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RESUMO

O desenvolvimento econdmico dos paises depende da inovacdo baseada no desenvolvimento
cientifico e tecnologico e, no caso especifico do Brasil, este processo ¢ muito dependente das
institui¢des de ciéncia e tecnologia do setor publico. Estas instituigdes, inclusive, tém logrado
éxito no desenvolvimento de tecnologias, mas a transferéncia destas para o setor produtivo
ainda ocorre de maneira muito incipiente, em grande parte como consequéncia da dicotomia
existente entre o direito publico e o direito privado. Deste modo, este trabalho tem como
objetivo propor solugdes, baseadas em principios de governanga, para reducao dos entraves dos
processos de transferéncia de tecnologia entre entes publicos e privados. Esta pesquisa pode ser
classificada como aplicada e qualitativa, quanto a sua finalidade e natureza, e do ponto de vista
de seus objetivos, como pesquisa descritiva. Os procedimentos metodoldgicos adotados no
estudo foram pesquisa bibliografica, documental e estudo de caso, visando identificar as
principais lacunas da transferéncia de tecnologia que causam entraves nos processos, tabulando-
as de acordo com a taxonomia preconizada em 2020 pela Camara Internacional do Comércio
no Brasil, bem como investigar de que forma os principios basicos de governanga podem
contribuir para solucionar essas questdes, baseado nos principios mediadores propostos pelo
autor, além de consolidar esse conhecimento na forma de orientagdes aplicadas para uso pelas
instituicdes, na forma de uma cartilha, que foi construida fundamentada em guias de boas
praticas para transferéncia de tecnologia. Os resultados indicaram que a maioria dos entraves
para a transferéncia de tecnologia dependem exclusivamente de a¢des que as instituigdes de
pesquisa precisam adotar internamente, por esta razdo apenas os motivos que envolvem a
interacao publico-privada foram selecionados para aplicacdo dos principios mediadores da
governanga, resultando em dez motivos e respectivas solugdes: justificativa para escolha do
parceiro, definicao da titularidade, concessao do direito de exclusividade, estabelecimento dos
direitos de exploragao, avaliagdo técnica da tecnologia, anélise de mercado para a tecnologia,
calculo do valor da tecnologia, defini¢do das formas de pagamento, utilizacdo de minuta
"padrao" de contrato, ajuste de tempos e expectativas. Estes resultados foram submetidos para
apreciacao pelas dez universidades mais empreendedoras do pais que, em sua maioria,
validaram a adocdo das solugdes propostas para os respectivos entraves na negociacao.
Acredita-se que este estudo podera contribuir a medida que podera ser utilizado como material
de apoio em qualquer tipo de transferéncia de tecnologia envolvendo os setores publico e
privado.

Palavras-chave: Principios de governanca. Boas praticas de transferéncia de tecnologia.
Comercializagao de tecnologia. Parceria publico-privada para pesquisa.



ABSTRACT

The economic development of countries depends on innovation based on scientific and
technological development and, in the specific case of Brazil, this process is very dependent on
the science and technology institutions of the public sector. These institutions have also
succeeded in the development of technologies, but the transfer of these to the productive sector
still occurs in a very incipient way, largely because of the dichotomy existing between public
law and private law. Thus, this work aims to propose solutions, based on principles of
governance, to reduce the obstacles of technology transfer processes between public and private
entities. This research can be classified as applied and qualitative, as to its purpose and nature,
and from the point of view of its objectives, as descriptive research. The methodological
procedures adopted in the study were bibliographic research, documentary and case study,
aiming to identify the main gaps in technology transfer that cause obstacles in the processes,
tabulating them according to the taxonomy recommended by the International Chamber of
Commerce in Brazil, as well as to investigate how the basic principles of governance can
contribute to solve these issues , based on the mediating principles proposed by the author, in
addition to consolidating this knowledge in the form of guidelines applied for use by
institutions, in the form of a booklet, which was built based on guides of good practices for
technology transfer. Preliminary results indicate that most barriers to technology transfer
depend exclusively on actions that research institutions need to adopt internally, for this reason
only the reasons involving public-private interaction were selected for the application of the
mediating principles of governance, resulting in ten reasons and respective solutions:
justification for choosing the partner , definition of ownership, granting of the right of
exclusivity, establishment of exploration rights, technical evaluation of technology, market
analysis for technology, calculation of the value of technology, definition of payment methods,
use of draft "standard" contract, adjustment of times and expectations. These results were
submitted for consideration by the ten most entrepreneurial universities in the country, which,
for the most part, validated the adoption of the proposed solutions for the respective obstacles
in the negotiation. It is believed that this study may contribute as it can be used as support
material in any type of technology transfer involving the public and private sectors.

Keywords: Principles of governance. Good practices in technology transfer. Technology
commercialization. Public-private partnership for research.
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1 INTRODUCAO

Hé4 consenso na Academia, no Governo e na sociedade de que o crescimento
economico depende do fortalecimento, expansdo, consolidagdo e integragdo do Sistema
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. “O desenvolvimento econdmico dos paises esta
assentado, cada vez mais, na inovacdo baseada no desenvolvimento cientifico e tecnologico”
(BRASIL, 20164, p. 7).

Nao ¢ por acaso que varios paises tém colocado a inovagao como eixo central de suas
estratégias de retomada do crescimento. “Essa centralidade das politicas de ciéncia, tecnologia
e inovagdo precisa ser perseguida pelo Pais, pois ela é fundamental para sustentar o
desenvolvimento econdmico brasileiro no longo prazo” (BRASIL, 2016a, p. 7).

Os investimentos publicos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagdo (PD&I)
possuem grande potencial indutor para gerar novas tecnologias e impactar positivamente o setor
produtivo com inovagdes (MAZZUCATO, 2014), entretanto, no Brasil, estes ocorrem
normalmente nas Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT) publicas, onde se
encontram as melhores infraestruturas de PD&I e os melhores cientistas do pais, refletindo em
um predominio de depositos de patentes de titularidade destas instituicoes (BRASIL, 2017a;
MAZZUCATO; PENNA, 2016).

Apesar do aumento constante no deposito anual de patentes ser positivo para o
desenvolvimento nacional, faz-se necessario que esses ativos estejam ao alcance das empresas,
pois estas sdo capazes de transformar as patentes em inovacdes e influenciar o desenvolvimento
econdmico, tecnologico e social (BRASIL, 2016a).

A transferéncia destes ativos para o setor produtivo, entretanto, ainda ocorre de
maneira muito incipiente, de forma que a PD&I ndo tem sido traduzida em inovagdo
propriamente dita (BRASIL, 2017a; MORI et al., 2017). Grande parte do insucesso se deve a
dificuldade em uniformizar os processos de transferéncia de tecnologia entre entes publicos e
privados, visto que seus ordenamentos juridicos sdo diferentes e, em alguns casos, chegam a
ser conflitantes (MAZZUCATO, 2014).

O estudo elaborado pela Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), de
titulo “Propriedade Intelectual, Inovagao e Desenvolvimento: desafios para o Brasil”, também
aponta para diversas causas para o baixo indice de inovacao, tais como a pequena importancia
da atividade de PD&I nas empresas e outras dificuldades em geral, que incluem desde o

“elevado custo de contrata¢ao dos pesquisadores até o regime tributario vigente, mas ¢ também
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resultado das barreiras, reais e intangiveis, que separam as empresas das instituigdes de ensino
e pesquisa” (BUAINAIN; SOUZA, 2018, p. 70).

Para ajudar a transpor estas barreiras, existe uma “ferramenta” que esta disponivel
tanto para o ente publico, quanto para o ente privado, que sdo os principios de governanga.
Estes principios, apesar de receberem o rotulo de governanga publica e governanga corporativa,
respectivamente, apresentam basicamente os mesmos conceitos, com os mesmos objetivos
(BRASIL, 2018a; IBGC, 2015) e, provavelmente, poderiam ser utilizados para balizar as
negociagdes e servir como facilitador dessa aproximagao.

Foi esta questdo, acerca das dificuldades e problemas envolvendo os processos de
transferéncia de tecnologia, que deu origem ao problema dessa pesquisa: como os principios de
governanga podem contribuir para reduzir os entraves nos processos de transferéncia de
tecnologia entre entes publicos e privados?

E justamente para preencher essa lacuna que se justifica a importancia deste estudo,
pois busca fornecer orientagdes que sirvam de guia as ICTs publicas e as empresas, tendo por
base os principios de governanga, de forma a diminuir a “distancia” que separa os entes publicos
e privados e, com isso, ser o sustentdculo do processo de transferéncia de tecnologia,
favorecendo o desempenho desejado neste tipo de processo com o intuito de transformar a
ciéncia e a tecnologia em inovagao.

Com base nesta justificativa acredita-se que o trabalho possui aderéncia ao Programa
de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para
Inovacao (PROFNIT) pois dedica-se a propor solugdes aplicadas para facilitar a interagdo entre
as [CTs publicas e os promotores da inovacao tecnoldgica no Brasil, no que tange aos processos
de transferéncia de tecnologia.

Este trabalho possui como objetivo geral propor solucdes, baseadas em principios de
governanga, para reducao dos entraves dos processos de transferéncia de tecnologia entre entes
publicos e privados. Para melhor estruturar esta pesquisa, ela foi subdividida em trés objetivos
especificos: identificar as principais lacunas da transferéncia de tecnologia que causam entraves
nos processos; investigar de que forma principios de governanca podem ser aplicados para
solucionar essas questoes; e elaborar uma cartilha com orientacdes aplicadas a respeito da
negociagao da transferéncia de tecnologia em ICT publica.

Os principios de governanga, propostos neste estudo como mediadores para a

negociacao entre as partes, foram utilizados como modelo conceitual com o intuito de nortear
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as proposi¢cdes de solugdes para os entraves identificados nos processos de transferéncia de
tecnologia.

A metodologia utilizada foi estudo de caso, que se caracteriza pelo estudo profundo e
exaustivo de um problema ou questdo de pesquisa, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento, realizado com o propdsito de formular hipdteses ou desenvolver
teorias, além de apresentar solugdes para os entraves na transferéncia de tecnologia.

Como resultado deste trabalho, representando um produto técnico-cientifico do
PROFNIT, foi gerado uma cartilha com o titulo “Transferéncia de tecnologia em ICTs publicas:
solugdes aplicadas para destravar o processo de negociacdo”, constando como Apéndice A
deste documento.

Este Trabalho de Conclusdo de Curso (TCC) estd dividido da seguinte forma: apos
esta introducdo, o capitulo 2 traz o referencial tedrico, com conceitos sobre ciéncia, tecnologia
e inovagdo, modelo da triplice hélice, transferéncia de tecnologia e governanga publica e
corporativa; o capitulo 3 aborda a metodologia com a classificacdo da pesquisa e os parametros
usados no estudo de caso; o capitulo 4 apresenta os dados, os resultados da pesquisa e a

discussao; e o ultimo capitulo encerra o trabalho com as conclusoes.
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2 REFERENCIAL TEORICO

Este topico apresenta os principais conceitos que embasaram a pesquisa, com especial

énfase na governanca da transferéncia de tecnologia.

2.1 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Para que um pais obtenha autonomia em seu crescimento socioecondmico e consolide
sua soberania nacional, se faz necessario o investimento em Ciéncia, Tecnologia e Inovagao
(CT&I), pois o “desenvolvimento em CT&I € ferramenta poderosa no auxilio a geragdo de
riquezas, emprego, renda e oportunidades, bem como para a diversificacdo produtiva, aumento
na produtividade do trabalho e na agregacao de valor a produgao de bens e servicos” (BRASIL,
2016a, p. 85).

A despeito dos recentes avangos, principalmente no tocante a produgdo cientifica e
tecnologica, persiste um grande hiato entre o Brasil e paises mais desenvolvidos. Essa diferenga
¢ ainda maior ao se comparar os indices de inovagdo (ICC BRASIL, 2020). A Estratégia
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdao (ENCTI), documento que traca a estratégia do pais

para o periodo de 2016 a 2022, ressalta bem a importancia desse assunto:

O desafio de promover a capacidade de converter ideias em valor ¢ fator
preponderante para o sucesso da atividade empresarial de um pais. Em um cenario
crescentemente competitivo, inovagdes tecnologicas acrescentam valor aos produtos
e ganhos em processos produtivos. A promog¢do de uma cultura inovadora é
fundamental para as na¢des que buscam a ampliacdo de seus mercados, a geragdo de
empregos qualificados, o aumento da renda dos trabalhadores e a melhoria da
qualidade de vida dos cidaddos (BRASIL, 2016a, p. 64).

Para que a PD&I possa resultar em inovagdo € necessario “construir pontes entre o
conhecimento produzido a partir da pesquisa publica e os empreendedores que tomam a
inovagdo como elemento-chave para o aumento da competitividade de seus negdcios”
(BRASIL, 2016a, p. 74). Nos ultimos seis anos, o Brasil fez alteragdes em seu marco regulatorio
sobre este tema, para refletir na legislacdo o posicionamento estratégico do pais, comecando
pela Emenda Constitucional n°® 85, em 26 de fevereiro de 2015, que inseriu na carta magna do
pais o papel do Estado na promocao e incentivo ao “desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a

capacitacdo cientifica e tecnologica e a inovacao” (BRASIL, 2015, p. 1), estabelecendo que a
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“pesquisa basica e tecnologica recebera tratamento prioritario do Estado, tendo em vista o bem
publico e o progresso” (BRASIL, 2015, p. 1).

Apoiada nas alteragdes feitas na Constituigdo, a Lei n® 13.243, de 11 de janeiro de
2016, fez diversas modificacoes em um total de nove leis federais, estabelecendo um novo
marco legal que prevé a diminui¢do da burocracia e aumento da liberdade para a pesquisa
cientifica, além de facilitar a atuacao do Estado no estimulo aos negdcios inovadores, bem como
a simplificagdo de processos € maior seguranca para a interacdo entre institutos publicos de
pesquisa e empresas, com o intuito de fomentar a conversao de ciéncia e tecnologia em
produtos, processos ¢ servigos inovadores (BRASIL, 2016b).

Ainda no ambito das mudangas regulatorias, destaca-se a promulgacdo do Decreto n°
9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamentou a Lei n® 13.243/2016 e estabeleceu medidas
de incentivo a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnologica no ambiente produtivo, com vistas
a capacitacdo tecnoldgica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional (BRASIL, 2018b).

Além destas legislacdes supracitadas, que sdo consideradas mais relevantes por se
tratar de leis federais, existem também outras recentes iniciativas do governo que endossam
essa estratégia de incentivar a CT&I em ambito nacional, como a Politica Nacional de Inovagao,
instituida pelo Decreto n® 10.534, de 28 de outubro de 2020 (BRASIL, 2020a), a Estratégia
Federal de Desenvolvimento (EFD) para o Brasil no periodo de 2020 a 2031, criada pelo
Decreto n°® 10.531, de 26 de outubro de 2020 (BRASIL, 2020b) e a Estratégia Nacional de
Propriedade Intelectual, estabelecida para o mesmo periodo da EFD (2020 a 2031) por um
grupo interministerial que era composto por integrantes do governo, do setor privado e da
academia (BRASIL, 2020c). Cabe destaque também para a normatizacdo da gestdo da
inovacao, conforme NBR ISO 56002:2020, que estabelece orientagdes para o estabelecimento,
implementagdo, manutengdo e melhoria continua de um sistema de gestdo da inovagdo para uso
em todas as organizagdes estabelecidas (ABNT, 2020).

Essas mudangas normativas e estratégias governamentais estdo em consonancia com
a tendéncia internacional de melhoria das condi¢des institucionais para o desenvolvimento da
CT&I, embora ainda sejam necessarios esforcos adicionais para traduzir esses avancos legais
em resultados concretos (ICC BRASIL, 2020).

No tocante a produgdo cientifica e tecnologica, o pais alcangou posi¢cdes em nivel

global condizentes com a estratégia de CT&I tragada, como demonstrado pela Tabela 1.
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Tabela 1 - Indices globais de produgio cientifica e tecnologica do Brasil.

Producéo Cientifica Produgdo Tecnoldgica
Artigos publicados 11° Patentes i;t;ias residentes %2:
Citagdes de artigos 24° Marcas i;t;ias residentes ﬁ:
Classificagao universitdria 28° glfliesr;?iZiSs 1];(])3?1135 residentes ?(6):

Fonte: Science and Engineering Indicators 2020 (NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, 2020), World
Intellectual Property Indicators 2020 (WIPO, 2020) e Global Innovation Index 2020 (CORNELL UNIVERSITY;
INSEAD; WIPO, 2020).

Acredita-se que estes indices estdo condizentes com a estratégia nacional e sdo
resultado direto do investimento do pais, calculados em razao do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro: 12° em dispéndios em educagao e 30° em dispéndio total em PD&I, de acordo com
0 Global Innovation Index 2020 (CORNELL UNIVERSITY; INSEAD; WIPO, 2020).

Apesar desses resultados favoraveis, o Brasil ocupa apenas a 62° posi¢cdo no Global
Innovation Index 2020, de um total 131 paises analisados, uma classificacdo que ndo condiz
com 0s anseios nacionais para promog¢ao da inovagao. Este indice ¢ influenciado negativamente
por diversos fatores, dentre os quais se destaca o indice de colaboracdao universidade/empresa
em pesquisas cientificas, apenas com a 74° posicdo global (CORNELL UNIVERSITY;
INSEAD; WIPO, 2020).

Este resultado reforca a necessidade de aproximacdo entre a academia e o setor
produtivo, pois, ao passo que a primeira € a principal fonte de geracao de conhecimento, ciéncia
e tecnologia no Brasil, o segundo constitui os empreendedores capazes de converter a ciéncia e
tecnologia em produtos, processos e servicos inovadores, conduzindo a inovagao para impactar
a economia e a sociedade (ICC BRASIL, 2020). O préximo topico ird apresentar um modelo

para dinamizar esse relacionamento universidade-empresa.

2.2 MODELO DA TRIPLICE HELICE

O modelo da Triplice Hélice, ou Hélice Tripla, do original em inglés Triple Helix, foi
criado na década de 1990 por Leydesdorff e Etzkowitz (1995) para abordar a inovagao com um
olhar mais dindmico e sustentavel, partindo da premissa que sdo trés atores envolvidos no
processo, que atuam de maneira interdependente e colaborativa: a universidade (ou academia),

a iniciativa privada (ou empresas) € o poder publico (ou governo). Cada um destes atores
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corresponderia a uma hélice, que funcionando em harmonia seria responsavel por tracionar e

impulsionar a inovagao (Figura 1).

Figura 1 - Modelo conceitual da Triplice Hélice.

pepISIDAIU)

<
“.

Fonte: adaptada de Leydesdorff e Etzkowitz (2000).

Cada um destes atores tem fungdes especificas neste modelo: a universidade, como
geradora de conhecimento, promotora do desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia,
formadora de mao de obra e fonte para transferéncia de tecnologia; as empresas, como
demandante de capacitacdo nas novas tecnologias, empreendendo modelos de produtos e
servicos derivados das transferéncias tecnologicas, levando produtos e servigos de melhores
performances para a sociedade; e os governos, ao regularem, pelas politicas publicas, os
avancos e legislacdo pertinentes para que os novos modelos se consolidem, além de fomentar
tais agdes, financiando as tecnologias nascentes e sem escala dentro das universidades
(ABDALLA; CALVOSA; BATISTA, 2009).

Esse modelo da Triplice Hélice altera os comportamentos livres e independentes dos
agentes para um arranjo com maior interse¢ao entre as trés esferas, de forma que a inovagao
passa a ser compreendida como o resultado da dindmica interagdo entre governo, universidade
e empresas, onde cada esfera contribui e se beneficia com a sinergia desta interagdo, conforme

apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Intera¢do dindmica com contribuigdes e beneficios na Triplice Hélice.

Academia

Conceito de novos

Financiamento
Produtos ' ram :

Recursos e demandas estrategicas

Industria

Emprego,
impostos,
beneficios para
os cidaddos

Fonte: Rosario e Lima (2019) adaptado de Davidson (2006).

A industria (ou empresas ou setor privado) obtém beneficios com a ampliagdo da
pesquisa e diminui¢do dos riscos no longo prazo, aquisicdo de propriedade de tecnologias
transferidas, consegue financiamento para a pesquisa utilizando editais e projetos financiados
pelo governo ou outras entidades e trabalha com a colaboracdo de pesquisa como forma de
recrutar mao de obra especializada (ROSARIO; LIMA, 2019).

O governo (ou poder publico) aproveita-se da possibilidade de novas industrias ou
novos produtos criados, que sao utilizadores de mao de obra qualificada. Essas novas empresas
e produtos aumentam a arrecadacdo de impostos e taxas, dividem a tarefa de executar
individualmente iniciativas de PD&I estratégico e contribuem para o bem-estar da sociedade
com a maior oferta de produtos, empregos e renda (ROSARIO; LIMA, 2019).

A academia (ou universidade) se beneficia utilizando recursos da industria e do
governo para o financiamento da pesquisa, o que permite a criagdo de massa critica de pesquisa
e pesquisadores dentro da universidade, bem como formagdo de pessoal qualificado em
pesquisa para a industria. Além disso, a universidade obtém a oportunidade de entregar pesquisa
estratégica para o bem-estar da populagdo, ao passo que deixa de pensar apenas em si mesma €
contribui para a melhoria de vida da sociedade que habita além dos muros da universidade
(ROSARIO; LIMA, 2019).

Com o intuito de fortalecer a dinamica de interagdes entre estes atores, € desejavel que
institui¢des intermedidrias atuem entre as hélices, para que possam aproximar 0s parceiros,
melhorar a colaboracdo, contribuir para realizagdo de projetos conjuntos de PD&I e facilitar o

processo de comercializagdo de tecnologia. Algumas instituigdes que podem assumir esse papel
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sdo as incubadoras, os consorcios de industrias, as agéncias governamentais criadas para este
fim (JOHNSON, 2008) e, no caso especifico do Brasil, esta tarefa ¢ incumbida aos Nucleos de
Inovacao Tecnoldgica (NIT), conforme definido pela Lei da Inovagao.

Apos a consolidacdo do modelo da Triplice Hélice, outros autores propuseram
modifica¢des para contemplar a inser¢cao de novos agentes, visando aperfeicoar esse modelo.
Alguns exemplos que podem ser citados sdo a Hélice Quadrupla, que sugere a adocao da
sociedade civil como quarto componente da estrutura, proposto por Carayannis e Campbell
(2009), bem como a Hélice Quintupla, preconizada pelo mesmo autores (CARAYANNIS;
CAMPBELL, 2010), que apontam para a necessidade de considerar o meio ambiente como
quinta hélice no modelo, para que o desenvolvimento tecnologico e a producdo de
conhecimento resulte em inovagoes sustentaveis.

Entretanto ressalta-se que esses modelos conceituais, apesar de teoricamente bem
fundamentados e estruturados, ndo sdo garantia de sucesso para éxito da transferéncia de
tecnologia entre entes publicos e privados, mesmo que se considere o respaldo conquistado com
arcabougo juridico promulgado com o marco legal da CT&I no Brasil nos tltimos seis anos,
pois os processos de transferéncia de tecnologia sdo complexos, diversificados e cheios de

especificidades, conforme seréd discutido no proximo topico.

2.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Como exposto anteriormente, a transferéncia de tecnologia consiste em processos
complexos e diversificados, com peculiaridades e especificidades, dependendo do tipo de
contrato, tipo de ativo negociado e os proprios atores envolvidos na transferéncia, por estes
motivos os conceitos de transferéncia de tecnologia costumam ser amplos e abrangentes, para
abarcar todas as possibilidades envolvidas.

Burlem (1977) define o processo de transferéncia de tecnologia como a acdo de
transferir um conhecimento ou tecnologia entre o gerador e o interessado na absor¢ao, enquanto
a Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization-

WIPO, no original em idioma inglés) traz um conceito mais elaborado:

[...] processo de transferéncia de habilidades, conhecimentos, tecnologias, métodos de
fabricagdo, amostras de fabricac@o e instalagdes entre governos e outras instituigdes
para garantir que os desenvolvimentos cientificos e tecnologicos sejam acessiveis a
uma gama mais ampla de usuarios que possam desenvolver e explorar ainda mais a
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tecnologia em novos produtos, processos, aplicagdes, materiais ou servicos (WIPO,
2012, p. 3).

Complementando as defini¢des anteriores, Assafim (2005) trouxe duas defini¢des para
tecnologia, o objeto que serd alvo das transferéncias. Em sentido amplo, tecnologia se refere ao
conjunto de conhecimentos cientificos que podem ser uteis para a sociedade; em sentido estrito,
tecnologia € o conjunto de conhecimentos que podem ser usados para o desenvolvimento de
produtos e prestacdo de servigos. Percebe-se, como citado no inicio do topico, que estes
conceitos refletem a amplitude necessaria para abarcar as diferentes modalidades de
transferéncia de tecnologia.

