtos similares, tudo isso passa
pelo processo constante de inovagéo

Inovacgdo, por sinal, ¢ um dos mais importantes requisitos para que se possa
conseguir o deferimento de uma patente. De nada adianta o inventor possuir aplicacdo
industrial ou atividade inventiva se ndo obtiver o critério e o carater da inovacdo em sua
criacéo.

Muitos falam em inovacdo, porém a inovagdo real so se verifica quando se € o
primeiro a introduzi-la no mercado. O reconhecimento da nova tecnologia, ser o primeiro,
faz com que a obtencdo de melhores resultados seja mais viavel.

Mas nem toda a empresa possui a capacidade, tempo e dinheiro para ser inovadora.

Em realidade a inovacgdo surge em todos os ambientes a todo momento, o que se faz
necessario é conseguir fazer com essas inovagdes consigam chegar ao mercado.

A proliferacdo de startup é uma alternativa para que a inovagdes consigam aparecer
para o mercado. Aceleradoras, incubadoras, essas sao as novas ferramentas alternativas aos
tradicionais setores de P&D (pesquisa e desenvolvimento).

Desta forma, caso as empresas ndo invistam em P&D, uma das melhores formas
para que ocorra a implantacao de aproximacao entre inventores e empresas.

Para tanto é importante esclarecer que nem empresas tomadoras de inovagdo ou
inventores possuem as melhores ferramentas para aproximacao e transferéncia de tecnologia.

O desconhecimento, e até mesmo a falta da cultura da transferéncia de tecnologia
séo os reflexos de anos de falta de investimento em inovagdo. Como fazer, de que forma
fazer, qual a melhor forma de fazer uma transferéncia de tecnologia. Perguntas que devem

ser frequentes pelo desconhecimento.



Onde buscar a informag&o ndo é dificil, o dificil é saber colocar em prética e ajustar
o melhor tramite durante a transferéncia de tecnologia.

Os formatos mais usuais de transferéncia de tecnologia, na atualidade do Brasil, se
encontram elencados junto ao site do INPI, sendo eles a licenca para uso de marca, cessao de
marca, licenca para exploracao de patente, cesséo de patente, licenca compulséria de patente,
licenca para exploracdo de desenho industrial, cessdo de desenho industrial, licenga de
topografia de circuito integrado, licenca compulsoria de topografia de circuito integrado,
franquia fornecimento de tecnologia servicos de assisténcia técnica (INPI, 2019). Além disso,
estudiosos da é&rea consideram spin-offs, publica¢des, encontros e projetos de P&D
cooperativos, eventos, capacitagdes e intercambios como mecanismos para a transferéncia
de tecnologia.

Em 2017 o INPI fez uma grande alteracdo nas possibilidades de transferéncia de
tecnologia. Foi incorporada a possibilidade de transferéncia de tecnologia de patentes ainda
nédo analisadas pelo INPI. Ou seja, dentro de uma realidade que leva aproximadamente 08
anos para analisar uma patente, o INPI permitiu que a transferéncia ocorra antes da sua
anélise de mérito.

Desta forma, para o atendimento as possibilidades da Resolugdo 199/2017 que da
possibilidade da averbacdo de transferéncia de tecnologia de patentes ndo analisadas pelo
INPI é considerado a realizacdo de contratos para a transferéncia destas tecnologias.
Entretanto, mesmo com a possibilidade de uma transferéncia de tecnologia de patentes ndo
analisadas pelo INPI desde 2017.

A grande situacdo que se apresenta € saber o que e de que forma serdo efetivadas
estas transferéncias de patentes ainda ndo analisadas, pois sem esta analise por parte do INPI,
tanto inventor quanto investidor poderdo acabar efetivando uma negociacdo que podera ndo
ser viavel no futuro.

E na hipétese de realizar a transferéncia de uma patente ainda ndo analisada, a
consequéncia de ndo fazendo da forma adequada as consequéncias pode sem extremamente
prejudiciais.

Exemplificando, ao final do trémite da patente pode-se descobrir que a invencéo era
uma copia, e o detentor original de uma patente efetivar a cobranca de royalties sobre a
exploracdo da patente. Ou até mesmo, tratar-se de uma invencao ja em dominio publico, ndo
podendo o investidor buscar o que investiu na aquisicéo e desenvolvimento pois transformou-

se em comodities.



N&o contratar da forma devida, ndo efetivar uma due diligence tanto da tecnologia
quanto dos atores faz com que esta transferéncia possa transformar em temeréria.

Durante a elaboracao do trabalho foi buscado juntos aos tribunais de mais relevancia
no Brasil a fim de localizar divergéncias, quaisquer que fossem, porém ndo foram
encontradas jurisprudéncia sobre o tema.

Pode-se concluir que diversos riscos associados a sua realizagdo como: divergéncia
entre as partes envolvidas, pratica da tecnologia em ambiente de mercado, implantagédo
comercial, com aceita¢do de mercado, como producéo de insumos e mao de obra qualificada,
chancela da transferéncia sem andlise da tecnologia (ndo ha pré-analise dos requisitos de
patenteabilidade), beneficios da transferéncia que se encerram com a analise do conteudo da
propriedade intelectual, indeferimento da patente de invencdo, perda dos beneficios pela
averbacdo do contrato de transferéncia junto ao INPI, perda dos direitos de exclusividade de
exploracdo, indenizagdo de investidores e perda do valor econdmico da tecnologia
(BARBOSA, 2003).

Diante de tantas davidas e riscos, é importante tentar organizar e seguir um fluxo
para a realizacdo da transferéncia de tecnologias de patentes ainda ndo analisadas pelo INPI,

tais como:

a) Realizacdo de uma analise das tecnologias a serem transferidas,
verificando a existéncia de anterioridades previamente divulgadas,

b) Identificacdo dos atores da transferéncia para a suas necessidades,
expectativas e exigéncias,

c) Due diligence considerando diferentes fatores para verificar se a
tecnologia poderéa ser desenvolvida em todo seu potencial,

d) Protecdo da patente de forma a identificar se a patente foi protegida
em paises estratégicos tanto tecnicamente quanto comercialmente
por meio de estudos de mercado. Assim, uma das praticas a serem
efetuadas para a transferéncia de tecnologia € a verificacdo da
amplitude da protecdo da patente;

e) Elaboracdo de um contrato onde os riscos sdo minimizados e as
garantias especificadas.

Cada um destes tdpicos pode ser a consequéncia da inviabilidade do projeto de
inovacéo a ser implantado. Desta forma, € importante a precaucdo em todos os niveis durante

a negociagdo para que 0s riscos sejam minimizados e as garantias estabelecidas.
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