Por sua vez, Vidal-Quadras Trias de Bes (2015) traz um conceito que reflete a
definicdo de transferéncia de tecnologia com viés contratual, cujos impactos se traduzem no

mundo juridico:

A transferéncia de tecnologia implica na transferéncia parcial ou total de determinados
ativos, por parte do titular do direito, em favor de terceiros. Por meio do acordo entre
as partes, de natureza comercial e, portanto, onerosa em principio, a parte adquirente
obtém do titular do direito a possibilidade de explora¢do do conhecimento técnico,
que, protegido por patente ou outros tipos de protecdo, ndo poderia utilizar em seu
negdcio até aquele momento (VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, 2015, p. 27
tradugdo nossa).

Apesar dessa abordagem juridica focar bastante em direitos e titulos de propriedade, a
transferéncia de tecnologia pode se referir também a transmissao de conhecimento, pois este ¢
mais amplo e ndo necessita de vinculo com producao ou fabricacao de produtos, visto que “tanto
a tecnologia (em seu sentido estrito) como o conhecimento, que nao necessariamente envolva
uma tecnologia, podem ser transferidos e, com isso, gerar impactos sociais, econdomicos,
culturais e até pessoais” (AREAS; FREY, 2019, p. 50).

Dentro deste entendimento em relacao ao conceito abordado acima, de forma bastante
resumida, os ativos que podem ser negociados por meio de transferéncia de tecnologia sdao os
seguintes (AREAS; FREY, 2019; PIMENTEL, 2009):

* Pedido de patente, de registro e de certificado;

* Patente de invencao ¢ modelo de utilidade;

* Registro de topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa de
computador, marcas;

* Certificado de cultivar;

» Conhecimentos tradicionais e acesso a biodiversidade;
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* Direitos de autor: obras cientificas, artisticas e correlatas, além dos programas de
computador;

* [tens protegiveis por propriedade industrial;

* Nao patenteadas, registradas ou certificadas, como segredo industrial, informacao
tecnoldgica ndo divulgada, know-how.

Para que estes itens possam ser legalmente transferidos, se faz necessario uma
formalizagao documental do processo, que normalmente ocorre pela assinatura de um contrato,
mas também pode ser oficializado por outros tipos de instrumento juridico, como convénio,
acordo, entre outros, a depender do caso concreto (PIMENTEL, 2009).

Para os casos em que o ativo a ser negociado e transferido se tratar de tecnologia
protegida pela propriedade intelectual (PI), o respectivo contrato deve ser registrado e averbado
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para que possa produzir os efeitos legais
perante terceiros, além de legitimar remessas de divisas ao exterior e permitir dedutibilidade
fiscal, quando for o caso. Os tipos de contrato de transferéncia de tecnologia passiveis de

registro e averbagdo no INPI estdo listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Tipos de contrato de transferéncia de tecnologia passiveis de registro e averbagao
no INPL

Licenga e sublicenca de uso de marca

Licencas de direitos de Licenca e sublicenga para explorag@o de patentes

propriedade industrial Licenga e sublicenga para exploragio de desenho industrial

Licenca e sublicenga de topografia de circuito integrado

Licenca compulsoéria de patente

Licenciamento compulsério - - —
Licenca compulsoéria de topografia de circuito integrado

Cessao de marca

Cessdo de direitos de Cessdo de patente
propriedade industrial

Cessao de desenho industrial

Cessao de topografia de circuito integrado

Fornecimento de tecnologia (know-how)

Aquisicao de conhecimentos - - - - -
Prestagdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica

Fonte: INPI (2017).

O fornecimento de tecnologia e a prestacdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica, apesar de ndo serem protegidos pela propriedade intelectual, sdo passiveis de

averbacdo no INPI, desde que destinados a producdo de bens e servicos, relacionados a
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atividade fim da empresa cessiondria e quando efetivamente envolverem diretamente o
conhecimento transferido, repassando informagdo sensivel a tecnologia licenciada (INPI,
2017).

Percebe-se que ha uma especificidade atrelada aos tipos de contrato, pois ou eles se
referem a licenca ou a cessdo do direito de propriedade industrial e ¢ fundamental diferenciar
esses dois conceitos, visto que possuem implicagdes bem distintas. “Licenca ¢ quando ha a
autorizagdo, a permissao, o consentimento para explorar e usufruir de determinados direitos,
sem que haja a transferéncia da titularidade dos respectivos direitos. Ja a cessdo envolve a
transferéncia da titularidade desses direitos para outrem” (AREAS; FREY, 2019, p. 58). Ou de
forma bem mais resumida, licenca ¢ a permissdo de uso e a cessdo ¢ transferéncia de
titularidade.

Cabe ressaltar que, no caso especifico das licengas, elas podem ter caracteristicas
distintas, dependendo principalmente das demandas e dos anseios dos envolvidos na
negociacdo, podendo especificar em seu texto contratual limitagdes quanto a: area geografica
ou territorialidade de cobertura; com exclusividade ou sem exclusividade de utilizacao; licenca
parcial ou total; simples ou mista; onerosa ou nao onerosa; licenca voluntaria ou compulsoria;
licenca cruzada; pool de patentes ou consorcio tecnoldgico; direito sobre modificagdes e
aperfeicoamentos (AREAS; FREY, 2019).

Considerando que existem varias espécies ou tipos de explora¢do de direitos de
propriedade intelectual que podem ser transferidos, neste estudo os processos de transferéncia
de tecnologia serdo tratados com conceito mais amplo, de forma que as recomendagdes oriundas
dos resultados da pesquisa possam ter aplicacio em qualquer tipo de objeto alvo da
transferéncia. Isso inclui, por exemplo, as parcerias para PD&I.

O acordo de parceria firmado entre ICTs e empresas para PD&I envolve a “realizacdo
de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo [...] caracterizado pela cooperacdo e unido de esforgos para alcangar
inovacao (PIMENTEL, 2009, p. 279). Esse tipo de interacdo traz como vantagens a participacao
das instituicdes publicas e privadas desde a concepgdo do projeto de PD&I, favorecendo o
desenvolvimento de tecnologia de interesse da empresa e que, provavelmente, possui mercado
potencial para sua utilizagdo, o que aumenta as chances de gerar inovagao e desenvolvimento
econdmico, tecnologico e social.

Do ponto de vista processual, a parceria para PD&I oferece um grande beneficio para

0s participes, visto que “nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa podera ser
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contratada com clausula de exclusividade, dispensada a oferta publica” (BRASIL, 2016b, p. 4),
garantindo a vantagem competitiva para a instituicdo privada pela exploracdo exclusiva da
tecnologia, sem alertar a concorréncia para sua estratégia de negocios.

Tomando por base esse conceito genérico de transferéncia de tecnologia, optou-se por

separar o processo em diferentes etapas, conforme especificado na Tabela 2.

Tabela 2 - Etapas genéricas para a transferéncia de tecnologia.

Etapa Inicio e fim Ponto marcante
1 antes de iniciar a negociacio divulgacdo da tecnologia
2 da primeira reunido a discussdo dos termos do contrato ajuste de expectativa
3 da discussdo dos termos a assinatura do contrato negociagao
4 da assinatura do contrato ao final da transferéncia transferéncia da tecnologia
5 da transferéncia da tecnologia ao encerramento do contrato encerramento do contrato

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Esta separagdo € necessaria para facilitar o estudo da governanca especifica para cada
uma das etapas, pois elas sdo representadas por atividades bastante distintas. A etapa 1 ¢é
marcada por atividades de marketing, com o intuito de atrair interessados na transferéncia da
tecnologia, ou mesmo chamar a ateng¢do de eventuais parceiros por meio da divulgacdo das
competéncias da ICT, de seus laboratdrios e seu portfolio de ativos intangiveis. Esta fase se
encerra a partir do momento que ¢ alcangado o objetivo de atrair alguma empresa interessada.

A etapa 2 se inicia com a primeira reunido entre a ICT e o parceiro privado, que
normalmente acontece apenas com a presenca dos gestores, pois o foco nessa ocasido ¢ que
ambos possam se conhecer, ajustar expectativas e alinhar os parametros macros dos encontros
posteriores. No comeco dessa reunido, ou ao final dela, dependendo da estratégia de cada ICT,
usualmente ¢ assinado um Termo de Confidencialidade para resguardar os interesses de ambas
as partes e, principalmente, para permitir a divulgacdo de informacdes técnicas, pois sera
necessario aprofundar tecnicamente as discussdes nas reunides seguintes, antes da decisdo de
prosseguir para a formaliza¢do de termos contratuais. O sigilo destes conhecimentos precisa ser
resguardado por instrumentos formais.

A etapa 3 ¢ marcada pela negociagdo, tem o seu inicio a partir do momento que se
decide prosseguir para a formalizagdo da transferéncia de tecnologia e se encerra apds a
assinatura do contrato. Varias reunides podem ocorrer nesta etapa, inclusive com varias idas e

vindas de documentos, pois os termos do contrato devem ser debatidos e os direitos e obrigagdes
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precisam ser definidos precisamente. Aspectos técnicos, financeiros e legais precisam ser
ajustados entre os participes, pois apOs o contrato assinado sera constituida uma obrigacao,
inclusive com penalidades por infragdes e desrespeito as clausulas contratuais. Neste momento
da negociacdo a dicotomia entre o direito publico e o privado fica bastante evidente, dado que
0s participes necessitardo interagir e ajustar as expectativas, principalmente quanto ao tempo
para aprovagdo do instrumento juridico, sobretudo por causa da burocracia da estrutura
verticalizada do setor publico e a exigéncia de analise juridica dos 6rgaos de consultoria e
procuradoria.

Quanto a etapa 4, esta ¢ definida essencialmente pelo envolvimento da parte técnica,
com destaque para a transferéncia da tecnologia, incluindo os ativos intangiveis envolvidos,
bem como os conhecimentos que dizem respeito a tecnologia, ou mesmo o know-how e demais
informagdes necessarias para que a empresa explore economicamente a tecnologia, de forma
adequada, dependendo de cada caso concreto. Nesta fase, ¢ comum a ICT disponibilizar servigo
de assisténcia técnica para treinar a equipe técnica da empresa visando internalizar os
conhecimentos para possibilitar a explorag¢do da tecnologia.

A quinta e ultima etapa caracteriza-se pela exploracdo economica da tecnologia, seja
pelo uso no processo produtivo ou na comercializagdo de produtos, o que significa dizer que
somente nesta etapa a tecnologia desenvolvida na PD&I finalmente se converte em inovagao
propriamente dita, a partir do momento em que alcanca o mercado e resulta em
desenvolvimento econdmico e social. Esta etapa costuma estender-se por alguns anos, sendo
provavelmente a etapa mais longa de todas, considerando a vida 1til da tecnologia e os prazos
firmados em contrato.

Outra caracteristica marcante ¢ a complexidade para o gerenciamento pela ICT do uso
que a empresa faz da tecnologia, pois cabe aquela fiscalizar se o parceiro estd cumprindo as
clausulas contratuais e respeitando as limitagdes de direitos estabelecidas na negociagdo, como
nichos de mercado, regides geograficas ou paises, entre outras. Outro aspecto de dificil
acompanhamento ¢ o recolhimento dos royalties, pois estes podem ser feitos pela receita bruta
ou receita liquida, além de outros tipos de contrapartida financeira que podem ser pactuadas. A
equipe do NIT, na maioria dos casos, nao dispde de efetivo suficiente para acompanhar todos
estes aspectos, ou mesmo capacidade técnica para auditar as contas, motivo pelo qual
recomenda-se a previsdo contratual de auditoria independente para auditar se o contrato esta
sendo cumprido integralmente. Esta auditoria pode ser invocada quando a ICT tiver davidas

quanto a apuracao dos royalties pela licenciada.
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2.4 GOVERNANCA

A palavra governanga deriva do termo governo e estes podem ser, inclusive, utilizados
como sindnimos. A raiz destas palavras vém de um vocabulo grego que significa dire¢ao. O
termo governanca ¢ bastante abrangente e pode ter diversas interpretacdes, dependendo do
enfoque que seja utilizado para sua efetiva utilizacdo, inclusive ha autores que o consideram
um conceito contestado e com perspectivas diferentes do que significa e como opera (PETERS,
2013).

O autor Brainard Guy Peters, em seu artigo intitulado “O que ¢ Governanga?”’, buscou
definir este termo de forma mais genérica, sem presumir qual conjunto de agentes é a fonte
apropriada da governanga, propondo o seguinte conceito: “o significado fundamental da
governanga ¢ dirigir a economia e a sociedade visando objetivos coletivos” (PETERS, 2013, p.
29).

Percebe-se que, mesmo com o intento de formular um conceito genérico, o autor teve
a tendéncia de se referir a governanca com foco para a gestdo publica e, aparentemente, essa
percepcao também se reflete na Organizacdo para a Cooperagdo e Desenvolvimento Econdmico
(OCDE), pois em seu glossario definiu o termo da seguinte forma: “Governanga ¢ o exercicio
da autoridade politica, econdmica e administrativa necessaria para gerenciar os assuntos de uma
nacao” (OCDE, 2021a, p. 1 tradugdo nossa).

Em outra dire¢do, o Dicionéario Aurélio aponta para uma conceituagdo com enfoque
na administracdo de empresas, pois ele define governanca como “processo que envolve os
relacionamentos entre acionistas, conselho de administracdo, diretoria, auditoria independente
e conselho fiscal no processo de gestdo de uma empresa” (FERREIRA, 2003).

Percebe-se que, como citado anteriormente, o conceito de governanca ¢ muito
dependente do contexto em que a palavra € utilizada, por este motivo € bastante comum vé-la
acompanhada com outros termos, como por exemplo: governanca global, governanca
ambiental, governanca dos meios de tecnologia da informagao, entre outros. Neste trabalho
serdo apresentados detalhadamente os conceitos de Governanga Corporativa e Governanca

Publica.
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2.4.1 Governanca Corporativa

O Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC) ¢ uma associacao de ambito
nacional, sem fins lucrativos, exclusivamente dedicada a promogao da governanca corporativa
no Brasil, sendo "o principal fomentador das praticas e discussdes sobre o tema no pais, tendo
alcancado reconhecimento nacional e internacional" (IBGC, 2015, p. 3).

Esta Organizacdo, que ¢ referéncia nacional em sua area de atuagdo, conceitua
Governanga Corporativa como o “sistema pelo qual as empresas e demais organizagdes sao
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre socios, conselho
de administracdo, diretoria, 6rgdos de fiscalizagdo e controle e demais partes interessadas”
(IBGC, 2015, p. 20).

Esta conceitua¢do encontra grande similaridade com a defini¢do apresentada pela

OCDE, que apresenta o termo com maior detalhamento:

Procedimentos e processos segundo os quais uma organizagdo ¢ direcionada e
controlada. A estrutura de governanga corporativa especifica a distribuigdo de direitos
e responsabilidades entre os diferentes participantes da organiza¢do — como diretoria,
gestores, acionistas e outros stakeholders — e estabelece as regras e procedimentos
para a tomada de decisdes (OCDE, 2021b, p. 1 tradugdo nossa).

Uma das principais ferramentas do IBGC para fomentar a aplicagdo da governanca
corporativa no pais € o Codigo das Melhores Praticas de Governanga Corporativa, um guia com
orientagdes para as empresas, sem carater de adogdo obrigatoria de todos os aspectos, mas com
diversas observagdes de estimulo do uso consciente e efetivo dos instrumentos de governanca,
focando a esséncia das boas praticas (IBGC, 2015).

Esse codigo fundamenta-se, basicamente, sobre quatro principios bdsicos de
governanga corporativa que permeiam, em maior ou menor grau, todas as praticas do Codigo.
Sao eles: transparéncia, equidade, prestagdo de contas (accountability) e responsabilidade

corporativa (IBGC, 2015), conforme destacado no Quadro 2.
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Quadro 2 - Significados dos principios basicos da Governanga Corporativa.

Principio bésico Significado

Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informagdes que
sejam de seu interesse e ndo apenas aquelas impostas por disposicdes de leis ou
transparéncia regulamentos. Nao deve restringir-se ao desempenho econdémico-financeiro,
contemplando também os demais fatores (inclusive intangiveis) que norteiam a agao
gerencial e que conduzem a preservagédo e a otimizagdo do valor da organizagéo

Caracteriza-se pelo tratamento justo e isondmico de todos os socios e demais partes
equidade interessadas (stakeholders), levando em consideracdo seus direitos, deveres,
necessidades, interesses e expectativas

Os agentes de governanga devem prestar contas de sua atuagdo de modo claro,
conciso, compreensivel e tempestivo, assumindo integralmente as consequéncias de
seus atos e omissdes e atuando com diligéncia e responsabilidade no &mbito dos seus
papéis

prestacdo de contas

Os agentes de governanca devem zelar pela viabilidade econdmico-financeira das
organizagdes, reduzir as externalidades negativas de seus negdcios e suas operagoes €
aumentar as positivas, levando em consideracdo, no seu modelo de negocios, os
diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental,
reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos

responsabilidade
corporativa

Fonte: adaptado de IBGC (2015).

Estes principios sao fundamentais para o desenvolvimento da boa governanga e podem
ser aplicados a qualquer tipo de organizagdo, independentemente de porte, natureza juridica ou

tipo de controle (IBGC, 2015).

2.4.2 Governanca Publica

Um conceito bastante similar e que possui os mesmos objetivos da governanca
corporativa € o da governanga publica. Esse termo surgiu e tornou-se de aplica¢do obrigatoria
no servigo publico federal com o Decreto n® 9.203, de 2017, que dispde sobre a politica de
governan¢a da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional (BRASIL,
2017b).

De acordo com esse Decreto, governanga publica ¢ o “conjunto de mecanismos de
lideranga, estratégia e controle postos em pratica para avaliar, direcionar € monitorar a gestao,
com vistas a condugao de politicas publicas e a prestagao de servicos de interesse da sociedade”
(BRASIL, 2017b, p. 1).

Considerando que o Decreto supracitado ¢ bastante direto, porém escasso em detalhes
quanto a sistematica de implantacao da governanca publica, o Governo Federal publicou o Guia
da Politica de Governanga Publica, como resultado das discussdes técnicas coordenadas pela

Casa Civil da Presidéncia da Republica com diversos ministérios, com o objetivo de dar
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seguranga e estabilidade a interpretacdo do Decreto n® 9.203/2017, além de servir como um
referencial para a sua execucao (BRASIL, 2018a).

Este guia traz a mesma conceituacdo do Decreto n° 9.203/2017 para o termo
Governancga Publica, bem como indica os mesmos principios basicos, que sdo: capacidade de
resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatoria, prestacdo de contas e

responsabilidade e transparéncia (BRASIL, 2018a), conforme destacado no Quadro 3.

Quadro 3 - Significados dos principios basicos da Governanga Publica.

Principio basico Significado
capacidade de competéncia de uma institui¢do publica de atender de forma eficiente e eficaz as
resposta necessidades dos cidaddos, inclusive antevendo interesses ¢ antecipando aspiragdes

alinhamento consistente e adesdo de valores, principios e normas éticas comuns para

integridade e . s . . s
sustentar e priorizar o interesse publico sobre os interesses privados no setor ptublico
o capacidade das instituigdes de minimizar as incertezas para os cidadios nos
confiabilidade . . . Y
ambientes econdmico, social e politico
melhoria desenvolvimento e a avaliagdo de politicas e de atos normativos em um processo
regulatoria transparente, baseado em evidéncias e orientado pela visdo de cidaddos e partes

diretamente interessadas

vinculagdo necessaria, notadamente na administragdo de recursos publicos, entre
prestagdo de contas | decisdes, condutas e competéncias e seus respectivos responsaveis. Trata-se de

e responsabilidade | manter uma linha clara e objetiva entre as justificativas e os resultados da atuagéo
administrativa, de um lado, e os agentes ptblicos que dela tomarem parte, de outro

compromisso da administragdo publica com a divulgagdo das suas atividades,

transparéncia . ~ L . .
p prestando informacdes confiaveis, relevantes e tempestivas a sociedade

Fonte: adaptado de Brasil (2018Db).

Todos estes principios sdo importantes e de observancia obrigatoria na administragao
publica federal e ndo existe uma hierarquia de relevancia entre eles, porém o principio de
integridade teve uma repercussdao maior pois foi objeto de uma disposicao especifica para sua
implantagdo: o programa de integridade (BRASIL, 2018a).

Este programa ¢ definido como um “conjunto de medidas e ac¢des institucionais
voltadas para a prevengdo, deteccao, puni¢ao e remediacdo de fraudes e atos de corrupgao”
(BRASIL, 2018a, p. 75) e sua coordenacao foi incumbida a unidade de gestdo da integridade,
estrutura que foi prevista pelo Decreto n® 9.203, de 2017 (BRASIL, 2017b) e definida pela
Controladoria-Geral da Unido (CGU) por meio da Portaria n® 1.089, de 2018 (CGU, 2018).

Por mais que a definicdo do programa de integridade seja algo recente dentro da esfera
da administragdo publica (inclusive ainda estd plena implantagdo em diversas institui¢des), nao

se trata de uma ferramenta completamente nova para lidar com um problema antigo, pois na
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verdade muitos de seus objetivos eram almejados utilizando outros instrumentos, como

esclarecido pelo Guia da Politica de Governanga Publica.

Instituir um programa de integridade ndo significa lidar com um assunto novo, mas
valer-se de temas ja conhecidos pelas organizagdes de maneira mais sistematizada.
Nesse sentido, seus instrumentos incluem diretrizes ja adotadas através de atividades,
programas e politicas de auditoria interna, correi¢do, ouvidoria, transparéncia e
prevencdo a corrupgao, organizadas e direcionadas para a promocdo da integridade
institucional (BRASIL, 2018a, p. 76)

A estruturagdo do programa de integridade sera composta por trés etapas: criacao ou
fortalecimento das unidades de integridade; o levantamento de riscos para a integridade e

medidas de tratamento; e a elaboracdo e aprovacao do Plano de Integridade (BRASIL, 2018a).

2.4.3 Paralelo entre Governanc¢a Corporativa e Governanca Publica

Estes dois documentos, o Codigo das Melhores Praticas de Governanga Corporativa e
o Guia da Politica de Governanga Publica, apesar de se direcionarem para publicos bastante
distintos, trazem conceitos e objetivos bastante similares, em especial quanto aos principios
basicos de governanga.

Considera-se que tenha similaridade suficiente entre estes principios de forma a definir
pontos em comum, para que possam servir de apoio para resolver a dicotomia existente entre
os setores publico e privado, nos pontos mais sujeitos as divergéncias de interesses, de acordo
com as principais lacunas da transferéncia de tecnologia causadoras de entraves nos processos.

Partindo dos principios da Governanga Corporativa e tomando-a como base, tendo em
vista que sdo em menor nimero em relacdo a Governanga Publica, buscou-se adaptar os
principios da Governanga Publica de forma a alcangar um relacionamento entre ambos,
pareados um a um, além de definir um principio mediador que atenda simultaneamente as duas

situagdes, conforme apresentado no Quadro 4 e comentado a seguir.
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Quadro 4 - Pareamento dos principios da Governanga e principio mediador.

Governanga Corporativa Governanca Publica Principio mediador
Transparéncia Transparéncia Transparéncia
Prestagdo de contas Prestacdo de contas e responsabilidade | Prestacdo de contas

Responsabilidade corporativa Prestacdo de contas e responsabilidade | Responsabilidade

Equidade Impessoalidade Equidade

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Os trés primeiros principios mediadores foram definidos instintivamente, pois eram
bastante similares, a comegar pela Transparéncia, que coexistia nos dois tipos de governanga,
com o mesmo objetivo. A Prestacdo de Contas ¢ a Responsabilidade seguiram no mesmo
caminho, pois a Unica diferenga era que, na Governanga Corporativa, elas aparecem separadas
e na Governanca Publica surgem como sendo um Unico principio.

A definicdo do quarto principio mediador foi mais trabalhosa, pois os principios
restantes da Governanga Publica (Capacidade de Resposta, Integridade, Confiabilidade e
Melhoria Regulatéria) ndo apresentavam associacdo direta com o principio Equidade da
Governanga Corporativa.

A solugdo encontrada foi utilizar um dos principios constitucionais que orientam a
atividade publica administrativa, ou seja, o principio da Impessoalidade, conforme o caput do
art. 37 da Constituicdo Federal: “a administracdo publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia” (BRASIL, 1988, p. 21).

A defini¢do do principio da Impessoalidade deixa claro sua similaridade com o
conceito de Equidade: “o principio em foco estd entrelagado como principio da igualdade, o
qual impde a Administragdo tratar igualmente a todos os que estejam na mesma situagdo fatica
e juridica” (MEIRELLES, 2009, p. 94).

Acredita-se que esta solucdo atenda aos requisitos tragados para esta pesquisa, sem
descaracterizar o eixo central do trabalho, qual seja, parear os principios da Governanga Publica
com seus homdnimos da Governanga Corporativa, pois os principios constitucionais que
orientam a atividade publica administrativa, citados anteriormente, permeiam todos os
principios da Governanga Publica, conforme atestado pelo proprio Guia da Politica de

Governanca Publica.
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A indicacdo de elementos abertos para auxiliar a atuagdo publica faz parte da tradicao
normativa brasileira. E o caso, por exemplo, dos principios constitucionais que
orientam a atividade administrativa — legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia. Apesar de difundida, a aplicagdo desses principios nem
sempre permite definir facilmente o melhor interesse da sociedade no caso concreto.
Nesse sentido, a primeira fungdo pretendida para os principios e diretrizes de
governanca ¢ servir como um elemento de conexdo entre esses principios
constitucionais e a atuagdo do agente ptblico. Dessa forma, pretende-se que este tenha
preceitos mais praticos para que sua atuagdo se mantenha centrada no cidadao e no
cumprimento cada vez mais fiel de sua missdo publica. Espera-se, além disso, que a
aplicacdo dos principios e diretrizes de governancga reforce o conteudo normativo dos
principios constitucionais, expandindo seus respectivos campos de interpretagdo
(BRASIL, 2018a, p. 37).

Acredita-se que essa proposta de principio mediador entre a governanga corporativa e

4 b . (13 29 b b (13 2 b
governanga publica possa funcionar como uma “ponte” para unir os dois “mundos” e servir de
apoio para resolver a dicotomia existente entre os setores publico e privado, nos pontos mais
sujeitos as divergéncias de interesses, de acordo com as principais lacunas da transferéncia de

tecnologia causadoras de entraves nos processos.
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3 METODOLOGIA

De acordo com as definicdes propostas por Gil (2018), esta pesquisa pode ser
classificada, quanto aos critérios de finalidade e objetivo, como aplicada e descritiva, pois a
aquisi¢dao de conhecimentos foi realizada com o intuito de aplicar numa situacao especifica e
visando descrever fendmenos observados, bem como identificar relagdes entre as variaveis.

Em relagdo ao critério de natureza, a pesquisa € do tipo qualitativa, pois seus resultados
sao apresentados mediante descri¢des verbais e, referente aos métodos para levantamento dos
dados, foram utilizados a pesquisa bibliografica e pesquisa documental, além de estudo de caso,
para proporcionar uma visdo global do problema ou de identificar possiveis fatores que o

influenciam. A Figura 3 destaca os critérios utilizados para a classificacdo da pesquisa.

Figura 3 - Classificagdo da pesquisa.

FINALIDADE OBJETIVO NATUREZA METODOS
Pesquisa Basica Pura Pesquisa Explorataria Quantitativa Pesquisa Bibliografica
Pesq. Basica Estratégica @ Pesquisa Documental
Pesquisa Explicativa Mista Pesquisa Experimental
Desenvolvimento Pesquisa
Experimental Fenomenologica

Ensaio Clinico

Estudo de Coorte
Estudo Caso-Controle
Levantamento
Pesquisa Etnografica
Grounded Theory
Pesquisa-Acdo

Pesquisa Participante

Fonte: adaptado de Gil (2018).

A pesquisa bibliografica foi conduzida com o objetivo de identificar, nos relatos de
especialistas da area de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, quais sdo os
principais entraves que comprometem o sucesso desse tipo de processo. As buscas pelo material
bibliografico foram realizadas nas plataformas Web of Science, Scopus, Scielo e Google

Académico, entre agosto de 2019 e abril de 2021, priorizando publica¢des de ICTs brasileiras,
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mesmo para artigos redigidos no idioma inglés e espanhol, publicados apds 2004, ano em que
entrou em vigor a Lei da Inovacao (Lei n® 10.973/2004).

A estratégia de busca nas plataformas Web of Science, Scopus e Scielo foi dividida
em duas etapas: a primeira teve como objetivo localizar artigos que abordavam a transferéncia
de tecnologia e a segunda etapa buscou trabalhos que tratavam da parceria entre universidade e
empresas; os resultados das duas etapas foram unificados ao final do processo.

Os termos de busca foram definidos considerando todos os sindnimos, as traducoes
para o idioma inglés e os recursos de truncamento e operadores booleanos disponibilizados
pelas plataformas. Para realizar cada uma das buscas, os termos foram separados em grupos,
conforme descrito no Quadro 5. Nao foram buscados termos em espanhol, pois as plataformas

disponibilizam o titulo e o resumo no idioma inglés, independentemente do idioma original.

Quadro 5 - Estratégia de busca usada nas plataformas Web of Science, Scopus e Scielo.

ETAPA 1
Escopo Trabalhos académicos sobre “Transferéncia de Tecnologia”
Campos de busca Titulo, resumo e palavras-chave
Data de publicagdo 2004 a 2021
Grupo 1 Grupo 2
transferéncia, comércio, comercializagdo, | tecnologia, patente, propriedade intelectual,
Termos buscados licenciamento, negociagdo, licencing, ativo intangivel, conhecimento, technology,
commercialization, negociation, trade patent, intellectual property, intangible asset,
knowledge, knowhow
Linha de comando | (transfer* OR comerc* OR commerc* (tecnol* OR technol* OR patent* OR
OR licen* OR negoci* OR trade OR "propriedade* intelectua*" OR "intellectual
trading) propert*" OR "ativo* intangiv*" OR "intang*
asset*" OR conheciment® OR knowledge OR
know?how)
ETAPA 2
Escopo Trabalhos académicos sobre “Parceria entre Universidade e Empresa”
Campos de busca Titulo, resumo e palavras-chave

Data de publicacao 2004 a 2021

Grupo 3 Grupo 4

interagdo, cooperagao, parceria, relagdo, universidade, ICT, NIT, industria, empresa,
relacionamento, interaction, cooperation, | firma, university, TTO, industry, company,

Termos buscados

partnership, relationship firm
Linha de comando | (intera* OR coopera* OR parceri* OR (universi* OR ict OR nit OR indust* OR
rela* or partn®) empresa* OR firm* OR tto OR compan*)

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Ap6s a formagdo dos grupos, foi realizada a intersecdo entre o grupo 1 e 2, para se

obter os registros relacionados a “transferéncia de tecnologia”, e entre o grupo 3 e 4, para se
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adquirir os resultados relacionados a “parceria universidade e empresa”, e finalmente a busca
foi concluida com a unido dessas duas intersecgoes.

O recurso de filtro, disponibilizado nas plataformas, também foi utilizado para facilitar
a localiza¢do dos trabalhos de interesse. No Web of Science e Scielo foram utilizados o filtro
de “Categorias” (Management, Economics, Business, Finance, Law e Educational Research) e
“Organizagdes — Consolidada”, que indica a institui¢do de origem dos autores do trabalho. De
forma semelhante, no Scopus foram utilizados o filtro “Subject Area” (Business, Management
and Accounting, Economics, Econometrics and Finance ¢ Decision Sciences) e o “Affiliation”,
para localizacdo dos autores de ICTs brasileiras.

Para a analise dos resultados, houve a necessidade de realizar uma nova filtragem na
busca predecessora, para se obter as publicacdes que abordavam propostas de boas praticas ou
melhores praticas para a transferéncia de tecnologia. Isto foi obtido com o uso de novo filtro,
utilizando os termos “boas praticas”, “melhores praticas”, “best practices” e “good practices”
nas plataformas Web of Science, Scielo e Scopus, considerando as mesmas estratégias de busca
apresentadas anteriormente.

J4 a pesquisa documental foi realizada ostensivamente na Internet, entre agosto de
2019 e abril de 2021, com especial foco em portais oficiais do governo brasileiro,
principalmente para resgatar documentos legislativos, normas e planos, com o intuito de
verificar o posicionamento estratégico do pais em relacdo a CT&I e governanga publica; foram
realizadas buscas também no portal da OCDE e do IBGC, para obter as orientagdes desses
orgaos a respeito da governanga corporativa.

O estudo de caso foi o método utilizado para estruturar a pesquisa, pois se caracteriza
pelo estudo profundo e exaustivo de um problema ou questdo de pesquisa, de maneira que
permita seu amplo e detalhado conhecimento, realizado com o propdsito de formular hipdteses
ou desenvolver teorias, sendo “o mais adequado para a investigacdo de um fendmeno
contemporaneo dentro de seu contexto real” (GIL, 2018, p. 33).

Nao existe um delineamento rigido acerca das etapas do estudo de caso, de forma que
seu planejamento tende a ser mais flexivel, mas € possivel definir um conjunto de etapas que

normalmente compode este tipo de pesquisa (GIL, 2018), conforme indicado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Etapas utilizadas para delinear o estudo de caso e finalidades respectivas.

N° Nome da etapa

Finalidade

1 formulagdo do problema

2 definig¢do das unidades-caso

3 selegdo dos casos

4  elaboracdo do protocolo

5  coleta de dados

6 analise e interpretacdo dos dados

7  redagdo do relatorio

defini¢do do problema ou questdo de pesquisa que sera estudada

a definicdo da unidade-caso depende dos propositos da pesquisa,
podendo ser caso Unico ou casos multiplos

escolha dos casos que serdo analisados com base na amostragem teorica,
dando preferéncia para ICTs brasileiras que possuem experiéncias
relatadas na literatura sobre transferéncia de tecnologia

documento com as informagdes acerca do processo de pesquisa,
especialmente sobre a coleta ¢ analise dos dados. Neste trabalho, o
protocolo estara incorporado no topico dos resultados

tendo em vista que ¢ recomendado mais de uma técnica de coleta de
dados, ser@o utilizados pesquisa bibliografica, pesquisa documental e
entrevista, para garantir a profundidade necessaria ao estudo e a inser¢ao
do caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade
aos resultados

atribuir uma designacdo aos conceitos relevantes e identificar categorias
de acordo com o objeto; atribuir categorias analiticas de acordo com o
entrave para a transferéncia para agrupar de acordo com a similitude;
exibicdo dos dados em matrizes e diagramas; busca de significados

redigir o relatorio, dentro do corpo deste TCC, com base da estrutura
classica, pois ¢ a indicada para estudos académicos, e consolidar esse
conhecimento na forma de orienta¢des aplicadas para uso pelas ICTs
publicas, materializando-se na forma de uma cartilha, sob plataforma
eletronica

Fonte: adaptado de Gil (2018).

Considerando que este estudo de caso estd inserido num contexto maior, se

constituindo apenas uma das diversas partes que compdem este TCC, se optou por apresentar

as etapas de 1 a 5 do estudo de caso neste topico da METODOLOGIA e as etapas 6 (analise e

interpretagdo dos dados) e 7 (redacao do relatorio) serdo descritas no topico RESULTADOS E
DISCUSSAO e APENDICE A, respectivamente.

a) Estudo de Caso — Etapa 1 — formula¢ao do problema

A etapa 1 do estudo de caso contempla a formulacdo do problema ou questdo de

pesquisa. Optou-se pela defini¢cao de uma questao de pesquisa para o estudo de caso, embasada

nos argumentos que foram apresentados na INTRODUCAO deste TCC, que coincide com a

questdo de pesquisa que originou e motivou a realiza¢ao deste trabalho: como os principios de

governanga podem contribuir para reduzir os entraves nos processos de transferéncia de

tecnologia entre entes publicos e privados?
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b) Estudo de Caso — Etapa 2 — defini¢do das unidades-caso

A defini¢dao da unidade-caso depende dos propdsitos da pesquisa, podendo ser caso
unico ou casos multiplos. Decidiu-se pela utilizagdo de casos multiplos, pois o foco sera estudar
conjuntamente mais de um caso (ICTs publicas brasileiras) para investigar determinado

fendomeno (entraves na transferéncia de tecnologia para entes privados).

c¢) Estudo de Caso — Etapa 3 — seleg¢ao dos casos

Em consonancia com a etapa anterior, foram selecionados como casos para o estudo
as ICTs publicas que estavam posicionadas entre as dez primeiras universidades brasileiras no
ranking de universidades empreendedoras (Tabela 4). Este parametro foi escolhido para
distinguir aquelas com maiores iniciativas de PD&I e transferéncia de tecnologia, conforme os
critérios utilizados para construgdo do ranking (BRASIL JUNIOR, 2020), embora possa nio
refletir a realidade de outras ICT com menor experiéncia, pois podem estar em estagios mais

incipientes do processo de aprendizado sobre transferéncia de tecnologia.

Tabela 4 - Principais universidades no ranking de universidades empreendedoras 2020.

Universidade Colocagdo
Universidade de Sdo Paulo (USP) 1
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 2
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 3
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 4
Universidade Federal de Itajuba (UNIFEI) 5
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 6
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 7
Universidade de Brasilia (UNB) 8
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 9
Universidade Federal de Vigosa (UFV) 10

Fonte: adaptado de BRASIL JUNIOR (2020).

Além dessas, também foi selecionado para o estudo o Departamento de Ciéncia e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), institui¢do de origem do autor deste trabalho, devido ao fato
do NIT do DCTA estar enfrentando dificuldades para alcangar €xito nas diversas tentativas de

transferir tecnologias, que foi o motivo inicial que despertou para este problema.
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d) Estudo de Caso — Etapa 4 — elaboragao do protocolo

Quanto a elaboracdo do protocolo, serd apresentado apenas um extrato com as

principais informagdes acerca do processo de pesquisa, especialmente como foi realizada a

coleta e analise dos dados, pois o protocolo estd incorporado neste topico (METODOLOGIA)

(Quadro 6).
Quadro 6 - Extrato do protocolo com as principais informagdes acerca do estudo de caso.
Atividade Fonte Prazo Objetivo
Pesquisa Web of Science, Scopus, . Relatos fl © entraves em processos de
A . .. Abril /2021 | transferéncia de tecnologia e guias de boas
Bibliografica Scielo, Google Académico . . .
praticas em transferéncia de tecnologia
Pesquisa Portais oficiais do governo Abril /2021 Politica de CT&lI, governanga publica e
Documental brasileiro, OCDE e IBGC corporativa
Delimitagéo da Proprio autor Abril 2021 Deﬁn?r qua%s etapas se~r€10 ol.ajeto da pesqyisa
pesquisa Definir quais ICTs ser@o objeto da pesquisa
Entraves da Literatura levantada na Identificar as principais lacunas que causam
transferéncia de pesquisa bibliografica e Maio /2021 P P q
. . . entraves nos processos
tecnologia taxonomia do ICC Brasil
Principios de Principios mediadores . Atribuir um principio de governancga para
. Maio /2021 . S
governanga criados pelo autor equilibrar a negociago
Solugdes de Proprio autor Maio /2021 Apon'ta'r agOes concretas para gpllcar o
governanga principio de governanga identificado
Obter a percepcao dos coordenadores e
Levantamento Coordenadores dos NITs Tulho /2021 | @Veriguar sea solu(;qo apontada teria
estudados condigdes de ser aplicada para resolver o
entrave na negociagdo

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

e) Estudo de Caso — Etapa 5 — coleta de dados

Nesta etapa do estudo de caso foram realizadas trés atividades, conforme apresentado
no protocolo: pesquisa bibliografica, pesquisa documental e delimita¢do da pesquisa.

A pesquisa bibliografica foi realizada nas plataformas Web of Science, Scopus, Scielo
e Google Académico, com o intuito de localizar trabalhos académicos publicados a partir de
2004 que relatavam dificuldades no processo de transferéncia de tecnologia envolvendo as onze
ICTs selecionadas para o estudo. Foram coletados 41 artigos que serdo apresentados
oportunamente.

Uma nova pesquisa bibliografica foi efetuada para obter publica¢cdes que abordavam
propostas de boas praticas ou melhores praticas para a transferéncia de tecnologia, partindo das
mesmas estratégias de busca utilizadas anteriormente, resultando em 288 propostas.

Quanto a pesquisa documental, esta focou principalmente em portais oficiais do

governo brasileiro, para verificar o posicionamento estratégico do pais em relacdo a CT&lI e
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governanga publica, além dos portais da OCDE e do IBGC, para obter as orientagdes desses
orgdos a respeito da governanga corporativa, obtendo-se como resposta um total de 26
documentos.

Para a tabulacdo dos dados da pesquisa e defini¢do dos tipos de entraves para a
transferéncia de tecnologia, foi utilizada a taxonomia criada pela Camara Internacional do
Comércio (International Chamber of Commerce - ICC) no Brasil, que fez um levantamento
com dezenove instituicdes brasileiras e trés institui¢des no exterior, incluindo ICTs publicas e
privadas, empresas privadas, agéncias de fomento e parques tecnologicos, para mapear as
principais dificuldades enfrentadas pelos atores da interagdo ICT-empresa (Quadro 7).

Quadro 7 - Taxonomia sobre principais temas que dificultam a colaboragdo ICT-empresa.

Tema Descrigao
Objetivos, motivagdes, | EM muitos casos os envolvidos ndo entendem direito as suas motivagoes para
) ) . . ’ . .
expectativas entrar nesse tipo de parceria. E preciso ter claramente definido o que se busca na

colaboragdo e o papel a ser desempenhado, em consonancia com a missdo
institucional e proposito de cada um

Selegdo do parceiro O mapeamento e a divulgagdo das competéncias e solugdes tecnologicas
desenvolvidas dentro da ICT e a formulag@o do problema da empresa € primordial
para identificar o parceiro ideal

Inteligéneia tecnologica | A utilizagdo da inteligéncia tecnoldgica decorrente da PI para o mapeamento de
competéncias e desafios tecnoldgicos ainda ¢ timida, impactando na selecao
adequada do parceiro ideal, na identificagdo de tendéncias tecnologicas e
oportunidades de negdcio

Interacio A interacdo constante entre os parceiros ¢ essencial, porém, na maioria dos casos,
ha uma falta de comunicagdo entre as partes ao longo da interacdo, conduzindo
projetos bem estruturados ao fracasso

Propriedade Intelectual As discussdes sobre propriedade intelectual (titularidade e exploragdo comercial)
deveriam ser mais abertas, pois criam tensdes logo na formagdo da parceria, muitas
vezes contribuindo para a ndo constitui¢do de uma colaboracio

Duragdo da parceria As colaboragdes mais produtivas sdo estratégicas e se desenvolvem no longo
prazo. Tais parcerias podem continuar por décadas, gerando relacionamentos
profissionais de confianca e beneficios mituos

Fator humano O fator humano é um dos elementos mais importantes na interagdo ICT-empresa.
Sédo os individuos que compreendem os dois mundos, e a confianga nos dois lados
da parceria, que constituem a forga motora por tras dos casos de sucesso

Barreira cultural A diferenca cultural entre a ICT e a industria ainda € profunda, agindo como uma
barreira as colaboragdes efetivas. O aumento de parcerias bem-sucedidas se dara
somente com uma mudanga de mentalidade, o que requer uma forte lideranga,
acdes de inovacdo e empreendedorismo por parte das ICTs

Marco Legal CT&I As empresas e ICTs deveriam explorar as oportunidades para fomentar a relagédo
publico-privada trazidas pelo Marco Legal da CT&I (bem como as fontes externas
de financiamento e os mecanismos de incentivos fiscais a inovacio). E preciso
ultrapassar as criticas formuladas ao encontro da lei de inovagao e buscar o
entendimento e aplicacdo das condigdes ja previstas

Risco tecnolégico A avaliagdo entre o risco tecnoldgico e o investimento a ser realizado ¢ mais dificil
na parceria ICT-empresa. Nem todas as empresas assumem o risco tecnologico do
ponto de vista empresarial. O baixo grau de maturidade das invengdes eleva o risco
de investimento e obtencdo de retorno financeiro e econdmico no curto prazo

Fonte: adaptado de ICC BRASIL (2020).
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Com base nessa taxonomia, foi realizado um levantamento dos principais entraves
apontados pelas ICTs nos artigos selecionados, resultando em um total de 155 registros. Estes
dados serdo apresentados e analisados pormenorizadamente na proéxima etapa do estudo de
caso.

De posse dos dados levantados com a pesquisa bibliografica e documental, percebeu-
se que a maioria dos relatos das ICTs focavam basicamente nas mesmas etapas da transferéncia
de tecnologia, ou seja, na Etapa 3 - da discussao dos termos a assinatura do contrato, visto que
nesse momento ocorre a maior parte da negociagdo; por isso delimitou-se a pesquisa
exclusivamente para entraves que ocorressem na referida etapa supracitada.

Além disso, corrobora com essa delimitacdo o fato de o processo de transferéncia de
tecnologia ser longo e composto por momentos bastante distintos, mas a Etapa 3 (selecionada
para este estudo) corresponde a um periodo relativamente curto, com duracdo de alguns meses,
porém ¢ onde se encontram as mais importantes defini¢des do processo. Atividades posteriores,
como acompanhamento do uso da tecnologia e comercializagdo do produto, recolhimento e
utilizagdo dos royalties, gestdo da parceria, entre outros, serdo apresentados neste trabalho
como sugestao de trabalhos futuros.

A tltima etapa do protocolo do estudo de caso foi um levantamento realizado junto
aos coordenadores dos onze NITs estudados, para obter a percep¢ao deles e averiguar se a
solucdo apontada tem condi¢des de ser aplicada para resolver o entrave na negociagdo. O
instrumento utilizado foi um questionario construido no aplicativo Google Forms e enviado por
e-mail.

O questionario contém cada uma das solugdes indicadas pelo estudo. Cada item trouxe
uma introdugdo do tema, o principio mediador e a justificativa para aplicacdo da solugdo,

seguido de quatro perguntas:

* Pergunta 1: em que medida esta solugdo (nome da solucao) contribui para resolver
o problema (nome do problema) envolvendo a negociacdo de transferéncia de tecnologia entre
ICTs publicas e empresas?

* Tipo de op¢do de resposta: multipla escolha, com as opgdes “nada”, “pouco”,
“razoavelmente” e “muito”.

* Pergunta 2: vocé teria alguma sugestao ou comentario para aprimorar esta solucao?

* Tipo de op¢ao de resposta: texto livre.



44

* Pergunta 3: o seu NIT possui uma solucdo diferente da apresentada que resolve esse
problema?

* Tipo de op¢ao de resposta: texto livre.

* Pergunta 4: Com que frequéncia o seu NIT enfrenta esse tipo de problema?

* Tipo de op¢ao de resposta: multipla escolha, com as op¢des “nunca”, “raramente”,

“frequentemente” e “enfrentou no passado, mas nao acontece atualmente”.

Os resultados obtidos das atividades listadas neste protocolo sao abordados no tépico
RESULTADOS E DISCUSSAO, onde estdo descritos a apresentacdo, a andlise e a
interpretagdo dos dados, que corresponde, como citado anteriormente, a etapa 6 do estudo de
caso, ao passo que a redacao do relatorio (Etapa 7) € realizada ap6s a conclusdo da etapa anterior

e consta do APENDICE A.
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

Neste topico ¢ apresentada a etapa 6 do estudo de caso, que corresponde a analise e
interpretagdo dos dados, com o intuito de identificar as principais lacunas da transferéncia de
tecnologia que causam entraves nos processos (Objetivo Especifico 1), além de atribuir um
principio de governanga para equilibrar a negocia¢do, tomando como base os principios
mediadores criados pelo autor e apontar agdes concretas para aplicar o principio de governanga
identificado, de forma a investigar de que forma os principios basicos de governanga podem ser
aplicados para solucionar essas questoes (Objetivo Especifico 2). Ainda no escopo deste ultimo
objetivo especifico, foi realizado um levantamento junto aos coordenadores dos NITs estudados
para obter a sua percepcao e averiguar se a solu¢do apontada tem condigdes de ser aplicada para
resolver o entrave na negociagao.

A elaboragdo de uma cartilha com orientacdes aplicadas a respeito da negociagdo da
transferéncia de tecnologia em ICT publica (Objetivo Especifico 3) coincide com a redagao do

relatorio, etapa 7 do Estudo de Caso, e consta do APENDICE A.

4.1 APRESENTACAO DOS DADOS

Os trabalhos académicos publicados a partir de 2004, indexados nas plataformas Web
of Science, Scopus, Scielo e Google Académico, que relatavam dificuldades no processo de
transferéncia de tecnologia envolvendo as onze ICTs selecionadas para o estudo estdo
apresentados na Tabela 5. Optou-se por manter a ordem das ICTs de acordo com o ranking de

2020 das universidades mais empreendedoras (BRASIL JUNIOR, 2020).
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Tabela 5 - Artigos que relataram dificuldades no processo de transferéncia de tecnologia.

Posicao ICT Total de artigos Artigo mais antigo Artigo mais recente
1 USP 7 2009 2018
2 UNICAMP 11 2009 2018
3 UFMG 1 2013 2013
4 UFRGS 3 2011 2015
5 UNIFEI 1 2018 2018
6 UFSC 5 2015 2018
7 UNESP 2 2009 2016
8 UNB 4 2011 2019
9 UFSM 1 2013 2013
10 UFV 1 2018 2018
- DCTA 5 2011 2017
- TOTAL 41 2009 2019

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Percebe-se que ndo foram localizados artigos publicados entre 2004 ¢ 2008, os cinco
primeiros anos de vigéncia da Lei da Inovagao, provavelmente pela necessidade de um periodo
para consolidagdo dos normativos da lei e para verificagdo, pelos pesquisadores das ICTs, de
quais teriam sido os impactos concretos na PD&I e na transferéncia de tecnologia.

As universidades posicionadas no topo do ranking tiveram maior destaque no total de
artigos encontrados, porém com a alternancia entre as duas primeiras colocagdes: a UNICAMP
com 11 artigos e a USP com 7 publicacdes. Logo em seguida destacaram-se a UFSC e 0 DCTA,
com 5 registros cada, e a UNB com 4. As demais ICTs tiveram registros em menor nimero,
entre 1 e 3 artigos, embora todas as selecionadas para o estudo tiveram pelo menos um relato
publicado.

O Quadro 8 expde os trabalhos publicados com propostas de boas praticas ou melhores
praticas para a transferéncia de tecnologia, que foram utilizadas como referéncia para
elaboracdo da cartilha (Apéndice A) com orientagdes aplicadas a respeito da governanca da
transferéncia de tecnologia em ICT publica. O numero total de propostas considera todas as
sugestoes de boas praticas apontadas na literatura, sem distingao se eram repetidas ou muito

similares, pois essa andlise foi realizada posteriormente a tabulacdo dos dados.
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Quadro 8 - Propostas de boas praticas ou melhores praticas para transferéncia de tecnologia.

Instituicao responsavel

Titulo da publicagdo

Total de

Tipo propostas

Camara Internacional do
Comércio no Brasil (ICC-Brasil)

Guia de melhores praticas nas colaboragdes
ICT-empresa

Cartilha 60

Associag@o Nacional de Pesquisa
e Desenvolvimento das Empresas

Guia de boas praticas para interagdo ICT-
empresa

Cartilha 30

Inovadoras (ANPEI)
World Intellectual Property Technology transfer in countries in transition: Cartilha 7
Organization (WIPO) policy and recommendations
Rede Inova S&o Paulo Inovagdo em rede: boas praticas de gestdo em Livro 26
NITs
Rede Inova Séo Paulo Guia de boas praticas juridicas da Rede Inova Livro 18
Sdo Paulo: experiéncia e reflexdes dos NITs do
estado nas relagdes ICT-empresa
Forum Nacional de Gestores de Transferéncia de Tecnologia: estratégias para a Livro 36
Inovacgdo e Transferéncia de estruturagdo e gestdo de Nucleos de Inovacao
Tecnologia (FORTEC) Tecnologica
Universidade Federal de Minas Experiéncias de interagdo universidade empresa | Livro 15
Gerais (UFMG) no Brasil
Herlandi de Souza Andrade; Ana Boas praticas de gestdo em nucleos de inovagdo | Livro 7
Ltcia Vitale Torkomian; Milton tecnologica: experiéncias inovadoras — vol 1
de Freitas Chagas Junior (orgs)
Herlandi de Souza Andrade; Ana Boas praticas de gestdo em nticleos de inovagdo | Livro 9
Lucia Vitale Torkomian; Milton tecnolodgica: experiéncias inovadoras — vol 2
de Freitas Chagas Junior (orgs)
Revista NAVUS-Servigo Nacional | Analise das melhores praticas das institui¢des de | Periddico 15
de Aprendizagem Comercial ciéncia e tecnologia nos sistemas nacionais de
(SENAC) inovagdo da Espanha, Brasil, México, Coreia do
Sul e Alemanha
Revista de Gestao e Projetos - Projetos colaborativos entre universidade e Periodico 10
Universidade Nove de Julho empresa: analise e proposta de praticas
(UNINOVE) gerenciais
Universidade Federal do Rio de Politicas de incentivo a inovagdo tecnologicano | Tese 11

Janeiro (UFRJ)

Brasil e a interag@o das institui¢des cientificas e
tecnologicas (ICT) com empresas. o caso do
Instituto Nacional de Tecnologia (INT)

Instituto Federal de Educagao,
Ciéncia e Tecnologia do Ceara
(IFCE)

Desenvolvimento de boas praticas para
transferéncia de tecnologia

Dissertacdo | 16

ALTEC 2015 Proceedings Condicionantes do potencial de exploragao Anais de 19
comercial da patente da institui¢cdo de ciéncia e evento
tecnologia (ICT) brasileira

PICMET 2009 Proceedings Technological transferring and the institutional Anais de 9
framework of research organizations: some evento
international evidences

TOTAL 288

Fonte: elaborado pelo autor (2021).
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O total de documentos encontrados na pesquisa documental, que tratavam do
posicionamento estratégico do pais em relacdo a CT&I, governanga publica e governanga
corporativa, extraidos dos portais oficiais do governo brasileiro, dos portais da OCDE e do

IBGC, estao apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Dados obtidos por meio da pesquisa documental.

Instituicdo Total de documentos Documento mais antigo ~ Documento mais recente
Governo Federal 5 2014 2018
DCTA 4 2017 2021
IBGC 6 2015 2021
OCDE 8 2004 2021
Outros 3 2013 2021
TOTAL 26 2004 2021

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Estes documentos foram utilizados para construcao do referencial teorico sobre o qual
esta pesquisa foi construida, prioritariamente, mas também serviram para estabelecimento dos
principios mediadores propostos para a governanca da transferéncia de tecnologia:

Transparéncia, Prestagdo de Contas, Responsabilidade e Equidade.

4.2 RESULTADOS E DISCUSSAO

O mapeamento dos tipos de entraves para a transferéncia de tecnologia, tabulados de

acordo com a taxonomia da ICC BRASIL (2020), estdo identificados na Tabela 7, juntamente

com o total de ocorréncias e ICTs que relataram.



49

Tabela 7 - Entraves para a transferéncia de tecnologia detectados na pesquisa.

Tipo de entrave Total de ocorréncias ICTs que relataram
Marco Legal CT&I 48 11
Inteligéncia tecnoldgica 25 7
Barreira cultural 21 8
Objetivos, motivagdes, expectativas 13 7
Interagao 13 6
Propriedade Intelectual 11 5
Selegdo do parceiro 9 6
Fator humano 8 5
Risco tecnoldgico 7 4
Duragéao da parceria 0 0

TOTAL 155
Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Percebe-se que apenas o “Marco Legal de CT&I” foi relatado por todas as onze ICTs
selecionadas na pesquisa, totalizando quase o dobro das ocorréncias do segundo colocado, ou
seja, 48 registros. Este item trouxe indicag¢des de vdrias dificuldades para consolidar a nova
legislacdo, que ndo foi capaz de trazer a flexibilidade planejada e a seguranca juridica necessaria
para aproximar a academia e o setor produtivo. Prova disso foram as modificagdes introduzidas
pelaLein® 13.243/2016 e Decreto n® 9.283/2018, que vieram para tentar resolver essas questoes
(BRASIL, 2016b, 2018b).

O unico item que ndo foi identificado nos relatos das ICTs foi “Duragdo da Parceria”,
provavelmente por ser este um questionamento que afeta principalmente os parceiros da
iniciativa privada, visto que a percep¢ao de tempo para o setor produtivo ¢ muito mais critica
do que para o setor publico. Ressalta-se que este item se originou de uma pesquisa da ICC
BRASIL, que entrevistou instituicdes publicas e privadas, enquanto este trabalho buscou
respostas apenas de ICTs publicas.

Para que fosse possivel realizar uma analise pormenorizada dos relatos das ICTs, foi
necessario subdividir as classes propostas pela taxonomia da ICC BRASIL em subclasses,
conforme apontado pela Tabela 8, que traz também o total de registros das ICTs para cada

subclasse.
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Tipo de entrave Subclasse ;2;2:3; igg;f;ﬁ
Pendente de consolidagdo 18 9
Regulamentagdo de instrumentos 15 7
Marco Legal CT&I Burocracia excessiva 11 6
Inseguranca juridica 3 3
Baixa autonomia de decis@o 1 1
Critérios para patenteamento 9 4
Valoracao da tecnologia 6 3
Inteligéncia tecnologica Prospecc¢ao tecnologica 5 4
Mapeamento interno das tecnologias 4 3
Escalonamento da tecnologia 1 1
Difusdo interna na ICT 13 7
Barreira cultural Conexao com o mercado 4
Importancia na interagdo U-E 3 3
o . . Pessoal - quantidade ou qualidade 12 6
Objetivos, motivagdes, expectativas . .
Tempos diferentes - expectativas 1 1
Flexibilidade na negociacdo 5 3
Comunicacao deficiente 4 4
Interagdo .
Interagdo maior com empresas 3 2
Conhecimento mutuo 1 1
Titularidade 6 3
Propriedade Intelectual Metodologia pagamento royalties 4 2
Erros processuais 1 1
Divulgagdo das competéncias/tecnologias 6 5
Selegdo do parceiro Escolha do parceiro ideal 2 1
Busca parceiro apenas apds patenteamento 1 1
Rotatividade de pessoal 5 5
Fator humano Restri¢do de horas do pesquisador/professor 2 2
Recompensa financeira pequena 1 1
Risco tecnologico Baixa maturidade tecnologica 7 4
Duragao da parceria - 0 0

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Destaca-se que as subclasses que mais obtiveram registros nas publica¢des analisadas

foram:

e “Pendente de consolidacao” (18) e “Regulamentacdo de instrumentos” (15), da

classe “Marco Legal CT&I”, demonstrando que demorou algum tempo para

que a Lei da Inovagao se tornar efetiva e internalizada pelas ICTs;
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e “Difusdo interna na ICT” (13), pertencente a “Barreira cultural”, o que deixa
claro a necessidade de mudar a cultura da universidade para incentivar as
parcerias privadas;

e “Pessoal - quantidade e qualidade” (12), concernente a “Objetivos, motivagoes,
expectativas”, confirmando que a falta de pessoal e a baixa qualificacao
impactam diretamente nas a¢des incumbidas aos NITs;

e “Burocracia excessiva” (11), relativa também a “Marco Legal CT&I”,
ratificando que a iniciativa da Lei da Inovacao em flexibilizar e simplificar os
processos nao surtiram o efeito desejado;

e “Critérios para patenteamento” (9), alusivo a “Inteligéncia tecnolodgica”,
atestando que a estratégia para protecdo das tecnologias interfere nas
negociacdes de parcerias entre entes publicos e privados;

e “Baixa maturidade tecnologica” (7), subclasse unica do “Risco tecnologico”,
reiterando que muitas tecnologias desenvolvidas pelas ICTs ndo atingiram a

maturidade necessaria para serem atrativas para o mercado.

Percebe-se que a maioria dos entraves para a transferéncia de tecnologia, apontados
pelas proprias ICTs, ndo possuem relagcdo direta com o parceiro da iniciativa privada e, na
verdade, dependem de ajustes internos das universidades, como: regulamentacio interna da
legislacdo (especialmente a politica de inovagdo), promogao interna da cultura de inovagao,
apoio da alta direcdo (pessoal em quantidade e qualificagdo necessaria), pesquisa aplicada com
foco no mercado (maturidade tecnologica e areas de pesquisa), uso da inteligéncia tecnoldgica
(critérios de patenteamento, valoracao de ativos e prospeccao tecnologica), entre outros.

Alguns registros apontaram para a necessidade de aperfeicoamentos na legislagdao, em
especial no Marco Legal de CT&I, porém a maioria destes relatos ocorreram antes da Lei
13.224/2016 e seu decreto regulamentador (Decreto 9.283/2018) em 2018, portanto este estudo
nao pode ser dado como conclusivo quanto a este item especificamente.

Para a sequéncia deste trabalho, de acordo com a delimitacdo da pesquisa, foram
selecionadas apenas aquelas subclasses que envolviam fatores relacionais no processo de
interacdo ICT-empresa e poderiam ser sanadas pelos principios de governanca, além de dizerem
respeito a etapa 3 da transferéncia de tecnologia: “Inseguranca juridica”, “Escalonamento da

tecnologia”, “Conexao com o mercado”, “Importancia na interagdo U-E”, “Tempos diferentes
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— expectativas”, “Flexibilidade na negociagdo”, “Comunicacao deficiente”, “Interagdo maior
com empresas”, “Conhecimento mutuo” e “Titularidade”.

Os artigos que apontaram esses entraves foram revisitados, para que se pudesse definir,
com maior precisdo, qual teria sido o motivo do relato e se a ocorréncia teria acontecido na
etapa 3, como ja citado. O resultado desta atividade, juntamente com o principio mediador
respectivo, esta descrito no Quadro 9. Tal qual os principios basicos de governanca que
permeiam, em maior ou menor grau, todas as praticas da Governanga (BRASIL, 2018a; IBGC,
2015), os principios mediadores também se aplicam, simultaneamente, a todos os motivos

relatados, por isso foi destacado o principio mediador predominante para cada situacao.

Quadro 9 - Motivos dos relatos de entraves na transferéncia de tecnologia e principio mediador
predominante.

Motivo Principio mediador predominante
Justificativa para escolha do parceiro Equidade
Definicao da titularidade Prestagdo de contas
Concessdo do direito de exclusividade Equidade
Estabelecimento dos direitos de exploragéo Responsabilidade
Avaliagdo técnica da tecnologia Transparéncia
Analise de mercado para a tecnologia Transparéncia
Calculo do valor da tecnologia Transparéncia
Defini¢do das formas de pagamento Responsabilidade
Utilizagdo de minuta "padrao" de contrato Responsabilidade
Ajuste de tempos e expectativas Transparéncia

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Tendo por base os motivos que levaram aos entraves apontados acima e tomando como
pressuposto o principio mediador predominante, foram definidas as solucdes aplicadas
constantes do Quadro 10. Estas solu¢cdes foram obtidas por meio da pesquisa bibliografica,
principalmente casos identificados na literatura e orientagdes especificas sobre boas praticas ou
melhores praticas em transferéncia de tecnologia, conforme bibliografia disposta na

apresentacao dos dados coletados.
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Quadro 10 - Solugdes aplicadas aos entraves na transferéncia de tecnologia.

Motivo Solugao
Justificativa para escolha do parceiro Anexar documento ao processo administrativo sobre a
capacidade técnica operacional do parceiro privado
Definicao da titularidade Definir com base nos recursos aportados pelos parceiros
Concessdo do direito de exclusividade Dar publicidade a oferta tecnoldgica ou transformar o

licenciamento em parceria de PD&I

Estabelecimento dos direitos de exploragdo | Estabelecer as limitagdes (territoriais, nichos de mercado etc.)
dos direitos para resguardar o interesse da pesquisa académica
e eventuais parceiros adicionais

Avaliagfo técnica da tecnologia Utilizar as métricas de niveis de maturidade (tecnolégica,
manufatura, inovagéo etc.) para clarificar o estagio em que se
encontra a tecnologia

Analise de mercado para a tecnologia Verificar se existe mercado para a tecnologia e estimar sua
dimensdo
Calculo do valor da tecnologia Definir o valor atual da tecnologia considerando diversos

parametros financeiros

Definigdo das formas de pagamento Definir, em comum acordo com o parceiro privado, quais as
melhores formas de efetuar o pagamento pela tecnologia,
considerando o risco e a expectativa de retorno do
investimento

Utilizagdo de minuta "padrido" de contrato Sugerir a adog¢do de minuta “padrdo” de contrato pré-aprovada
pelo orgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU

Ajuste de tempos e expectativas Comunicar ao parceiro privado os tramites internos da ICT,
explicando o fluxo processual e estimando tempo de duragdo
de cada etapa antes da assinatura do contrato

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Estas solucdes aplicadas aos entraves na transferéncia de tecnologia sdo detalhadas na
sequéncia. Cabe reiterar que essas propostas partem do pressuposto do conceito mais amplo da
transferéncia de tecnologia, de forma a abarcar todas as possibilidades de interagdo entre ICTs
publicas e empresas privadas, tais como: cessdo, licenciamento, parcerias de PD&I, prestacao
de servicos técnico especializados e assisténcia técnica, fornecimento de tecnologia, entre

outros.

a) justificativa para escolha do parceiro

Por que a ICT decidiu negociar com a “empresa A” ao invés da “empresa B”? Sera
que a “empresa A” possui as capacidades técnicas e operacionais necessarias para internalizar
a tecnologia da ICT? Serd que a “empresa A” possui planta industrial com todos os meios
necessarios para desenvolver um processo de fabricagdao adequado para explorar o mercado a
que ela se propos? Caso nao possua essa condi¢do no presente, ela sera capaz de providenciar

a instalagdo de tais capacidades apos assinatura do contrato? Seré possivel justificar a escolha
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em caso de questionamento pelo 6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da Advocacia-
Geral da Unido (AGU)?

Estas sdo algumas perguntas que a ICT pode ser demandada a responder, seja por
questionamentos do 6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU que vai aprovar o
processo ou mesmo de uma outra empresa concorrente daquela que foi escolhida como parceira.
Essa condi¢dao fica ainda mais complicada quando a negociagdo envolve a concessdo de
exclusividade para a empresa licenciada. Situagdes como essa podem levar a inseguranca
juridica e desestimular as iniciativas dos gestores publicos na transferéncia de tecnologias.

Uma das formas disponiveis para trazer maior seguranga juridica para os NITs seria
responder previamente estas questdes, antes mesmo que elas sejam feitas, anexando
documentos que evidenciam a capacidade técnica operacional do parceiro privado ao processo
administrativo que reune toda a documentagao relacionada com a interagcdo mencionada.

Este documento deve trazer informagdes como: capacidade industrial instalada,
equipamentos disponiveis, quantidade e qualidade do corpo técnico, expertise naquele ramo de
negocios, casos de sucesso da empresa em transferéncias anteriores, posicdo da empresa em
algum ranking disponivel que permite comparagdo com seus concorrentes, saide financeira da
empresa, entre outras coisas.

Esta iniciativa ird demonstrar preocupagao em respeitar o principio de equidade, de
forma a indicar que foi garantido acesso aos concorrentes naquele ramo de negdcio, sem
favorecimento a empresa selecionada, pois foram utilizados critérios técnicos para realizagdo

dessa escolha.

b) definicio da titularidade

Qual deveria ser a porcentagem de cada parceiro, no caso de um pedido de protecdo
de PI, como uma patente ou desenho industrial, resultado de um projeto ou parceria de PD&I?
Como fica esse calculo se uma das partes entrou com recursos financeiros e a outra com capital
intelectual? Como comprovar que a divisdo foi realizada de forma criteriosa e a Unido (ou os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios) ndo estd (20) sendo lesada (os) nessa partilha de
bens intangiveis? E possivel estabelecer essa divisdo que forma que possa ser auditada
posteriormente?

A questdo envolvendo a divisdo dos direitos de titularidade da PI costuma ser uma das

principais barreiras para a realizacdo de parcerias entre ICTs e empresas € muitos projetos
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promissores foram abandonados pela incapacidade dos parceiros em chegar a um denominador
comum.

Outro fator complicador ¢ que esta discussdo deve acontecer anteriormente ao inicio
dos trabalhos de pesquisa, ou melhor, antes da assinatura do contrato ou termo de parceria, pois
¢ muito mais facil definir um critério para essa divisdo com base em aspectos materiais e
financeiros, sem a presenga de cargas emocionais ¢ de expectativas quanto ao retorno do
investimento, como costuma acontecer nas discussdes apds conclusdo da pesquisa e 0s
resultados j& sdo promissores ou concretos.

Entretanto, ndo ¢ recomendado que este item, relacionado com a partilha dos direitos
de titularidade, seja um dos primeiros itens na pauta de negociacdo, pois como dito
anteriormente, costuma ser motivo de conflito. Sugere-se, portanto, que seja um dos ultimos
itens a serem negociados entre os participes, depois de varios pontos terem sido acordados e
algum tempo tenha sido investido por ambos nesse debate, pois isso aumenta a chance dos
envolvidos se empenharem para chegar a um acordo acerca desse tema.

Ja em relacdo a metodologia para proceder a divisdo do bem intangivel, algumas ICTs
definiram percentual fixo, como a “mégica propor¢ao de 50%” para cada parceiro, porém isto
nao responde ao problema do critério 16gico para esta divisao, visto que cada parceria serd Uinica
e com caracteristicas proprias sobre valores, tempo, capital intelectual etc. Além disso, uma
proporcao unica pode ser desestimulante para a empresa envolvida, principalmente se ela
acreditar que faz jus a uma fatia maior do que esta metade, bem como a inexisténcia de um
critério auditavel pode dificultar a aprovagdo da minuta do contrato pelos 6rgaos de consultoria
juridica e equivalentes.

A situagdo ¢ ainda pior quando a ICT adota um dos extremos como parametro, ou seja,
exige 100% da titularidade ou abdica totalmente dela em prol do parceiro privado. Na primeira
situacdo, a ICT provavelmente vai fracassar em qualquer negociacdo em que se envolver, pois
dificilmente uma empresa aceitaria termos leoninos como esse, enquanto a segunda situacao
infringe a legislagdo federal, que determina que a ICT nao pode abdicar desse direito pois se
trata de um bem publico. A excecdo se aplica naqueles casos em que esta cessdo de direitos
ocorre “mediante compensacdo financeira ou ndo financeira, desde que economicamente
mensuravel” (BRASIL, 2004, p. 6) mas, mesmo neste caso, ainda permanece a indefini¢ao de
métrica para calculo da divisao do Ativo.

Sugere-se, portanto, a definicdo do percentual da titularidade da PI com base nos

recursos aportados pelos parceiros, sejam eles financeiros, econdmicos ou intangiveis, como o
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capital intelectual, costumeiramente o principal recurso da ICT envolvido na parceria. Esta
métrica possui vantagem por utilizar critérios mensuraveis, mesmo para ativos intangiveis,
porém exige que os envolvidos facam os registros de todos os recursos aportados nos projetos
de PD&I, uma exigéncia que pode dificultar sua adocdo por ICTs e empresas que ndo possuem
tal pratica.

Como sugestdo, indica-se a “Matriz hibrida de contribui¢do e participacdo em
propriedade intelectual”, ferramenta desenvolvida pelo DCTA que calcula o percentual de
titularidade de cada participe com base em quatro critérios: montante do valor agregado do
conhecimento j& existente no inicio da parceria, recursos humanos, recursos financeiros e
recursos materiais alocados pelas partes contratantes (SILVA FILHO et al., 2018).

A utilizagdo deste tipo de ferramenta vai permitir o atendimento ao critério de
prestacao de contas, pois ¢ baseada em critérios mensuraveis e auditaveis, assegurando que um
orgao de consultoria juridica, procuradoria federal ou tribunal de contas podera verificar como
foi determinada a divisdo dos direitos de titularidade e o bem publico foi tratado como previsto

na legislagdo.

¢) concessao do direito de exclusividade

A ICT pode licenciar uma PI com exclusividade? E no caso de uma cessdao? O que
deve ser feito se a empresa so aceitar o licenciamento se for exclusivo? E se o concorrente
oferecer uma proposta melhor do que a empresa que iniciou o processo? Existe alguma forma
alternativa de garantir a exclusividade, sem a necessidade de ampla publicidade, para evitar
alertar a concorréncia? E no caso de uma parceria de PD&I que traga uma PI da ICT publica
como conhecimento anterior aportado no projeto?

Da mesma forma que a questdo da titularidade da PI ¢ um dos principais obstaculos
para a parceria, a necessidade da exclusividade pode ser uma barreira para o licenciamento de
tecnologia. Isto ocorre devido a predile¢do das empresas, que preferem receber uma
transferéncia de tecnologia com exclusividade para garantir que a concorréncia ndo possa
explorar esta mesma tecnologia, garantindo uma vantagem competitiva.

A legislagdo permite o licenciamento exclusivo e a cessdo da tecnologia, porém
somente apos a “publicacdo de extrato da oferta tecnoldgica em sitio eletronico oficial da ICT”
(BRASIL, 2004, p. 4), o que pode causar dois inconvenientes para a empresa interessada: um
concorrente pode oferecer uma proposta melhor e ser escolhido como recebedor da tecnologia,

ou a concorréncia pode ser alertada sobre a estratégia da empresa que motivou a publicacao da
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oferta. Em ambos os casos a vantagem competitiva da interessada pode ser comprometida ou
até mesmo anulada.

Para estas situacdes em que a empresa deseja receber um licenciamento exclusivo ou
a cessao da tecnologia, mas nao quer alertar a concorréncia sobre sua estratégia ou correr o
risco de a tecnologia ser transferida para o concorrente, existe a alternativa de realizar o
processo de transferéncia em duas etapas.

Inicialmente, a ICT e a empresa devem formalizar uma parceria de PD&I para elevar
o nivel de maturidade da tecnologia, realizar aperfeicoamentos, escalonamento ou
transbordamento para direcionar de acordo com as necessidades da empresa. Ao final deste
processo, caso a PD&I seja bem-sucedida e gere uma nova PI, esta podera ser licenciada com
exclusividade para a empresa parceira sem a necessidade de oferta publica (BRASIL, 2004, p.
4), enquanto a patente predecessora pode ser licenciada sem exclusividade, para permitir sua
exploragdo em conjunto com a primeira.

Agindo desta forma, a ICT garante o atendimento ao principio de equidade e a
observancia de todos os preceitos legais, a0 mesmo tempo que oferece uma alternativa para
uma empresa parceira sustentar a vantagem competitiva necessaria para a exploracdo da

tecnologia.

d) estabelecimento dos direitos de exploracao

No caso de duas empresas manifestarem interesse em licenciamento exclusivo, ¢
possivel conciliar esses interesses e atender as duas a0 mesmo tempo? E possivel dar sequéncia
ao desenvolvimento da tecnologia na ICT de origem sem infringir os direitos da licenciada?
Quais as limitagdes que podem ser inseridas no escopo do direito de exploragdo da empresa
licenciada?

Conforme previsto pela Lei da Inovagdo n° (Lei 10.973/2004), a interacdo entre as
ICTs e ainiciativa privada para a transferéncia de tecnologia ¢ desejavel e pode trazer inimeros
beneficios para a promogao da inovagao, aumento da competitividade industrial, financiamento
da ciéncia, além de outras vantagens para a sociedade, porém este relacionamento nao deve ser
impeditivo para a continuidade da PD&I nas ICTs.

Esta preocupagdo se justifica por que uma universidade ou instituto de pesquisa
publico, na diligéncia por oferecer um acordo que possa ser atrativo ao parceiro privado, pode
cometer o erro de conceder mais direitos do que o que seria devido, principalmente em se

tratando da continuidade da PD&I relacionada com aquela tecnologia. Mesmo para aquelas
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situacdes em que sera concedida exclusividade de exploragdo para a empresa, a PD&I da ICT
deve ser preservada.

Para que este proposito possa ser atendido, ¢ mandatdrio constar no texto do contrato
ou acordo de parceria que as atividades cientificas e académicas relacionadas com a tecnologia
envolvida na negociagdo serdo mantidas, desde que ndo configure exploragdo econdmica da
tecnologia. Este fator ¢ primordial, pois as interagdes publico-privado foram inseridas na
legislacao para incentivar o progresso da ciéncia, € nao para restringi-lo.

Nesse mesmo contexto, a ICT deve observar quais os limites de operagdao serao
aplicados ao parceiro privado, para que nao transfira para ele mais direitos do que o necessario
para a comercializagdo da tecnologia, resguardando para si a oportunidade de negociar
futuramente com outros parceiros, de forma a nao infringir os acordos ja firmados.

Alguns exemplos de limita¢des serdo apresentados a seguir:

e cxclusividade: licenciamento com exclusividade ou sem exclusividade; para os
casos com exclusividade, mandatorio reservar o direito de PD&I da instituigao
licenciante;

e tempo: ndo hd necessidade de licenciar a PI para todo o seu periodo de vigéncia,
a duragdo do licenciamento pode se restringir a expectativa de exploracao da
tecnologia pelo parceiro;

e darea geografica — territorialidade: a licenga pode se limitar a alguns paises ou
regides geograficas dentro do mesmo pais, permitindo outros licenciamentos
para regides diferentes;

e nicho de mercado: a licenga pode se limitar ao nicho de mercado que serd
explorado pelo parceiro, permitindo que a PI seja licenciada para outros
interessados que atuem em mercados diferentes e ndo configure concorréncia
direta;

e prazo de inser¢do no mercado: a ICT pode inserir no contrato um tempo
maximo para que a tecnologia seja disponibilizada ao mercado, para garantir
que o parceiro vai fazer uso economico do ativo e a ICT sera remunerada por
esta exploragao;

e prazo para desenvolvimento da tecnologia: para os casos em que a tecnologia
ainda demande maior tempo para alcancar a maturidade necessaria para virar

um produto, pode ser inserido no contrato alguns avangos da tecnologia que o
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parceiro deve atingir em determinado prazo, para assegurar que o cronograma
de inser¢ao no mercado seja cumprido;

e modificacdes e aperfeicoamentos: caso nao conste em contrato, o direito as
modificacdes e aperfeigoamentos realizados na PI pertencera a quem as fizer.
Caso a ICT queira reservar para si este direito, devera negociar com o parceiro
e fazer constar em contrato;

e sublicenciamento: deverd constar no contrato se serd permitido ou ndo o
sublicenciamento e sob que circunstancias isto podera ser realizado e como a
ICT sera remunerada nessas situagdes;

e parcial ou total: na parcial, apenas parte dos direitos da PI pode ser explorada;
na total, o licenciado adquire todas as prerrogativas do titular, inclusive
defender o direito da PI;

e simples ou mista: se for tdo somente a tecnologia associada, sera simples; caso
envolva concessdes acessorias, como know-how e acesso a informagoes

confidenciais, sera mista;

O principio da responsabilidade pressupde o zelo pela viabilidade econdmico-
financeira e o adequado funcionamento das organizagdes. Ao adotar praticas como as citadas
anteriormente, a ICT ira otimizar o uso economico dos seus ativos € maximizar o retorno dos
recursos dispendidos em forma de financiamento a pesquisa e capital intelectual envolvido, de
forma responsavel, sem restringir novos desenvolvimentos e o uso académico e cientifico das

tecnologias associadas.

e) avaliacao técnica da tecnologia

A tecnologia € um processo, prototipo ou produto? A tecnologia estd pronta para ser
lancada no mercado? Quanto PD&I sera necessario para desenvolver a tecnologia? Quais os
riscos e incertezas associados? Quanto isso ird custar? Ha disponibilidade de meios de
manufatura para produzir a tecnologia em escala? Quanto tempo serd demandado para alcangar
a maturidade necessaria da tecnologia? Como avaliar tecnicamente a maturidade de uma
tecnologia?

Uma das mais recorrentes reclamagdes das empresas acerca da tecnologia gerada pelas

ICTs ¢ pela baixa maturidade, ou seja, a necessidade de grandes investimentos de PD&I para
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transformar a tecnologia em um produto, de forma que possa ser langada no mercado, mas esse
ndo ¢ o maior problema dessa conjuntura.

As ICTs, especialmente as universidades, possuem campo de atuagdo bastante
diversificado, realizando trabalhos académicos que variam desde a pesquisa basica,
caracterizada pela observacao de fendmenos para melhoria de teorias cientificas, passando pela
execuc¢ao de pesquisas aplicadas com utilizagao pratica do conhecimento e consumando com a
efetivacao de desenvolvimento tecnoldgico visando gerar novas tecnologias sob a forma de
processos, produtos ou servigos. Ou seja, nem tudo que a universidade produz foi destinado
para transferéncia ao setor privado.

O problema surge a partir do momento que a ICT ndo reconhece a necessidade de
calcular a maturidade das suas tecnologias, desconsiderando a relevancia dessa informagao para
o parceiro privado, pois aspectos importantes da estratégia de negocios da empresa estdo
associados a essa avaliacao.

As tecnologias que possuem baixa maturidade costumam ndo ser atrativas para
absorcdo pelas empresas, pois elas precisardo elevar a maturidade da tecnologia para
transformar em produto ou agregar como nova funcionalidade em produtos ja existentes, o que
implica em altas taxas de riscos, incertezas e recursos que devem ser aportados para
providenciar a PD&I. Por isso que a avaliagdo técnica da tecnologia € tdo importante para a
empresa.

Existem diversas formas para se avaliar tecnicamente uma tecnologia, que variam de
acordo com o objetivo, a complexidade, o objeto e a customizagdo para adequacdo as
necessidades especificas do desenvolvedor. Algumas das principais métricas sdo as seguintes:

e Nivel de Maturidade Tecnoldgica (Technology Readiness Level — TRL) -
métrica para estimar a maturidade das tecnologias durante a fase de PD&I,
composta por 9 diferentes niveis, que permite discussdes uniformes e
consistentes sobre maturidade técnica em diferentes tipos de tecnologias
(ABNT, 2015);

e Nivel de Maturidade de Fabricagdo (Manufacturing Readiness Level-MRL) -
métrica desenvolvida para avaliar o processo de industrializagdo de um
sistema, com uma escala de 10 niveis e 9 areas de conhecimento, visando
mitigar os riscos de fabricagdo nos esfor¢os de desenvolvimento de tecnologias

até advento do produto final (DEPARTMENT OF DEFENSE, 2020);
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e Nivel de Maturidade Comercial (Commercial Readiness Level — CRL) —
métrica com 9 niveis diferentes, baseada em diversos indicadores que
influenciam as condi¢des comerciais e de mercado, de forma a permitir que
barreiras-chave sejam abordadas para apoiar a comercializacdo de uma
tecnologia (DARPA, 2018); e

e Nivel de Maturidade da Inovagdo (/mnovation Readiness Level — IRL) —
métrica que calcula o desenvolvimento de uma tecnologia ao longo de seu ciclo
de vida rumo a inovagdo, consistindo em 6 niveis para representar as etapas
tecnologicas considerando cinco aspectos: tecnologia, mercado, organizagao,

parceria e risco (TAO; PROBERT; PHAAL, 2010).

Cabe ressaltar que existem diversas “calculadoras” diferentes para cada um dos tipos
de métricas apresentadas acima, customizadas conforme o tipo de tecnologia ou campo de
aplicagdo, acessiveis pela Internet, que facilitam e padronizam a utilizag¢do das ferramentas.

Este tipo de métrica, que visa a parametrizagdo da maturidade da tecnologia com base
em critérios objetivos, permite também a uniformiza¢do dos conceitos perante os parceiros da

iniciativa privada, de forma que a ICT possa atender ao principio de transparéncia.

f) analise de mercado para a tecnologia

Ha mercado para a tecnologia? Qual ¢ o mercado mais adequado? Qual ¢ o tamanho
desse mercado? Esse tamanho ¢ suficiente para justificar o investimento? E possivel
dimensionar, ainda que de forma preliminar, qual seria o mercado para essa tecnologia? Quais
seriam os outros aspectos envolvidos no plano de negdcios dessa tecnologia?

Existem intimeros casos de produtos que fracassaram na adog¢ao pelos consumidores
ou aceitacdo pelo mercado, por mais que se tratasse de tecnologias tecnicamente avancadas e
com grandes vantagens em relagdo aos concorrentes. Isto ocorreu por diversos motivos,
incluindo time errado (cedo demais ou tarde demais), dimensionamento incorreto do mercado
(pequeno demais ou grande demais), premissas, expectativas ou delimitagdes mal feitas em
relag@o ao publico-alvo, entre outras coisas.

Obviamente que esse tipo de defini¢do cabe prioritariamente as empresas, pois elas
irdo explorar os produtos no mercado, alcangar os consumidores e receber os dividendos das
boas estratégias de negdcios, porém uma ICT pode se antecipar e melhorar a atratividade das

tecnologias que pretende negociar por meio das transferéncias.
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Um fato que ocorre normalmente nos primeiros contatos entre as partes ¢ a
apresentacao geral do objeto da negociagao, ou seja, a tecnologia da ICT, que pode estar ou nao
protegida por PI. Ressalta-se que, principalmente para essa segunda opcao, ¢ fundamental que
as partes assinem previamente um acordo de confidencialidade.

Nesta ocasido ¢ de praxe a parte detentora da tecnologia expor os aspectos técnicos da
invengao, seu historico na organizagao e/ou no projeto e as possiveis aplicagdes técnicas que
possa ser de relevancia para a empresa interessada. Entretanto, em relagdo ao mercado para esta
tecnologia, poucas sao as ICTs que se preocupam com esta abordagem; mesmo que as empresas
fardo essa analise do mercado no momento oportuno, ¢ um diferencial de qualidade para a ICT
€ um atrativo a mais para a empresa quando uma analise mercadologica prévia ¢ apresentada
junto com a parte técnica da tecnologia.

Existem ferramentas consolidadas para fazer esse tipo de trabalho, como o Plano de
Negocios, por exemplo, que trata de diversos aspectos do negocio, como: clientes, concorrentes,
fornecedores, marketing, plano operacional, plano financeiro, cenarios etc. Além de ser
complexo, ele também ¢ especifico para a realidade da empresa que irda implementa-lo, o que
dificulta uma elaboragdo genérica que pudesse servir a varios interessados que viessem a ter
contato com a oferta tecnologica.

Sugere-se a ado¢do de uma outra ferramenta, mais simples e visual, de forma a facilitar
sua utilizacdo e ajustes conforme cada situagdo, chamada de Business Model Canvas
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). O Business Model Canvas pode ser utilizado com viés
estratégico do negocio relacionado com a tecnologia e permite esbogar modelos de negocio em
uma Unica pégina, facilitando sua visualizagio e entendimento. E um mapa visual pré-
formatado contendo nove blocos, porém a ferramenta ndo perde sua validade caso algum campo
apresente dificuldade para levantamento e deixe de ser preenchido pela ICT.

Apesar de simples, esta ferramenta pode reforcar a proposta de valor da tecnologia
ofertada pela ICT e favorecer para o sucesso das negociagdes com as empresas interessadas,
além de contribuir para o acolhimento do principio da transparéncia, visto que disponibiliza
para as partes interessadas as informagdes que sejam de seu interesse € ndo apenas aquelas

impostas por disposi¢des de leis ou regulamentos.
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g) calculo do valor da tecnologia

Quanto vale a tecnologia? Existem formas objetivas de efetuar esse calculo? Deve-se
fazer o calculo baseado no valor presente, futuro ou de acordo com os recursos ja investidos?
Qual o valor de uma tecnologia semelhante no mercado? E se a tecnologia ¢ nova e ainda nao
existe algo semelhante no mercado? Existe “formula mégica” ou “solucdo universal” para toda
e qualquer situagao?

Antes de debater esse topico, ¢ mandatorio esclarecer que nao existe “féormula magica”
ou “solucao universal” para toda e qualquer situacdo. O que existe sao diversos métodos que
devem ser do conhecimento dos gestores das ICTs ou NITs para serem utilizados conforme
cada caso concreto, pois esta ¢ uma das maiores fragilidades nas negociagdes de transferéncia
de tecnologia.

Estas ferramentas sdo fundamentais para garantir segurancga juridica aos gestores, pois
estardo sujeitos a questionamentos por parte dos 6rgaos de consultoria juridica, procuradoria
federal e tribunais de contas, que podem solicitar a demonstragdo que o valor negociado com a
empresa foi coerente com o valor da tecnologia, de forma que o bem publico foi administrado
conforme os principios da administracao publica e ndo houve favorecimento ilicito a empresa
contratante.

De semelhante forma, o célculo do valor da tecnologia com base em critérios objetivos
alicercados em métodos consagrados na literatura especializada oferece transparéncia ao
parceiro privado, bem como demonstra profissionalismo e lisura na condug@o do processo de
negociagao.

Diferentemente da definicao da maturidade da tecnologia e do Business Model Canvas,
que raramente irdo sofrer modificacdes para cada uma das negociagdes relacionadas com a
tecnologia, o calculo do valor (ou valoragdo) da tecnologia deve ser realizado conforme o
avango das negociagdes, pois 0 método mais indicado e os diversos valores que irdo compor a
equagdo poderdo ser diferentes conforme cada caso especifico; além de alguns indicadores
serem de definicdo mais complexa, de forma a demandar uma delimita¢cdo mais clara dos
aspectos financeiros relacionados com a exploragdo da tecnologia.

Entretanto, apesar dessas complexidades abordadas acerca do tema, ¢ mandatdrio que
as ICTs desenvolvam as competéncias necessarias para aplicacdo da valoragdo dos ativos
intelectuais em seus processos de negociagdo, mesmo que inicie pelos mais simples e percorra
a curva de aprendizagem tradicional. O importante é ndo usar a dificuldade como justificativa

para ndo implementar esta ferramenta em seus processos, pois a valoracdo ¢ fundamental para



64

que a ICT demonstre que cumpriu com o principio da transparéncia, no que tange ao valor justo

da tecnologia.

Em virtude da impossibilidade de discorrer integralmente sobre cada um dos métodos

nesse trabalho, um resumo das principais metodologias esta descrito no Quadro 11.

Quadro 11 - Principais métodos para valoragao de tecnologias.

Abordagem | Base Vantagens Limitagoes Quando usar
Custo Custo de Simplicidade na Nao leva em Quando nio existirem
reproducdo ou aplicacdo consideracdo renda ou | informagdes sobre
custo de lucro mercado ou
substitui¢ao rendimentos futuros
Mercado/ Dados recentes de Valoragdo precisa Pouca disponibilidade Quando houver
Multiplus transagdes no quando se conhece ou dificuldades para grande quantidade de
mercado transa¢des com ativos | obter dados de mercado | dados de mercado
concorrentes e
semelhantes
Renda Renda prevista de Metodologia analitica | Depende de fatores Fluxos de caixa
(Fluxo de acordo com a vida subjetivos e ndo futuros sdo estimados
Caixa econdmica do ativo considera a variagao com boa
Descontado) | tecnologico das incertezas ao longo | previsibilidade e as
do tempo incertezas sdo baixas
Renda Renda prevista e Metodologia analitica | Analise é mais Mais indicado para os
(Teoria das que contabiliza o e agrega o valor da complexa e demorada casos em que a
Opgoes valor da flexibilidade gerencial | do que as demais incerteza ¢ alta
Reais) flexibilidade ao ativo tecnologico metodologias
gerencial valorado
Modelo de Define a Praticidade para Nao computa as Aperfeicoar a
Precificacdo | remuneragdo pelo analise da relagdo oscilagdes de variaveis | valoragdo pelo Fluxo
de Ativos risco através da entre risco e retorno no mercado de Caixa Descontado
Financeiros | taxa adotada pelo de um ativo
mercado
Custos Custos de criagdo Facilidade de estimar | Requer tempo ¢ Substituigdo de
Alternativos | da tecnologia os custos dos algumas variadas ndo tecnologia ja no
substituta competidores estao sob controle mercado
Regra dos Aplica taxa fixa de | Simplicidade Pode ndo ser aplicavel | Nao hé outro modo
25% 25% do lucro para qualquer campo de valorar que seja
liquido aferido tecnologico aceito pelas partes
Meétodos Estima provaveis Permite parametrizar | Complexidade técnica e | Expertise no uso de

Binomiais e
Monte Carlo

beneficios futuros
do mercado de
capitais

diversos fatores de
forma intuitiva

dificuldade para
entendimento

arvores de decisao

Politica
Unica Fixa

Aplica taxa Unica

Facilidade de
aplicagdo

Nao considera outros
fatores relacionados
com mercado ou
tecnologia

Na impossibilidade
de usar qualquer
outro método
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Valoragdo baseada | Facilidade de A -
. ¢ o Depende da existéncia | Quando se dispde de
Royalties em taxas de aplicagdo para .
. . . N de dados de tecnologia | dados no mercado de
Rates royalties praticadas | inovagoes .
. . semelhante no mercado | tecnologia semelhante
no mercado incrementais
Peculiaridades dos
Modelo . . L Quando se conhece
. ativos, impacto, Aplicabilidade, - . .
Alternativo ; . Nao considera a com profundidade os
maturidade, rapidez e ~ .
com base no ~ - flutuagdo no mercado conceitos usados na
manutencao e economicidade .
NPT . . matriz do modelo
investimentos
Analise baseada em L Quando se dispoe de
. o Questionario pronto -
Metodologia | questionario com e Limita-se aos aspectos | todos os dados
para utilizagdo e de . L )
SENAI perguntas . S listados no questionario | listados no
facil aplicagao N
estruturadas questionario
Valor dos projetos | Facilidade em Nao considera o . .
Aportes Tecnologias de baixa
; . e dos aportes levantar os dados mercado ou o ganho :
Financeiros . . maturidade
relacionados necessarios futuro

Fonte: elaborado pelo autor (2021), com dados extraidos de Almeida ef al. (2019) e Quintella et al. (2019).

Sugere-se que os gestores busquem a literatura referenciada para aprofundar em cada

um dos itens apresentados.

h) definicio das formas de pagamento

Quais as formas de pagamento da empresa pela tecnologia? Pagamentos podem ser
somente financeiros, ou podem ser também ndo financeiros? Quanto a ICT pode cobrar?
Existem referéncias para embasar a defini¢do desses pagamentos?

O modo que a empresa pagard para dispor da tecnologia ¢ um aspecto da negociagdo
tdo importante quanto o valor apurado para acessa-la, pois eles estdo intrinsicamente ligados.
Este ¢ tomado como pressuposto para a definicao daquele.

Também, de semelhante forma, ndo existe “receita de bolo” para o estabelecimento do
pagamento pelo acesso a tecnologia, mas o gestor de ICT publica possui a sua disposi¢do uma
colecdo de modos possiveis para apresentar essa demanda para o parceiro privado, baseados
em parametros consolidados na literatura. E importante que o gestor conhega essas disposigdes,
de forma a poder negociar com o parceiro a fim de alcancar um entendimento satisfatorio para
ambas as partes.

Antes de adentrar na discussao acerca das formas de pagamento, deve-se ressaltar que
a legislagdo ndo restringe a remuneracao apenas a contribuicao financeira, pois esta pode ser

efetuada por meio de participacdo minoritaria em empresa, prestacao de servigos, compra de
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equipamentos, dentre outras, desde que economicamente mensuravel e equivalente ao valor da
tecnologia.

Quanto aos royalties, estes sao definidos como compensagdes financeiras pagas ao
proprietario pelo direito de uso, exploracdo e comercializacdo da tecnologia. Eles costumam
ser estabelecidos com base em uma porcentagem pré-definida da receita liquida, que
corresponde ao “valor bruto oriundo da exploracao comercial da tecnologia, deduzidos os
tributos incidentes sobre a operagao de venda e os valores relativos as vendas canceladas (tudo
devidamente comprovado)” (BARROS FILHO; CARVALHO, 2019).

Apresenta-se a opgdo para controle dos royalties tendo por base a receita liquida,

preferencialmente, pois

Os royalties sobre o valor liquido permitem uma reparticdo mais justa da
comercializag@o, no entanto, recomenda-se que haja um consenso prévio sobre quais
serdo os descontos do valor bruto para gerar a receita liquida, ja que existem diversas
formas de calculo que mudam de acordo com a regido, pais, tipo de organizagao, etc.
(QUINTELLA; TEODORO; FREY, 2019)

Royalties sobre o valor bruto das vendas também pode ser utilizado, principalmente
naqueles casos em que ha dificuldade em auditar as contas do licenciado, porém deve ser
observado que o valor percentual deve ser menor que o praticado sobre a receita liquida. Nao ¢
recomendado atrelar os royalties em relagdao aos lucros da licenciada, pois estes ndo possuem
conexdo exclusiva com a tecnologia e a licenciante ndo deve ser prejudicada por ocasido de
prejuizos da empresa. O parametro de afericdo deve ser a venda de produtos que utilizem a
tecnologia e nao o lucro obtido pelo vendedor.

Com respeito as formas de realizar o pagamento ao licenciador, ou mecanismo de
apropriagdo das vantagens financeiras ou ndo financeiras do licenciante, existem varios tipos,

com respectivas vantagens e desvantagens, conforme apresentado no Quadro 12.
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Quadro 12 - Tipos de apropriacdo de vantagens financeiras e ndo financeiras do licenciante.

Tipo

Descrigao

Vantagens

Desvantagens

Pagamento inicial
ou taxa de acesso
ou lump sum

Montante fixo que pode ser
pago no ato da assinatura do
contrato ou em prestagdes.
Pode ser calculado com base
no custo de desenvolvimento

Reembolso imediato do
custo de desenvolvimento e
facilidade de calculo

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geracdo de receitas pela
tecnologia

Pagamentos fixos

Pagamentos atrelados ao
desenvolvimento da
tecnologia, conforme
atingimento de marcos
criticos

Util para tecnologias de
baixa maturidade, que
possuem riscos de ndo
chegar ao mercado, ou com
elevada incerteza

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geragdo de receitas pela
tecnologia

Royalties
percentuais

Percentual a ser pago sobre a
venda da tecnologia. Pode
ser em relacdo ao valor bruto
ou ao valor liquido

Evita custos imediatos,
motiva¢do mutua para
sucesso da tecnologia,
partilha dos beneficios, sem
pagamentos em caso de
insucesso

Caso a tecnologia ndo
chegue ao mercado, a
licenciante ndo recebe
pagamento algum

Royalties minimos

Pagamentos fixos quando a
tecnologia nao chega ao
mercado no prazo ou
receitas abaixo do acordado
em contrato

Garante ganhos para a
licenciante, ainda que
minimos. Motivagdo para a
empresa cumprir o
cronograma e patamar de
vendas

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geracdo de receitas pela
tecnologia

Royalties
escalonados ou
variaveis

O percentual cobrado cai
com o aumento do valor das
vendas

Estimula o aumento da
comercializagdo da
tecnologia

Se o dimensionamento do
mercado for mal feito,
pode comprometer o
principio da eficiéncia na
administragao publica

Participacdo no
capital social de
empresas e fundos
de investimento

A ICT adquire parte do
capital social da empresa

Util para empresas de
pequeno porte ou startups,
que carecem de recursos
para inovar

Naio aplicavel para ICTs
publicas integrantes da
administragdo publica
direta

Itens nao
financeiros

Materiais, equipamentos,
prestagdo de servigos, entre
outros

Nao envolve aporte de
recursos financeiros da
empresa

Precisa ser economica-
mente mensuravel

Fonte: elaborado pelo autor (2021), com dados extraidos de Quintella et al. (2019)

Quanto a taxa de royalties a ser praticada, esta depende da anélise do mercado, da

projecdo de vendas, da participacdo da tecnologia no custo final do produto, da margem de

lucro da empresa etc., portanto este valor vai ser especifico para cada um dos processos

envolvendo transferéncia de tecnologia e vai depender de negociagdo entre os participes para

se chegar a um valor razoavel a ambos.

De forma a permitir um pardmetro para essa negociacdo, ¢ possivel utilizar como

referéncia taxas de royalties praticadas pelo mercado, considerando tecnologias similares ou

concorrentes. Essa técnica ¢ conhecida como padrdes do setor (ou multiplos) e consiste em
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utilizar dados de transagdes semelhantes anteriores para definir a porcentagem média por setor,
que estao disponibilizados em bases de dados na Internet.

Outro parametro que pode ser utilizado ¢ a tabela de limites de dedugdo de royalties
para fins de imposto de renda das empresas, conforme texto da Portaria MF n° 436, de 30 de
dezembro de 1958, que estabelece os coeficientes percentuais maximos para as mencionadas
dedugdes, considerados os tipos de producao ou atividade (BRASIL, 1958). Os valores listados
nessa Portaria definem o percentual maximo que as empresas podem deduzir como despesa
para fins de apuragao do Lucro Real.

Estas instrugdes aplicadas aos tipos de pagamentos pela tecnologia e dimensionamento
dos valores a serem restituidos a administracao publica contribui para a ICT honrar o principio
da responsabilidade, a medida que demonstra zelar pela viabilidade economico-financeira e o

adequado funcionamento da organizagao.

i) utilizacdo de minuta "padrao" de contrato

E vantajoso utilizar uma minuta de contrato? Qual minuta usar? A proposta pela
empresa ou pela ICT? E se for uma empresa publica? Existem minutas pré-aprovadas pelos
orgdos de consultoria e assessoria juridica? Existem modelos com clausulas obrigatorias para
contratos? Se existem varias fontes na literatura especializada, qual ¢ a melhor e que deve ser
usada? Como avaliar um ganho para o processo de negocia¢do com a utilizagdo de uma minuta
de contrato?

Existem véarias fontes na literatura especializada que tratam sobre as clausulas
obrigatorias que devem constar em um contrato de tecnologia, enquanto outras publicacdes
trazem integralmente sugestdes de texto e a motivagao correlata, além de existirem aquelas que
providenciam uma minuta completa, pronta para ser utilizada, mas no meio de tantas fontes
diferentes, qual ¢ a melhor e que deve ser usada?

H4 também o caso de instituicdes que se apegam as suas proprias minutas,
desenvolvidas in company, e que ndo renunciam a sua utilizagdo, sob ameagas, inclusive, que
se ndo for dessa forma a parceria ndo sera possivel.

Entretanto, considerando que existem tantos modelos distintos, apesar de, no final das
contas, apresentarem basicamente as mesmas clausulas com diferentes sutis entre si, como
avaliar um ganho para o processo de negociagdo com a utilizagdo de uma minuta de contrato?

Partindo do pressuposto que os textos sdo muito parecidos, de forma a garantir os mesmos
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direitos e deveres em sentido amplo e seguranca juridica, aponta-se como ganho para esse
processo a economia de tempo para sua aprovagao.

E de conhecimento ptiblico que os tempos na iniciativa privada e no setor ptiblico sdo
diferentes, cabendo a burocracia da administragdo publica o posto de principal fator, apontado
pelas empresas, como dificuldade para fechar um negocio envolvendo tecnologia. Neste
contexto especifico, dois pontos podem ser indicados como responsaveis pela lentiddo dos
processos, apesar de ndo serem os Unicos: estrutura hierarquizada e aprovagao juridica externa.

Quanto a estrutura, esta contribui com a morosidade dos processos devido a
necessidade de subir e descer os varios niveis hierarquicos, cada um responsavel por verificar
a parte que lhe cabe na aprovacdo dos termos do contrato, enquanto a aprovagao juridica
externa, incumbida a um 6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU, precisa
avaliar e apontar a conformidade de todos os processos que sdo encaminhados, o que
normalmente resulta em retorno do documento para ajustes, em algumas ocasides com mais de
um ciclo de idas e vindas.

Estes tipos de problemas nao costumam afetar as empresas desta mesma forma, com
excecao das empresas publicas, visto que o setor privado normalmente possui estrutura mais
enxuta, menos verticalizada e com mais autonomia para os gerentes, além de contar com apoio
juridico dentro da prépria empresa; por isso que, salvo raras excecdes, a aprovacao da minuta
do contrato no parceiro publico € muito mais demorada do que no parceiro privado.

Para amenizar essa situag@o e proporcionar ganho de tempo na aprovagao dos contratos
de tecnologia, sugere-se que seja utilizado nas negociagdes, tanto quanto possivel, uma minuta
da ICT publica que ja esteja pré-aprovada pelo corpo técnico-administrativo da ICT e pelo
orgado de consultoria e assessoramento juridico da AGU, restando aos participes preencherem
apenas aquelas informagdes especificas da parceria, como objeto, cronograma, desembolso etc.

E possivel que a empresa envolvida na negociagdo queira usar uma minuta da propria
organizagdo, ou insista em fazer alteragdes na minuta pré-aprovada, o que levaria de volta a
situacdo da burocracia ja citada. Deve-se considerar que o fator tempo, nesta “balanca” da
negociacdo, pesa muito mais do lado da empresa do que do lado da ICT e isto pode ser utilizado
a favor da ICT, para que o argumento do ganho de tempo suplante o argumento da necessidade
de ajustes, pois na maioria das vezes as divergéncias ndo sao pontos criticos que invalidariam
o0 uso da minuta pré-aprovada.

Voltando ao assunto dos diversos modelos de documentos, reitera-se que ndo existe

uma minuta perfeita e universal, pois a ICT devera providenciar junto ao seu corpo técnico-



70

administrativo e ao 6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU a pré-aprovacao de
suas minutas, entretanto sugere-se como ponto de partida neste processo as propostas da AGU,
que orientou sua adog¢do pelos orgaos subordinados, o que inclui as consultorias juridicas
(administragdo direta) e procuradorias federais (administrag¢do indireta).

A AGU, por meio da Camara Permanente da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, elaborou
diversas minutas, com listas de verificacdo e enquadramento legal das clausulas, relacionadas
com diversos objetos passiveis de negociacao entre ICTs e empresas, como por exemplo: cessao
e licenciamento de tecnologia, fornecimento de tecnologia, parceria de PD&I, prestacdao de
servigos técnicos especializados, entre outros

A ado¢do das minutas pré-aprovadas possibilitara economia de tempo e ganho na
eficiéncia, de forma a contribuir para o sucesso das negociagdes ao passo que a burocracia nao
sera tao mais lenta do que o processo no parceiro privado, demonstrando que a ICT estd agindo

de maneira responsavel de acordo com os principios da governanca.

j) ajuste de tempos e expectativas

Quanto tempo para iniciar as pesquisas? Vai demorar para assinar o contrato? Quanto
tempo para poder usar a tecnologia?

A nogao de tempo para uma empresa privada ¢ bastante diferente da percepgao de uma
institui¢do publica. Atividades que a primeira considera exequivel em algumas horas, a segunda
entende que pode demorar alguns dias e essa diferenca interfere, inclusive, na expectativa que
as instituigdes alimentam quando decidem negociar uma parceria. Muitas parcerias promissoras
tornaram-se insucesso devido a falta de conhecimento que os parceiros tinham um do outro.

Esta diferenca que existe entre o setor publico e o privado nao ¢é, por si s6, uma coisa
ruim, pois as instituigdes tem finalidade e ordenamento juridico muito diferentes, mas também
possuem pontos positivos distintos, que podem justificar uma parceria para explorarem
mutuamente o que cada um tem de melhor. As empresas, em geral, possuem agilidade
administrativa, liberdade de execucdo financeira e pressa para conseguir vantagens
competitivas; enquanto o setor publico dispde de capital de risco para investir e, no caso do
Brasil, as melhores infraestruturas de PD&I e capital intelectual.

Para melhorar essa sinergia, ¢ necessario que a empresa procure conhecer como
funciona uma ICT publica e as possibilidades de interagao trazidas pelo Marco Legal de CT&I.
J& as ICTs publicas, além de prepararem as minutas pré-aprovadas dos contratos de tecnologia

citadas no topico anterior, devem mapear seus processos a fim de otimiza-los e melhorar o fluxo
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processual, para tentar diminuir esse contraste temporal, visto que pode se tornar um impeditivo
para a empresa colocar o produto no mercado no timing correto.

Outra atitude simples que pode trazer bons resultados se trata da comunicagao direta e
precisa por parte da ICT, que deve comunicar ao parceiro privado os tramites internos da
instituicdo, explicando o fluxo processual e estimando o tempo de duracdo de cada etapa antes
da assinatura do contrato. Partindo do pressuposto de que a empresa desconhece as
particularidades do setor publico, esse esclarecimento deve ser feito logo nas primeiras
conversas, para fazer o ajuste de expectativas e liberar a empresa de qualquer compromisso, de
forma que ela possa buscar solugdes alternativas, caso o tempo esperado para assinar o contrato
inviabilize sua estratégia de negocios.

Esta atitude da ICT atende ao principio da transparéncia, pois fornecerd ao parceiro
privado as informagdes que sejam de seu interesse € ndo apenas aquelas impostas por

disposi¢des de leis ou regulamentos, de forma a preservar e otimizar o valor da organizagao.

4.3 VALIDACAO DA PESQUISA

A tUltima etapa para conclusdo deste trabalho envolveu a realizagdo de validagdo com
os coordenadores dos NITs estudados para obter a sua percep¢do e averiguar se a solugdo
apontada tem condi¢des de ser aplicada para contribuir na resolugdo dos entraves na
negociacdo. O questionario foi respondido apenas por uma pessoa de cada NIT, sendo que o
respondente deveria ser o coordenador geral do NIT ou o gestor responsavel pela negociagao
da transferéncia de tecnologia. Todos os onze questionarios enviados foram respondidos, ou
seja, foi alcangado 100% de resposta.

O levantamento foi dividido em onze sec¢des, sendo que a primeira tinha por objetivo
verificar a experiéncia do respondente com transferéncia de tecnologia e as demais se¢des
tratavam dos entraves da transferéncia de tecnologia e respectivas solugdes. Para facilitar a
analise, estes dados sdo apresentados nos quadros 13, 14 e 15, consolidando todas as respostas
para o mesmo tipo de pergunta. Algumas das respostas foram suprimidas por ndo contribuirem
diretamente para validagcdo da pesquisa, como a identificagdo da ICT do respondente, por
exemplo.

O Quadro 13 apresenta as respostas referentes ao tempo de trabalho do gestor no NIT

e a sua experiéncia com transferéncia de tecnologia.
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Quadro 13 — Experiéncia do respondente no NIT e com transferéncia de tecnologia.

Pergunta / Tempo Menosde lano | 1a3anos | 3a5anos | 5SalOanos | Maisde 10 anos
Tempo de trabalho no NIT 0% 0% 0% 55% 45%
Experiéncia com transferéncia 9% 0% 18% 18% 55%
de tecnologia

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Nota-se que todos os gestores possuem mais de cinco anos trabalhando no atual NIT,
bem como a maioria deles possui mais de dez anos de experiéncia com transferéncia de
tecnologia, portanto ¢ possivel inferir que estes respondentes estdo habilitados a fornecer
informacdes sobre a realidade enfrentada pelo NIT, além de serem capazes de avaliar se as
solucdes propostas neste estudo estdo adequadas para amenizar os problemas enfrentados
durante a negociacdo da transferéncia de tecnologia.

A primeira pergunta diretamente relacionada com as propostas da pesquisa
questionava sobre em que medida a solugdo proposta contribui para resolver determinado
problema envolvendo a negociagdo de transferéncia de tecnologia entre ICTs publicas e

empresas. As respostas consolidadas estdo dispostas no Quadro 14.

Quadro 14 - Em que medida a solugdo proposta contribui para resolver o problema.

Entrave / Contribuigdo da solugdo Nada Pouco Razoavelmente Muito
Justificativa para escolha do parceiro 9% 9% 45% 36%
Definigdo da titularidade 0% 0% 27% 73%
Concessdo do direito de exclusividade 9% 9% 27% 55%
Estabelecimento dos direitos de exploragdo 0% 9% 27% 64%
Avaliagdo técnica da tecnologia 0% 18% 0% 82%
Analise de mercado para a tecnologia 18% 18% 18% 45%
Calculo do valor da tecnologia 0% 9% 36% 55%
Definicao das formas de pagamento 9% 9% 36% 45%
Utiliza¢dao de minuta padrao de contrato 0% 0% 45% 55%
Ajuste de tempos e expectativas 0% 9% 9% 82%

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Percebe-se que houve uma boa aceitagdo dos gestores quanto a solucdo proposta,

sendo que em sete dos dez casos apresentados foi alcancada a maioria absoluta dos respondentes
qualificando a sugestdo como contribui muito e, em dois outros NITs, esse indice ficou bem
proximo de atingir maioria, com 45%. Os maiores destaques ficaram por conta da “Avaliacao

técnica da tecnologia” e “Ajuste de tempos e expectativas” com 82%. As ocorréncias de
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respostas “nada” e “pouco” foram bastante esparsas, tendo alcancado cerca de 13% do total de
respostas possiveis.

A segunda pergunta do questiondrio tratava da frequéncia com que o NIT enfrenta
determinado problema, para saber se o entrave impacta na eficacia da ICT na transferéncia de
tecnologia, de forma a justificar a necessidade de implementar as solugdes propostas (Quadro
15).

Quadro 15 - Frequéncia com que o NIT enfrenta determinado problema.

Entrave / Frequéncia Nunca Raramente | Frequentemente | Apenas no passado
Justificativa para escolha do parceiro 0% 82% 18% 0%
Definigéo da titularidade 0% 18% 73% 9%
Concessdo do direito de exclusividade 9% 36% 55% 0%
Estabelecimento dos direitos de exploragdo 27% 64% 9% 0%
Avaliagdo técnica da tecnologia 0% 18% 82% 0%
Analise de mercado para a tecnologia 18% 18% 64% 0%
Calculo do valor da tecnologia 0% 18% 82% 0%
Definigdo das formas de pagamento 9% 9% 82% 0%
Utiliza¢do de minuta padrdo de contrato 9% 36% 55% 0%
Ajuste de tempos e expectativas 0% 18% 82% 0%

Fonte: dados da pesquisa (2021).

Verifica-se que para a maioria dos NITs o entrave constitui-se um problema frequente
em 8 dos 10 casos apresentados, novamente com destaque para “Avaliagdo técnica da
tecnologia” e “Ajuste de tempos e expectativas”, além de “Calculo do valor da tecnologia” e
“Definicao das formas de pagamento”, todos com 82%. As ocorréncias de respostas “nunca” e
“apenas no passado” foram bastante esparsas, tendo alcangado cerca de 8% do total de respostas
possiveis.

Com base nestes resultados, pode-se afirmar que os gestores dos NITs aprovaram a
adogdo das solugdes propostas no estudo, ao apontarem a validade das solugdes para resolver
os entraves na transferéncia de tecnologia que frequentemente acometem as ICT nas
negociagdes com o setor produtivo, na maioria dos casos analisados.

Com o intuito de aproveitar a experiéncia dos gestores para aperfeicoar as propostas
de solucgdes, foi questionado se eles teriam sugestdes ou comentarios para cada um dos casos.
As principais sugestdes estdo expostas na sequéncia.

e Justificativa para escolha do parceiro — privilegiar as startups nascentes dentro da ICT;

edital com etapa de credenciamento, mesmo que ndo seja com exclusividade; extrato
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de oferta se tiver mais de um interessado e escolhido por Comissdo de Avaliacdo;
critérios e pesos divulgados em edital para classificar interessados;

Defini¢ao da titularidade - empresas ndo aceitam contrapartida de capital intelectual;
nem sempre € possivel captar as formas intangiveis de contribuicao;

Concessao do direito de exclusividade - existem tecnologias que acabam ndo se
"adaptando" ao modelo de aumento de maturacao; ndo elimina o risco da empresa em
relagdo a primeira patente;

Analise de mercado para a tecnologia - muito complicado buscar informagdes no
mercado; quando mal feito, passa imagem oposto do desejado; deve-se desenvolver
um Produto Minimo Viavel; ndo surtiu efeito na pratica;

Célculo do valor da tecnologia - deve-se ter cuidado para n3o supervalorizar e
afugentar o parceiro; as metodologias mais sofisticadas ndo s3o aplicaveis e quem
estipula o preco € o mercado; tecnologias disruptivas sdo dificeis de valorar; quem tem
os dados ¢ a empresa e precisa ter transparéncia para fornecer estes dados; empresa
precisa colaborar para fazer uma boa valoragao;

Definigao das formas de pagamento — deve-se deixar claro a impossibilidade de usar
lucro liquido; o mercado que diz como pagar; depende da for¢a da ICT e da tecnologia;
intimamente ligada ao potencial de mercado, a maturidade da tecnologia e ao modelo
de negocio;

Utilizacdo de minuta padrao de contrato - ndo se deve prender demais ao modelo, ter
flexibilidade para negociar; depende muito da for¢a da ICT na negociacdo, empresas
multinacionais ou grandes empresas dificilmente aceitam minutas da ICT; minuta
atrapalha a negociagdo e a procuradoria ja ¢ bastante rdpida, mais rapida que muitas

cmpresas;

A ultima pergunta do questionario buscava oportunidades para enriquecer o leque de

opgdes apresentadas como solugdes para os entraves, por isso foi dada a oportunidade para os

gestores apresentarem solucdes diferentes que sdo adotadas nos respectivos NITs para

solucionar os conflitos durante a negociacdo da transferéncia de tecnologia. As principais

contribuigdes estao listadas abaixo:

Justificativa para escolha do parceiro - edital de oferta tecnolégica sem
exclusividade; critérios de escolha sdo outorgados pela Comissdo de Avaliagio;

critérios e pesos objetivos para classificacdo dos interessados;
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e Concessao do direito de exclusividade - critérios e pesos objetivos para classificagdo
dos interessados;

e Andlise de mercado para a tecnologia — passar responsabilidade a empresa;
determinar um Produto Minimo Viavel;

e (Calculo do valor da tecnologia — valoracdo realizada por uma empresa terceirizada;

o Definicdo das formas de pagamento — tabelas de pagamentos baseadas em
negociagdes e praticas de mercado;

e Utilizacdo de minuta padrao de contrato — flexibilidade ¢ fundamental para ajustar o
instrumento;

e Ajuste de tempos ¢ expectativas — transparéncia ¢ fundamental nas etapas e nos

prazos;

As informagdes que forem consideradas adequadas serdo incorporadas na versao final
da cartilha (Apéndice A), para aperfeigoar as propostas de solugdo para os entraves na

negociagdo da transferéncia de tecnologia entre ICTs e empresas.
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5 CONCLUSOES

O desenvolvimento econdmico ¢ o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico de um
pais sdo aspectos que estdo intimamente relacionados, unidos em grande parte pelo que se
convencionou chamar de inovacdo. No caso especifico do Brasil, este processo ¢ muito
dependente das instituicdes de ciéncia e tecnologia do setor publico, pois elas detém as
melhores infraestruturas de PD&I e grande parte do capital intelectual.

Estas institui¢des, inclusive, t€ém logrado éxito no desenvolvimento de tecnologias,
mas a transferéncia destas para o setor produtivo ainda ocorre de maneira muito incipiente, em
grande parte como consequéncia da dicotomia existente entre o direito publico e o direito
privado.

Com o intuito de buscar amenizar esta situagdo, este trabalho propos solugdes para
reducdo dos entraves dos processos de transferéncia de tecnologia entre entes publicos e
privados, baseadas nos principios mediadores da governanca: Transparéncia, Prestacdao de
Contas, Responsabilidade e Equidade, que teriam a funcao de uniformizar o didlogo e diminuir
a entropia que envolve estes atores.

Inicialmente foram verificadas na literatura especializada envolvendo as universidades
mais empreendedoras do Brasil quais seriam as principais lacunas da transferéncia de
tecnologia que causam entraves nos processos, tabulando-as de acordo com a taxonomia
preconizada pela Camara Internacional do Comércio no Brasil. Verificou-se que os principais
relatos estdo relacionados com Marco Legal CT&I, Inteligéncia Tecnologica e Barreira
Cultural, sendo que a maioria dos entraves para a transferéncia de tecnologia dependem
exclusivamente de agdes que as institui¢des de pesquisa precisam adotar internamente.

Com base no resultado anterior, apenas os entraves que envolveram a interagao
publico-privada foram selecionados para aplicacdo dos principios mediadores da governanca,
de forma a investigar de que forma estes principios poderiam contribuir para solucionar essas
questdes, o que resultou em dez motivos e respectivas solugdes.

Este conhecimento foi consolidado como orientacdes aplicadas para uso pelas
institui¢des, no formato de uma cartilha (Apéndice A), que foi construida fundamentada em
guias de boas praticas para transferéncia de tecnologia. Os dez pontos abordados foram:
justificativa para escolha do parceiro, definicdo da titularidade, concessdo do direito de

exclusividade, estabelecimento dos direitos de exploragdo, avaliagdo técnica da tecnologia,
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analise de mercado para a tecnologia, calculo do valor da tecnologia, defini¢do das formas de
pagamento, utilizagdo de minuta "padrao" de contrato, ajuste de tempos e expectativas.

Estas propostas relativas a negociagao entre ICTs publicas e empresas privadas foram
validadas pelos gestores dos NITs das universidades mais empreendedoras do pais, que em sua
maioria atestaram a prestabilidade e aplicabilidade das solugdes apresentadas para amenizar os
principais motivos que causam entraves na transferéncia de tecnologia entre estes atores.

Acredita-se que este estudo possui grande potencial de contribuicao, pois a cartilha
(Apéndice A) com o conhecimento consolidado podera ser utilizada como material de apoio
em qualquer tipo de transferéncia de tecnologia envolvendo os setores publico e privado, visto
que esta foi intencionalmente “desenhada” para ser extensiva, de forma a atender os mais
variados usuarios, servindo como uma compilagdo de informagdes para consulta em um
documento conciso e direto. Este material ndo contempla todas as respostas, mas servira como
norteador para as questdes mais comuns enfrentadas pelos NITs, principalmente para aqueles
constituidos a menos tempo ou que carecem de maturidade para enxergar a tecnologia como
negocio.

Como sugestao de estudos futuros, apresenta-se a possibilidade de estender esta analise
de entraves e solugdes envolvendo a transferéncia de tecnologia para as outras etapas do
processo, pois este estudo dedicou-se a analisar apenas a etapa 3, definida principalmente pela
negociacao das clausulas contratuais.

Outra proposta refere-se a adaptagdo do questionario para se tornar uma ferramenta de
diagnostico, para que uma instituicdo possa verificar o quanto ela estd trabalhando essas
dificuldades de interacdo. Esse diagnostico pode ser usado como guia ou questionamento para
estabelecimento de estratégias, revisdo do plano de gestdo, aperfeigoamento das metodologias
€ processos.

Sugere-se ainda o aprofundamento da tematica da governanga, partindo de
pressupostos da governanga corporativa, governanga publica e governanga da inovagao para
esbocar o conceito da governanca da transferéncia de tecnologia, pois este trabalho apenas
tangenciou o tema da governanga, ao passo que se apoiou apenas nos principios basicos de

governanga para elaborar os principios mediadores apresentados na pesquisa.
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APENDICE A — Relatério do estudo de caso

APRESENTACAO

O estudo de caso ¢ uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciéncias
sociais, que se caracteriza pelo estudo profundo e exaustivo de um problema ou questio de
pesquisa, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, realizado com o
proposito de formular hipoteses ou desenvolver teorias, sendo o mais adequado para a
investigagcdo de um fendmeno contemporaneo dentro de seu contexto real.

Nao existe um delineamento rigido acerca das etapas do estudo de caso, de forma que
seu planejamento tende a ser mais flexivel, mas ¢ possivel definir um conjunto de etapas que
normalmente compde este tipo de pesquisa. No caso especifico deste trabalho, ele foi conduzido
de acordo com as seguintes etapas: formula¢do do problema; defini¢do das unidades-caso;
selecdo dos casos; elaboracao do protocolo; coleta de dados; andlise e interpretagdo dos dados;
e redacao do relatorio.

Este Apéndice A compreende a etapa final do estudo de caso, ou seja, o relatério com
a apresentagdo dos principais resultados obtidos na pesquisa. Ele foi construido com base da
estrutura cléssica, pois € a indicada para estudos académicos. Este material serd a matéria prima
para consolidag¢do desse conhecimento na forma de orientagdes aplicadas para uso pelas ICTs

publicas, materializando-se na forma de uma cartilha, sob plataforma eletronica.
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1. INTRODUCAO

O presente relatorio tem por objetivo apresentar as principais informagdes que foram
coletadas ao longo do estudo de caso, pois irdo compor o texto basico para editoracdo da cartilha
intitulada: Transferéncia de tecnologia em ICTs publicas: solugdes aplicadas para destravar o
processo de negociagao.

Este estudo de caso teve como questdao de pesquisa como os principios de governanca
podem contribuir para reduzir os entraves nos processos de transferéncia de tecnologia entre
entes publicos e privados?

Quanto a defini¢do das unidades-caso, decidiu-se pela utilizagdo de casos multiplos,
pois o foco sera estudar conjuntamente mais de um caso (ICTs publicas brasileiras) para
investigar determinado fenomeno (entraves na transferéncia de tecnologia para entes privados).

Foram selecionados como casos para o estudo as ICTs publicas que estavam
posicionadas entre as dez primeiras universidades brasileiras no ranking de universidades
empreendedoras. Este parametro foi escolhido para distinguir aquelas com maiores iniciativas
de PD&I e transferéncia de tecnologia, conforme os critérios utilizados para construgdo do
ranking (BRASIL JUNIOR, 2020), embora possa nio refletir a realidade de outras ICT com
menor experiéncia, pois podem estar em estdgios mais incipientes do processo de aprendizado
sobre transferéncia de tecnologia.

A coleta de dados foi composta por trés atividades: pesquisa bibliografica, pesquisa
documental e delimitacdo da pesquisa.

A pesquisa bibliografica foi realizada nas plataformas Web of Science, Scopus, Scielo
e Google Académico, com o intuito de localizar trabalhos académicos publicados a partir de
2004 que relatavam dificuldades no processo de transferéncia de tecnologia envolvendo as onze
ICTs selecionadas para o estudo.

Uma nova pesquisa bibliografica foi efetuada para obter publicacdes que abordavam
propostas de boas praticas ou melhores praticas para a transferéncia de tecnologia, partindo das
mesmas estratégias de busca utilizadas anteriormente.

Quanto a pesquisa documental, esta focou principalmente em portais oficiais do
governo brasileiro, para verificar o posicionamento estratégico do pais em relacdo a CT&lI e
governanga publica, além dos portais da OCDE e do IBGC, para obter as orientagdes desses

orgdos a respeito da governanga corporativa.
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Para a tabulacdo dos dados da pesquisa e defini¢do dos tipos de entraves para a
transferéncia de tecnologia, foi utilizada a taxonomia criada pela Camara Internacional do
Comércio no Brasil (ICC BRASIL, 2020), que fez um levantamento com dezenove instituicoes
brasileiras e trés institui¢des no exterior, incluindo ICTs publicas e privadas, empresas privadas,
agéncias de fomento e parques tecnoldgicos, para mapear as principais dificuldades enfrentadas
pelos atores da interagdo ICT-empresa.

Com base nessa taxonomia, foi realizado um levantamento dos principais entraves
apontados pelas ICTs nos artigos selecionados, resultando em um total de 155 entraves. Estes
dados foram subdivididos para facilitar a analise e a identificagdo dos entraves mais relevantes.

De posse dos dados levantados com a pesquisa bibliografica e documental, percebeu-
se que a maioria dos relatos das ICTs focavam basicamente nas mesmas etapas da transferéncia
de tecnologia, ou seja, na discussdo dos termos a assinatura do contrato, visto que nesse
momento ocorre a maior parte da negociagdo; por isso delimitou-se a pesquisa exclusivamente
para entraves que ocorressem na referida etapa supracitada.

Além disso, corrobora com essa delimitagdo o fato de o processo de transferéncia de
tecnologia ser longo e composto por momentos bastante distintos, mas a etapa selecionada para
este estudo corresponde a um periodo relativamente curto, com duragao de alguns meses, porém
¢ onde se encontram as mais importantes defini¢des do processo.

Com base nesse delineamento, foram identificados os dez maiores entraves da
transferéncia de tecnologia entre ICT publica e empresas, que ocorriam prioritariamente durante
a fase de negociacao, e foram apontadas solugdes para amenizar a dicotomia entre o direito
publico e o direito privado, usando as recomendacdes de boas praticas apontadas pela literatura,

conforme serd apresentado a seguir.
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2. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO PARCEIRO

Por que a ICT decidiu negociar com a “empresa A” ao invés da “empresa B”? Sera
que a “empresa A” possui as capacidades técnicas e operacionais necessarias para internalizar
a tecnologia da ICT? Serd que a “empresa A” possui planta industrial com todos os meios
necessarios para desenvolver um processo de fabricacdo adequado para explorar o mercado a
que ela se propos? Caso nao possua essa condi¢do no presente, ela sera capaz de providenciar
a instalacao de tais capacidades apds assinatura do contrato? Sera possivel justificar a escolha
em caso de questionamento pelo 6rgado de consultoria e assessoramento juridico da Advocacia-
Geral da Unido (AGU)?

Estas sdo algumas perguntas que a ICT pode ser demandada a responder, seja por
questionamentos do 6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU que vai aprovar o
processo ou mesmo de uma outra empresa concorrente daquela que foi escolhida como parceira.
Essa condi¢do fica ainda mais complicada quando a negociacdo envolve a concessdo de
exclusividade para a empresa licenciada. Situagdes como essa podem levar a inseguranca
juridica e desestimular as iniciativas dos gestores publicos na transferéncia de tecnologias.

Uma das formas disponiveis para trazer maior seguranca juridica para os NITs seria
responder previamente estas questdes, antes mesmo que elas sejam feitas, anexando
documentos que evidenciam a capacidade técnica operacional do parceiro privado ao processo
administrativo que retne toda a documentagao relacionada com a interacdo mencionada.

Este documento deve trazer informagdes como: capacidade industrial instalada,
equipamentos disponiveis, quantidade e qualidade do corpo técnico, expertise naquele ramo de
negdcios, casos de sucesso da empresa em transferéncias anteriores, posicao da empresa em
algum ranking disponivel que permite comparagao com seus concorrentes, saude financeira da
empresa, entre outras coisas.

Esta iniciativa ird demonstrar preocupagdo em respeitar o principio de equidade, de
forma a indicar que foi garantido acesso aos concorrentes naquele ramo de negocio, sem
favorecimento a empresa selecionada, pois foram utilizados critérios técnicos para realizagao

dessa escolha.
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3. DEFINICAO DA TITULARIDADE

Qual deveria ser a porcentagem de cada parceiro, no caso de um pedido de protecao
de PI, como uma patente ou desenho industrial, resultado de um projeto ou parceria de PD&I?
Como fica esse céalculo se uma das partes entrou com recursos financeiros e a outra com capital
intelectual? Como comprovar que a divisao foi realizada de forma criteriosa € a Unido (ou os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios) nao esta (ao) sendo lesada (os) nessa partilha de
bens intangiveis? E possivel estabelecer essa divisio que forma que possa ser auditada
posteriormente?

A questdo envolvendo a divisdo dos direitos de titularidade da PI costuma ser uma das
principais barreiras para a realizacdo de parcerias entre ICTs e empresas e muitos projetos
promissores foram abandonados pela incapacidade dos parceiros em chegar a um denominador
comum.

Outro fator complicador é que esta discussdao deve acontecer anteriormente ao inicio
dos trabalhos de pesquisa, ou melhor, antes da assinatura do contrato ou termo de parceria, pois
¢ muito mais facil definir um critério para essa divisdo com base em aspectos materiais e
financeiros, sem a presenc¢a de cargas emocionais e de expectativas quanto ao retorno do
investimento, como costuma acontecer nas discussdes apds conclusdo da pesquisa € os
resultados j& sdo promissores ou concretos.

Entretanto, ndo ¢ recomendado que este item, relacionado com a partilha dos direitos
de titularidade, seja um dos primeiros itens na pauta de negociagdo, pois como dito
anteriormente, costuma ser motivo de conflito. Sugere-se, portanto, que seja um dos Ultimos
itens a serem negociados entre os participes, depois de varios pontos terem sido acordados e
algum tempo tenha sido investido por ambos nesse debate, pois isso aumenta a chance dos
envolvidos se empenharem para chegar a um acordo acerca desse tema.

Ja em relacao a metodologia para proceder a divisao do bem intangivel, algumas ICTs
definiram percentual fixo, como a “mégica propor¢ao de 50%” para cada parceiro, porém isto
ndo responde ao problema do critério ldgico para esta divisdo, visto que cada parceria sera Uinica
e com caracteristicas proprias sobre valores, tempo, capital intelectual etc. Além disso, uma
propor¢do Unica pode ser desestimulante para a empresa envolvida, principalmente se ela
acreditar que faz jus a uma fatia maior do que esta metade, bem como a inexisténcia de um
critério auditavel pode dificultar a aprovagdo da minuta do contrato pelos 6rgaos de consultoria

juridica e equivalentes.
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A situacdo ¢ ainda pior quando a ICT adota um dos extremos como parametro, ou seja,
exige 100% da titularidade ou abdica totalmente dela em prol do parceiro privado. Na primeira
situagdo, a ICT provavelmente vai fracassar em qualquer negociagdo em que se envolver, pois
dificilmente uma empresa aceitaria termos leoninos como esse, enquanto a segunda situacao
infringe a legislacao federal, que determina que a ICT ndo pode abdicar desse direito pois se
trata de um bem publico. A excecdo se aplica naqueles casos em que esta cessdo de direitos
ocorre “mediante compensagdo financeira ou ndo financeira, desde que economicamente
mensuravel” (BRASIL, 2004, p. 6) mas, mesmo neste caso, ainda permanece a indefini¢ao de
métrica para calculo da divisdo do Ativo.

Sugere-se, portanto, a defini¢do do percentual da titularidade da PI com base nos
recursos aportados pelos parceiros, sejam eles financeiros, econdmicos ou intangiveis, como o
capital intelectual, costumeiramente o principal recurso da ICT envolvido na parceria. Esta
métrica possui vantagem por utilizar critérios mensuraveis, mesmo para ativos intangiveis,
porém exige que os envolvidos fagcam os registros de todos os recursos aportados nos projetos
de PD&I, uma exigéncia que pode dificultar sua adocdo por ICTs e empresas que ndo possuem
tal pratica.

Como sugestdo, indica-se a “Matriz hibrida de contribui¢do e participacdo em
propriedade intelectual”, ferramenta desenvolvida pelo DCTA que calcula o percentual de
titularidade de cada participe com base em quatro critérios: montante do valor agregado do
conhecimento ja existente no inicio da parceria, recursos humanos, recursos financeiros e
recursos materiais alocados pelas partes contratantes (SILVA FILHO et al., 2018).

A utilizagdo deste tipo de ferramenta vai permitir o atendimento ao critério de
prestacao de contas, pois € baseada em critérios mensuraveis e auditaveis, assegurando que um
orgao de consultoria juridica, procuradoria federal ou tribunal de contas podera verificar como
foi determinada a divisdo dos direitos de titularidade e o bem publico foi tratado como previsto

na legislagdo.
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4. CONCESSAO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE

A ICT pode licenciar uma PI com exclusividade? E no caso de uma cessao? O que
deve ser feito se a empresa so aceitar o licenciamento se for exclusivo? E se o concorrente
oferecer uma proposta melhor do que a empresa que iniciou o processo? Existe alguma forma
alternativa de garantir a exclusividade, sem a necessidade de ampla publicidade, para evitar
alertar a concorréncia? E no caso de uma parceria de PD&I que traga uma PI da ICT publica
como conhecimento anterior aportado no projeto?

Da mesma forma que a questdo da titularidade da PI é um dos principais obstaculos
para a parceria, a necessidade da exclusividade pode ser uma barreira para o licenciamento de
tecnologia. Isto ocorre devido a predilecdo das empresas, que preferem receber uma
transferéncia de tecnologia com exclusividade para garantir que a concorréncia ndo possa
explorar esta mesma tecnologia, garantindo uma vantagem competitiva.

A legislagdo permite o licenciamento exclusivo e a cessdo da tecnologia, porém
somente apos a “publicacdo de extrato da oferta tecnologica em sitio eletronico oficial da ICT”
(BRASIL, 2004, p. 4), o que pode causar dois inconvenientes para a empresa interessada: um
concorrente pode oferecer uma proposta melhor e ser escolhido como recebedor da tecnologia,
ou a concorréncia pode ser alertada sobre a estratégia da empresa que motivou a publicacao da
oferta. Em ambos os casos a vantagem competitiva da interessada pode ser comprometida ou
até mesmo anulada.

Para estas situacdes em que a empresa deseja receber um licenciamento exclusivo ou
a cessdo da tecnologia, mas ndo quer alertar a concorréncia sobre sua estratégia ou correr o
risco de a tecnologia ser transferida para o concorrente, existe a alternativa de realizar o
processo de transferéncia em duas etapas.

Inicialmente, a ICT e a empresa devem formalizar uma parceria de PD&I para elevar
o nivel de maturidade da tecnologia, realizar aperfeicoamentos, escalonamento ou
transbordamento para direcionar de acordo com as necessidades da empresa. Ao final deste
processo, caso a PD&I seja bem-sucedida e gere uma nova PI, esta podera ser licenciada com
exclusividade para a empresa parceira sem a necessidade de oferta publica (BRASIL, 2004, p.
4), enquanto a patente predecessora pode ser licenciada sem exclusividade, para permitir sua
explora¢do em conjunto com a primeira.

Agindo desta forma, a ICT garante o atendimento ao principio de equidade e a

observancia de todos os preceitos legais, a0 mesmo tempo que oferece uma alternativa para
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uma empresa parceira sustentar a vantagem competitiva necessaria para a exploracao da

tecnologia.



92

5. ESTABELECIMENTO DOS DIREITOS DE EXPLORACAO

No caso de duas empresas manifestarem interesse em licenciamento exclusivo, ¢
possivel conciliar esses interesses e atender as duas a0 mesmo tempo? E possivel dar sequéncia
ao desenvolvimento da tecnologia na ICT de origem sem infringir os direitos da licenciada?
Quais as limitagdes que podem ser inseridas no escopo do direito de exploragdo da empresa
licenciada?

Conforme previsto pela Lei da Inovacao n°® (Lei 10.973/2004), a interacao entre as
ICTs e a iniciativa privada para a transferéncia de tecnologia ¢ desejavel e pode trazer inimeros
beneficios para a promogao da inovagao, aumento da competitividade industrial, financiamento
da ciéncia, além de outras vantagens para a sociedade, porém este relacionamento ndo deve ser
impeditivo para a continuidade da PD&I nas ICTs.

Esta preocupagdo se justifica por que uma universidade ou instituto de pesquisa
publico, na diligéncia por oferecer um acordo que possa ser atrativo ao parceiro privado, pode
cometer o erro de conceder mais direitos do que o que seria devido, principalmente em se
tratando da continuidade da PD&I relacionada com aquela tecnologia. Mesmo para aquelas
situagdes em que sera concedida exclusividade de exploracdo para a empresa, a PD&I da ICT
deve ser preservada.

Para que este propoésito possa ser atendido, ¢ mandatdrio constar no texto do contrato
ou acordo de parceria que as atividades cientificas e académicas relacionadas com a tecnologia
envolvida na negociagdo serdo mantidas, desde que nao configure exploracdo econdmica da
tecnologia. Este fator ¢ primordial, pois as interagdes publico-privado foram inseridas na
legislagdo para incentivar o progresso da ciéncia, e ndo para restringi-lo.

Nesse mesmo contexto, a ICT deve observar quais os limites de operacdo serdo
aplicados ao parceiro privado, para que nao transfira para ele mais direitos do que o necessario
para a comercializacdo da tecnologia, resguardando para si a oportunidade de negociar
futuramente com outros parceiros, de forma a nao infringir os acordos ja firmados.

Alguns exemplos de limitagdes serdo apresentados a seguir:

sexclusividade: licenciamento com exclusividade ou sem exclusividade; para os casos
com exclusividade, mandatorio reservar o direito de PD&I da institui¢do licenciante;

stempo: ndo ha necessidade de licenciar a PI para todo o seu periodo de vigéncia, a
duragdo do licenciamento pode se restringir a expectativa de explora¢do da tecnologia pelo

parceiro;
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earea geografica — territorialidade: a licenca pode se limitar a alguns paises ou regides
geograficas dentro do mesmo pais, permitindo outros licenciamentos para regides diferentes;

*nicho de mercado: a licenga pode se limitar ao nicho de mercado que sera explorado
pelo parceiro, permitindo que a PI seja licenciada para outros interessados que atuem em
mercados diferentes e ndo configure concorréncia direta;

sprazo de inser¢do no mercado: a ICT pode inserir no contrato um tempo maximo para
que a tecnologia seja disponibilizada ao mercado, para garantir que o parceiro vai fazer uso
econdmico do ativo e a ICT serd remunerada por esta exploragao;

sprazo para desenvolvimento da tecnologia: para os casos em que a tecnologia ainda
demande maior tempo para alcangar a maturidade necessaria para virar um produto, pode ser
inserido no contrato alguns avancos da tecnologia que o parceiro deve atingir em determinado
prazo, para assegurar que o cronograma de inser¢ao no mercado seja cumprido;

*modificagdes e aperfeicoamentos: caso nao conste em contrato, o direito as
modificacdes e aperfeicoamentos realizados na PI pertencera a quem as fizer. Caso a ICT queira
reservar para si este direito, deverd negociar com o parceiro e fazer constar em contrato;

ssublicenciamento: devera constar no contrato se sera permitido ou nao o
sublicenciamento e sob que circunstancias isto poderd ser realizado e como a ICT sera
remunerada nessas situagoes;

parcial ou total: na parcial, apenas parte dos direitos da PI pode ser explorada; na total,
o licenciado adquire todas as prerrogativas do titular, inclusive defender o direito da PI;

ssimples ou mista: se for tdo somente a tecnologia associada, sera simples; caso
envolva concessdes acessorias, como know-how e acesso a informacdes confidenciais, sera
mista;

O principio da responsabilidade pressupde o zelo pela viabilidade econdmico-
financeira e o adequado funcionamento das organizagdes. Ao adotar praticas como as citadas
anteriormente, a ICT ira otimizar o uso econéomico dos seus ativos € maximizar o retorno dos
recursos dispendidos em forma de financiamento a pesquisa e capital intelectual envolvido, de
forma responsavel, sem restringir novos desenvolvimentos e o uso académico e cientifico das

tecnologias associadas.
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6. AVALIACAO TECNICA DA TECNOLOGIA

A tecnologia € um processo, prototipo ou produto? A tecnologia esta pronta para ser
langada no mercado? Quanto PD&I sera necessario para desenvolver a tecnologia? Quais os
riscos e incertezas associados? Quanto isso ira custar? Ha disponibilidade de meios de
manufatura para produzir a tecnologia em escala? Quanto tempo serd demandado para alcangar
a maturidade necessaria da tecnologia? Como avaliar tecnicamente a maturidade de uma
tecnologia?

Uma das mais recorrentes reclamagdes das empresas acerca da tecnologia gerada pelas
ICTs ¢ pela baixa maturidade, ou seja, a necessidade de grandes investimentos de PD&I para
transformar a tecnologia em um produto, de forma que possa ser lancada no mercado, mas esse
nao ¢ o maior problema dessa conjuntura.

As ICTs, especialmente as universidades, possuem campo de atuagdo bastante
diversificado, realizando trabalhos académicos que variam desde a pesquisa basica,
caracterizada pela observacao de fendmenos para melhoria de teorias cientificas, passando pela
execuc¢ao de pesquisas aplicadas com utilizagdo pratica do conhecimento e consumando com a
efetivacdo de desenvolvimento tecnoldgico visando gerar novas tecnologias sob a forma de
processos, produtos ou servicos. Ou seja, nem tudo que a universidade produz foi destinado
para transferéncia ao setor privado.

O problema surge a partir do momento que a ICT ndo reconhece a necessidade de
calcular a maturidade das suas tecnologias, desconsiderando a relevancia dessa informagao para
o parceiro privado, pois aspectos importantes da estratégia de negodcios da empresa estdo
associados a essa avaliacao.

As tecnologias que possuem baixa maturidade costumam ndo ser atrativas para
absor¢do pelas empresas, pois elas precisardo elevar a maturidade da tecnologia para
transformar em produto ou agregar como nova funcionalidade em produtos ja existentes, o que
implica em altas taxas de riscos, incertezas e recursos que devem ser aportados para
providenciar a PD&I. Por isso que a avaliagdo técnica da tecnologia é tdo importante para a
empresa.

Existem diversas formas para se avaliar tecnicamente uma tecnologia, que variam de
acordo com o objetivo, a complexidade, o objeto e a customizagdo para adequagdo as

necessidades especificas do desenvolvedor. Algumas das principais métricas sao as seguintes:
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*Nivel de Maturidade Tecnologica (Technology Readiness Level — TRL) - métrica
para estimar a maturidade das tecnologias durante a fase de PD&I, composta por 9 diferentes
niveis, que permite discussdes uniformes e consistentes sobre maturidade técnica em diferentes
tipos de tecnologias (ABNT, 2015);

*Nivel de Maturidade de Fabricacdo (Manufacturing Readiness Level-MRL) - métrica
desenvolvida para avaliar o processo de industrializagdo de um sistema, com uma escala de 10
niveis e 9 areas de conhecimento, visando mitigar os riscos de fabricagao nos esforcos de
desenvolvimento de tecnologias até advento do produto final (DEPARTMENT OF DEFENSE,
2020);

*Nivel de Maturidade Comercial (Commercial Readiness Level — CRL) — métrica com
9 niveis diferentes, baseada em diversos indicadores que influenciam as condi¢des comerciais
e de mercado, de forma a permitir que barreiras-chave sejam abordadas para apoiar a
comercializa¢do de uma tecnologia (DARPA, 2018); ¢

*Nivel de Maturidade da Inovagao (Innovation Readiness Level — IRL) — métrica que
calcula o desenvolvimento de uma tecnologia ao longo de seu ciclo de vida rumo a inovacao,
consistindo em 6 niveis para representar as etapas tecnologicas considerando cinco aspectos:
tecnologia, mercado, organizagao, parceria e risco (TAO; PROBERT; PHAAL, 2010).

Cabe ressaltar que existem diversas “calculadoras” diferentes para cada um dos tipos
de métricas apresentadas acima, customizadas conforme o tipo de tecnologia ou campo de
aplicacdo, acessiveis pela Internet, que facilitam e padronizam a utilizagdo das ferramentas.

Este tipo de métrica, que visa a parametriza¢do da maturidade da tecnologia com base
em critérios objetivos, permite também a uniformizacao dos conceitos perante os parceiros da

iniciativa privada, de forma que a ICT possa atender ao principio de transparéncia.
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7. ANALISE DE MERCADO PARA A TECNOLOGIA

Hé mercado para a tecnologia? Qual ¢ o mercado mais adequado? Qual ¢ o tamanho
desse mercado? Esse tamanho ¢ suficiente para justificar o investimento? E possivel
dimensionar, ainda que de forma preliminar, qual seria o mercado para essa tecnologia? Quais
seriam os outros aspectos envolvidos no plano de negdcios dessa tecnologia?

Existem inimeros casos de produtos que fracassaram na adogao pelos consumidores
ou aceitagdo pelo mercado, por mais que se tratasse de tecnologias tecnicamente avangadas e
com grandes vantagens em relagdo aos concorrentes. Isto ocorreu por diversos motivos,
incluindo time errado (cedo demais ou tarde demais), dimensionamento incorreto do mercado
(pequeno demais ou grande demais), premissas, expectativas ou delimitagdes mal feitas em
relagdo ao publico-alvo, entre outras coisas.

Obviamente que esse tipo de defini¢do cabe prioritariamente as empresas, pois elas
irdo explorar os produtos no mercado, alcangar os consumidores e receber os dividendos das
boas estratégias de negdcios, porém uma ICT pode se antecipar e melhorar a atratividade das
tecnologias que pretende negociar por meio das transferéncias.

Um fato que ocorre normalmente nos primeiros contatos entre as partes € a
apresentacao geral do objeto da negociacao, ou seja, a tecnologia da ICT, que pode estar ou ndo
protegida por PI. Ressalta-se que, principalmente para essa segunda op¢do, ¢ fundamental que
as partes assinem previamente um acordo de confidencialidade.

Nesta ocasido € de praxe a parte detentora da tecnologia expor os aspectos técnicos da
invengao, seu historico na organizacao e/ou no projeto e as possiveis aplicacdes técnicas que
possa ser de relevancia para a empresa interessada. Entretanto, em relagdo ao mercado para esta
tecnologia, poucas sdo as ICTs que se preocupam com esta abordagem; mesmo que as empresas
fardo essa analise do mercado no momento oportuno, ¢ um diferencial de qualidade para a ICT
€ um atrativo a mais para a empresa quando uma andlise mercadoldgica prévia € apresentada
junto com a parte técnica da tecnologia.

Existem ferramentas consolidadas para fazer esse tipo de trabalho, como o Plano de
Negocios, por exemplo, que trata de diversos aspectos do negocio, como: clientes, concorrentes,
fornecedores, marketing, plano operacional, plano financeiro, cenarios etc. Além de ser
complexo, ele também ¢ especifico para a realidade da empresa que ird implementa-lo, o que
dificulta uma elaboragdo genérica que pudesse servir a varios interessados que viessem a ter

contato com a oferta tecnologica.
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Sugere-se a adocao de uma outra ferramenta, mais simples e visual, de forma a facilitar
sua utilizacdo e ajustes conforme cada situacdo, chamada de Business Model Canvas
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). O Business Model Canvas pode ser utilizado com viés
estratégico do negocio relacionado com a tecnologia e permite esbocar modelos de negocio em
uma Unica pagina, facilitando sua visualizagio e entendimento. E um mapa visual pré-
formatado contendo nove blocos, porém a ferramenta ndo perde sua validade caso algum campo
apresente dificuldade para levantamento e deixe de ser preenchido pela ICT.

Apesar de simples, esta ferramenta pode reforcar a proposta de valor da tecnologia
ofertada pela ICT e favorecer para o sucesso das negociacdes com as empresas interessadas,
além de contribuir para o acolhimento do principio da transparéncia, visto que disponibiliza
para as partes interessadas as informagdes que sejam de seu interesse € ndo apenas aquelas

impostas por disposi¢des de leis ou regulamentos.



98

8. CALCULO DO VALOR DA TECNOLOGIA

Quanto vale a tecnologia? Existem formas objetivas de efetuar esse calculo? Deve-se
fazer o calculo baseado no valor presente, futuro ou de acordo com os recursos ja investidos?
Qual o valor de uma tecnologia semelhante no mercado? E se a tecnologia é nova e ainda nao
existe algo semelhante no mercado? Existe “formula magica” ou “soluc¢ao universal” para toda
e qualquer situacao?

Antes de debater esse topico, ¢ mandatorio esclarecer que nao existe “formula magica”
ou “solucdo universal” para toda e qualquer situagdo. O que existe sao diversos métodos que
devem ser do conhecimento dos gestores das ICTs ou NITs para serem utilizados conforme
cada caso concreto, pois esta ¢ uma das maiores fragilidades nas negociagdes de transferéncia
de tecnologia.

Estas ferramentas sdo fundamentais para garantir segurancga juridica aos gestores, pois
estardo sujeitos a questionamentos por parte dos 6rgdos de consultoria juridica, procuradoria
federal e tribunais de contas, que podem solicitar a demonstragcdo que o valor negociado com a
empresa foi coerente com o valor da tecnologia, de forma que o bem publico foi administrado
conforme os principios da administragdo publica e ndo houve favorecimento ilicito a empresa
contratante.

De semelhante forma, o célculo do valor da tecnologia com base em critérios objetivos
alicercados em métodos consagrados na literatura especializada oferece transparéncia ao
parceiro privado, bem como demonstra profissionalismo e lisura na conducdo do processo de
negociagao.

Diferentemente da definicdo da maturidade da tecnologia e do Business Model
Canvas, que raramente irdo sofrer modificagdes para cada uma das negociagdes relacionadas
com a tecnologia, o calculo do valor (ou valoracao) da tecnologia deve ser realizado conforme
o avango das negociacdes, pois 0 método mais indicado e os diversos valores que irdo compor
a equagdo poderdo ser diferentes conforme cada caso especifico; além de alguns indicadores
serem de definicdo mais complexa, de forma a demandar uma delimitacdo mais clara dos
aspectos financeiros relacionados com a exploragao da tecnologia.

Entretanto, apesar dessas complexidades abordadas acerca do tema, ¢ mandatorio que
as ICTs desenvolvam as competéncias necessarias para aplicagdo da valoracdo dos ativos
intelectuais em seus processos de negociacdo, mesmo que inicie pelos mais simples e percorra

a curva de aprendizagem tradicional. O importante ¢ ndo usar a dificuldade como justificativa
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para nao implementar esta ferramenta em seus processos, pois a valoragdo ¢ fundamental para

que a ICT demonstre que cumpriu com o principio da transparéncia, no que tange ao valor justo

da tecnologia.

Em virtude da impossibilidade de discorrer integralmente sobre cada um dos métodos

nesse trabalho, um resumo das principais metodologias esta descrito no quadro a seguir.

Principais métodos para valoracao de tecnologias

Abordagem | Base Vantagens Limitagoes Quando usar
Custo Custo de Simplicidade na Nao leva em Quando nio existirem
reproducdo ou aplicacdo consideracdo renda ou | informagdes sobre
custo de lucro mercado ou
substitui¢ao rendimentos futuros
Mercado/ Dados recentes de Valoragdo precisa Pouca disponibilidade Quando houver
Multiplus transagdes no quando se conhece ou dificuldades para grande quantidade de
mercado transa¢des com ativos | obter dados de mercado | dados de mercado
concorrentes e
semelhantes
Renda Renda prevista de Metodologia analitica | Depende de fatores Fluxos de caixa
(Fluxo de acordo com a vida subjetivos e ndo futuros séo estimados
Caixa econdmica do ativo considera a variagdo com boa
Descontado) | tecnologico das incertezas ao longo | previsibilidade e as
do tempo incertezas sdo baixas
Renda Renda prevista e Metodologia analitica | Analise é mais Mais indicado para os
(Teoria das que contabiliza o e agrega o valor da complexa e demorada casos em que a
Opgoes valor da flexibilidade gerencial | do que as demais incerteza ¢ alta
Reais) flexibilidade ao ativo tecnologico metodologias
gerencial valorado
Modelo de Define a Praticidade para Nao computa as Aperfeicoar a
Precificacdo | remuneragdo pelo analise da relagdo oscilagdes de variaveis | valoragdo pelo Fluxo
de Ativos risco através da entre risco e retorno no mercado de Caixa Descontado
Financeiros | taxa adotada pelo de um ativo
mercado
Custos Custos de criacao Facilidade de estimar | Requer tempo e Substitui¢do de
Alternativos | da tecnologia os custos dos algumas variadas ndo tecnologia ja no
substituta competidores estdo sob controle mercado
Regra dos Aplica taxa fixa de | Simplicidade Pode ndo ser aplicavel | Nao ha outro modo
25% 25% do lucro para qualquer campo de valorar que seja
liquido aferido tecnologico aceito pelas partes
Métodos Estima provéaveis Permite parametrizar | Complexidade técnica e | Expertise no uso de

Binomiais e
Monte Carlo

beneficios futuros
do mercado de
capitais

diversos fatores de
forma intuitiva

dificuldade para
entendimento

arvores de decisdo

Politica
Unica Fixa

Aplica taxa Unica

Facilidade de
aplicagdo

Nio considera outros
fatores relacionados

Na impossibilidade
de usar qualquer
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com mercado ou

outro método

tecnologia
Valoragdo baseada | Facilidade de A -
. ¢ o Depende da existéncia | Quando se dispde de
Royalties em taxas de aplicagdo para .
. . . N de dados de tecnologia | dados no mercado de
Rates royalties praticadas | inovagoes .
. . semelhante no mercado | tecnologia semelhante
no mercado incrementais
Peculiaridades dos
Modelo . . L Quando se conhece
. ativos, impacto, Aplicabilidade, N . .
Alternativo ? . Nao considera a com profundidade os
maturidade, rapidez e ~ .
com base no ~ - flutuag@o no mercado conceitos usados na
manutengio ¢ economicidade .
NPT . : matriz do modelo
mmvestimentos

Analise baseada em

Questionario pronto

Quando se dispoe de

Metodologia | questionario com e Limita-se aos aspectos | todos os dados
para utilizagdo e de . L )
SENAI perguntas . T listados no questionario | listados no
facil aplicagao N
estruturadas questionario
Valor dos projetos | Facilidade em Nao considera o . .
Aportes Proj Tecnologias de baixa
; . e dos aportes levantar os dados mercado ou o ganho :
Financeiros maturidade

relacionados

necessarios

futuro

Fonte: elaborado pelo autor (2021), com dados extraidos de Almeida et al. (2019) ¢ Quintella et al. (2019).

Sugere-se que os gestores busquem a literatura referenciada para aprofundar em cada

um dos itens apresentados.
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9. DEFINICAO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Quais as formas de pagamento da empresa pela tecnologia? Pagamentos podem ser
somente financeiros, ou podem ser também nao financeiros? Quanto a ICT pode cobrar?
Existem referéncias para embasar a definicao desses pagamentos?

O modo que a empresa pagara para dispor da tecnologia ¢ um aspecto da negociacao
tdo importante quanto o valor apurado para acessa-la, pois eles estdo intrinsicamente ligados.
Este ¢ tomado como pressuposto para a definicao daquele.

Também, de semelhante forma, ndo existe “receita de bolo” para o estabelecimento do
pagamento pelo acesso a tecnologia, mas o gestor de ICT publica possui a sua disposi¢cdo uma
colecao de modos possiveis para apresentar essa demanda para o parceiro privado, baseados
em parametros consolidados na literatura. E importante que o gestor conhega essas disposigoes,
de forma a poder negociar com o parceiro a fim de alcancar um entendimento satisfatorio para
ambas as partes.

Antes de adentrar na discussdo acerca das formas de pagamento, deve-se ressaltar que
a legislagdo ndo restringe a remuneragdo apenas a contribui¢do financeira, pois esta pode ser
efetuada por meio de participacdo minoritdria em empresa, prestagdo de servigos, compra de
equipamentos, dentre outras, desde que economicamente mensuravel e equivalente ao valor da
tecnologia.

Quanto aos royalties, estes sao definidos como compensagdes financeiras pagas ao
proprietario pelo direito de uso, exploracdo e comercializagdo da tecnologia. Eles costumam
ser estabelecidos com base em uma porcentagem pré-definida da receita liquida, que
corresponde ao “valor bruto oriundo da exploracdo comercial da tecnologia, deduzidos os
tributos incidentes sobre a operacdo de venda e os valores relativos as vendas canceladas (tudo
devidamente comprovado)” (BARROS FILHO; CARVALHO, 2019).

Apresenta-se a opcao para controle dos royalties tendo por base a receita liquida,

preferencialmente, pois

Os royalties sobre o valor liquido permitem uma reparticdio mais justa da
comercializacdo, no entanto, recomenda-se que haja um consenso prévio sobre quais
serdo os descontos do valor bruto para gerar a receita liquida, ja que existem diversas
formas de calculo que mudam de acordo com a regido, pais, tipo de organizacao, etc.
(QUINTELLA; TEODORO; FREY, 2019)
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Royalties sobre o valor bruto das vendas também pode ser utilizado, principalmente

naqueles casos em que ha dificuldade em auditar as contas do licenciado, porém deve ser

observado que o valor percentual deve ser menor que o praticado sobre a receita liquida. Nao ¢

recomendado atrelar os royalties em relagdo aos lucros da licenciada, pois estes ndo possuem

conexao exclusiva com a tecnologia e a licenciante ndo deve ser prejudicada por ocasido de

prejuizos da empresa. O parametro de afericdo deve ser a venda de produtos que utilizem a

tecnologia e nao o lucro obtido pelo vendedor.

Com respeito as formas de realizar o pagamento ao licenciador, ou mecanismo de

apropriagdo das vantagens financeiras ou ndo financeiras do licenciante, existem varios tipos,

com respectivas vantagens e desvantagens, conforme apresentado no Quadro a seguir.

Tipos de apropriagdo de vantagens financeiras e ndo financeiras do licenciante.

Tipo

Descrigao

Vantagens

Desvantagens

Pagamento inicial
ou taxa de acesso
ou lump sum

Montante fixo que pode ser
pago no ato da assinatura do
contrato ou em prestagdes.
Pode ser calculado com base
no custo de desenvolvimento

Reembolso imediato do
custo de desenvolvimento e
facilidade de céalculo

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geracdo de receitas pela
tecnologia

Pagamentos fixos

Pagamentos atrelados ao
desenvolvimento da
tecnologia, conforme
atingimento de marcos
criticos

Util para tecnologias de
baixa maturidade, que
possuem riscos de ndo
chegar ao mercado, ou com
elevada incerteza

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geracdo de receitas pela
tecnologia

Royalties
percentuais

Percentual a ser pago sobre a
venda da tecnologia. Pode
ser em relacdo ao valor bruto
ou ao valor liquido

Evita custos imediatos,
motivagdo mutua para
sucesso da tecnologia,
partilha dos beneficios, sem
pagamentos em caso de
insucesso

Caso a tecnologia nao
chegue ao mercado, a
licenciante ndo recebe
pagamento algum

Royalties minimos

Pagamentos fixos quando a
tecnologia ndo chega ao
mercado no prazo ou
receitas abaixo do acordado
em contrato

Garante ganhos para a
licenciante, ainda que
minimos. Motivagdo para a
empresa cumprir o
cronograma e patamar de
vendas

Nao atrativo para empresas
de menor porte.
Desembolso anterior a
geragdo de receitas pela
tecnologia

Royalties
escalonados ou
variaveis

O percentual cobrado cai
com o aumento do valor das
vendas

Estimula o aumento da
comercializagdo da
tecnologia

Se o dimensionamento do
mercado for mal feito,
pode comprometer o
principio da eficiéncia na
administracao publica

Participagdo no
capital social de
empresas e fundos
de investimento

A ICT adquire parte do
capital social da empresa

Util para empresas de
pequeno porte ou startups,
que carecem de recursos
para inovar

Nao aplicavel para ICTs
publicas integrantes da
administragdo publica
direta

Itens nao
financeiros

Materiais, equipamentos,
prestacdo de servigos, entre
outros

Nao envolve aporte de
recursos financeiros da
empresa

Precisa ser economica-
mente mensuravel

Fonte: elaborado pelo autor (2021), com dados extraidos de Quintella et al. (2019).
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Quanto a taxa de royalties a ser praticada, esta depende da anélise do mercado, da
projecdo de vendas, da participacdo da tecnologia no custo final do produto, da margem de
lucro da empresa etc., portanto este valor vai ser especifico para cada um dos processos
envolvendo transferéncia de tecnologia e vai depender de negociagdo entre os participes para
se chegar a um valor razoavel a ambos.

De forma a permitir um parametro para essa negociagdo, ¢ possivel utilizar como
referéncia taxas de royalties praticadas pelo mercado, considerando tecnologias similares ou
concorrentes. Essa técnica ¢ conhecida como padrdes do setor (ou multiplos) e consiste em
utilizar dados de transagdes semelhantes anteriores para definir a porcentagem média por setor,
que estdo disponibilizados em bases de dados na Internet.

Outro parametro que pode ser utilizado ¢ a tabela de limites de dedugdo de royalties
para fins de imposto de renda das empresas, conforme texto da Portaria MF n°® 436, de 30 de
dezembro de 1958, que estabelece os coeficientes percentuais maximos para as mencionadas
dedugdes, considerados os tipos de produgdo ou atividade (BRASIL, 1958). Os valores listados
nessa Portaria definem o percentual maximo que as empresas podem deduzir como despesa
para fins de apuragdo do Lucro Real.

Estas instrugdes aplicadas aos tipos de pagamentos pela tecnologia e dimensionamento
dos valores a serem restituidos a administrag@o publica contribui para a ICT honrar o principio
da responsabilidade, a medida que demonstra zelar pela viabilidade economico-financeira e o

adequado funcionamento da organizagao.
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10. UTILIZACAO DE MINUTA "PADRAO" DE CONTRATO

E vantajoso utilizar uma minuta de contrato? Qual minuta usar? A proposta pela
empresa ou pela ICT? E se for uma empresa publica? Existem minutas pré-aprovadas pelos
orgdos de consultoria e assessoria juridica? Existem modelos com cldusulas obrigatorias para
contratos? Se existem varias fontes na literatura especializada, qual ¢ a melhor e que deve ser
usada? Como avaliar um ganho para o processo de negociagdao com a utilizagcao de uma minuta
de contrato?

Existem varias fontes na literatura especializada que tratam sobre as cldusulas
obrigatdrias que devem constar em um contrato de tecnologia, enquanto outras publicagdes
trazem integralmente sugestoes de texto e a motivagao correlata, além de existirem aquelas que
providenciam uma minuta completa, pronta para ser utilizada, mas no meio de tantas fontes
diferentes, qual é a melhor e que deve ser usada?

Ha também o caso de instituigdes que se apegam as suas proprias minutas,
desenvolvidas in company, e que ndo renunciam a sua utilizagdo, sob ameacas, inclusive, que
se nao for dessa forma a parceria ndo sera possivel.

Entretanto, considerando que existem tantos modelos distintos, apesar de, no final das
contas, apresentarem basicamente as mesmas clausulas com diferentes sutis entre si, como
avaliar um ganho para o processo de negociagdo com a utilizagdo de uma minuta de contrato?
Partindo do pressuposto que os textos sdo muito parecidos, de forma a garantir os mesmos
direitos e deveres em sentido amplo e seguranga juridica, aponta-se como ganho para esse
processo a economia de tempo para sua aprovagao.

E de conhecimento publico que os tempos na iniciativa privada e no setor publico sdo
diferentes, cabendo a burocracia da administrag¢do ptblica o posto de principal fator, apontado
pelas empresas, como dificuldade para fechar um negoécio envolvendo tecnologia. Neste
contexto especifico, dois pontos podem ser indicados como responsaveis pela lentidao dos
processos, apesar de ndo serem os unicos: estrutura hierarquizada e aprovagao juridica externa.

Quanto a estrutura, esta contribui com a morosidade dos processos devido a
necessidade de subir e descer os varios niveis hierarquicos, cada um responsavel por verificar
a parte que lhe cabe na aprovacdao dos termos do contrato, enquanto a aprovacao juridica
externa, incumbida a um o6rgdo de consultoria e assessoramento juridico da AGU, precisa

avaliar e apontar a conformidade de todos os processos que sdo encaminhados, o que
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normalmente resulta em retorno do documento para ajustes, em algumas ocasides com mais de
um ciclo de idas e vindas.

Estes tipos de problemas nao costumam afetar as empresas desta mesma forma, com
excecao das empresas publicas, visto que o setor privado normalmente possui estrutura mais
enxuta, menos verticalizada e com mais autonomia para os gerentes, além de contar com apoio
juridico dentro da propria empresa; por isso que, salvo raras excegdes, a aprovacao da minuta
do contrato no parceiro publico € muito mais demorada do que no parceiro privado.

Para amenizar essa situagdo e proporcionar ganho de tempo na aprovagao dos contratos
de tecnologia, sugere-se que seja utilizado nas negociagdes, tanto quanto possivel, uma minuta
da ICT publica que ja esteja pré-aprovada pelo corpo técnico-administrativo da ICT e pelo
orgao de consultoria e assessoramento juridico da AGU, restando aos participes preencherem
apenas aquelas informagdes especificas da parceria, como objeto, cronograma, desembolso etc.

E possivel que a empresa envolvida na negociagdo queira usar uma minuta da propria
organizagdo, ou insista em fazer alteracdes na minuta pré-aprovada, o que levaria de volta a
situacdo da burocracia ja citada. Deve-se considerar que o fator tempo, nesta “balanca” da
negociacao, pesa muito mais do lado da empresa do que do lado da ICT e isto pode ser utilizado
a favor da ICT, para que o argumento do ganho de tempo suplante o argumento da necessidade
de ajustes, pois na maioria das vezes as divergéncias ndo sdo pontos criticos que invalidariam
o0 uso da minuta pré-aprovada.

Voltando ao assunto dos diversos modelos de documentos, reitera-se que nao existe
uma minuta perfeita e universal, pois a ICT devera providenciar junto ao seu corpo técnico-
administrativo e ao 6rgao de consultoria e assessoramento juridico da AGU a pré-aprovagao de
suas minutas, entretanto sugere-se como ponto de partida neste processo as propostas da AGU,
que orientou sua adog@o pelos 6rgaos subordinados, o que inclui as consultorias juridicas
(administragdo direta) e procuradorias federais (administracdo indireta).

A AGU, por meio da Camara Permanente da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, elaborou
diversas minutas, com listas de verificacdo e enquadramento legal das clausulas, relacionadas
com diversos objetos passiveis de negociagdo entre ICTs e empresas, como por exemplo: cessao
e licenciamento de tecnologia, fornecimento de tecnologia, parceria de PD&I, prestagdao de
servicos técnicos especializados, entre outros

A adogdo das minutas pré-aprovadas possibilitara economia de tempo e ganho na

eficiéncia, de forma a contribuir para o sucesso das negociagdes ao passo que a burocracia nao
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sera tao mais lenta do que o processo no parceiro privado, demonstrando que a ICT esta agindo

de maneira responsavel de acordo com os principios da governanga.
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11. AJUSTE DE TEMPOS E EXPECTATIVAS

Quanto tempo para iniciar as pesquisas? Vai demorar para assinar o contrato? Quanto
tempo para poder usar a tecnologia?

A nocao de tempo para uma empresa privada € bastante diferente da percepcao de uma
instituicdo publica. Atividades que a primeira considera exequivel em algumas horas, a segunda
entende que pode demorar alguns dias e essa diferenca interfere, inclusive, na expectativa que
as institui¢oes alimentam quando decidem negociar uma parceria. Muitas parcerias promissoras
tornaram-se insucesso devido a falta de conhecimento que os parceiros tinham um do outro.

Esta diferenca que existe entre o setor publico e o privado nao é, por si sd, uma coisa
ruim, pois as instituicdes tem finalidade e ordenamento juridico muito diferentes, mas também
possuem pontos positivos distintos, que podem justificar uma parceria para explorarem
mutuamente o que cada um tem de melhor. As empresas, em geral, possuem agilidade
administrativa, liberdade de execu¢do financeira e pressa para conseguir vantagens
competitivas; enquanto o setor publico dispde de capital de risco para investir €, no caso do
Brasil, as melhores infraestruturas de PD&I e capital intelectual.

Para melhorar essa sinergia, ¢ necessario que a empresa procure conhecer como
funciona uma ICT publica e as possibilidades de interagdo trazidas pelo Marco Legal de CT&I.
J& as ICTs publicas, além de prepararem as minutas pré-aprovadas dos contratos de tecnologia
citadas no topico anterior, devem mapear seus processos a fim de otimizéa-los e melhorar o fluxo
processual, para tentar diminuir esse contraste temporal, visto que pode se tornar um impeditivo
para a empresa colocar o produto no mercado no timing correto.

Outra atitude simples que pode trazer bons resultados se trata da comunicacao direta e
precisa por parte da ICT, que deve comunicar ao parceiro privado os tramites internos da
institui¢do, explicando o fluxo processual e estimando o tempo de durag@o de cada etapa antes
da assinatura do contrato. Partindo do pressuposto de que a empresa desconhece as
particularidades do setor publico, esse esclarecimento deve ser feito logo nas primeiras
conversas, para fazer o ajuste de expectativas e liberar a empresa de qualquer compromisso, de
forma que ela possa buscar solugdes alternativas, caso o tempo esperado para assinar o contrato
inviabilize sua estratégia de negdcios.

Esta atitude da ICT atende ao principio da transparéncia, pois fornecera ao parceiro
privado as informagdes que sejam de seu interesse € ndo apenas aquelas impostas por

disposicdes de leis ou regulamentos, de forma a preservar e otimizar o valor da organizagao.
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12. CONCLUSOES

O desenvolvimento econdmico ¢ o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico de um
pais sdo aspectos que estdo intimamente relacionados, unidos em grande parte pelo que se
convencionou chamar de inovacdo. No caso especifico do Brasil, este processo ¢ muito
dependente das instituicdes de ciéncia e tecnologia do setor publico, pois elas detém as
melhores infraestruturas de PD&I e grande parte do capital intelectual.

Estas institui¢des, inclusive, t€ém logrado éxito no desenvolvimento de tecnologias,
mas a transferéncia destas para o setor produtivo ainda ocorre de maneira muito incipiente, em
grande parte como consequéncia da dicotomia existente entre o direito publico e o direito
privado.

Com o intuito de buscar amenizar esta situagdo, este trabalho propos solugdes para
reducdo dos entraves dos processos de transferéncia de tecnologia entre entes publicos e
privados, baseadas nos principios mediadores da governanca: Transparéncia, Prestacdo de
Contas, Responsabilidade e Equidade, que teriam a funcao de uniformizar o didlogo e diminuir
a entropia que envolve estes atores.

Inicialmente foram verificadas na literatura especializada envolvendo as universidades
mais empreendedoras do Brasil quais seriam as principais lacunas da transferéncia de
tecnologia que causam entraves nos processos, tabulando-as de acordo com a taxonomia
preconizada pela Camara Internacional do Comércio no Brasil. Verificou-se que os principais
relatos estdo relacionados com Marco Legal CT&I, Inteligéncia Tecnoldgica e Barreira
Cultural, sendo que a maioria dos entraves para a transferéncia de tecnologia dependem
exclusivamente de agdes que as institui¢des de pesquisa precisam adotar internamente.

Com base no resultado anterior, apenas os entraves que envolveram a interagao
publico-privada foram selecionados para aplicacdo dos principios mediadores da governanca,
de forma a investigar de que forma estes principios poderiam contribuir para solucionar essas
questdes, o que resultou em dez motivos e respectivas solugdes.

Este conhecimento foi consolidado como orientacdes aplicadas para uso pelas
institui¢des, no formato desta cartilha, que foi construida fundamentada em guias de boas
praticas para transferéncia de tecnologia. Os dez pontos abordados foram: justificativa para
escolha do parceiro, definicio da titularidade, concessdo do direito de exclusividade,

estabelecimento dos direitos de exploragdo, avaliagdo técnica da tecnologia, anélise de mercado
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para a tecnologia, calculo do valor da tecnologia, defini¢ao das formas de pagamento, utilizagao
de minuta "padrao" de contrato, ajuste de tempos e expectativas.

Estas propostas relativas a negociagdo entre ICTs publicas e empresas privadas foram
validadas pelos gestores dos NITs das universidades mais empreendedoras do pais, que em sua
maioria atestaram a prestabilidade e aplicabilidade das solugdes apresentadas para amenizar os
principais motivos que causam entraves na transferéncia de tecnologia entre estes atores.

Acredita-se que este estudo pode contribuir a medida que podera ser utilizado como
material de apoio em qualquer tipo de transferéncia de tecnologia envolvendo os setores publico

e privado.
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