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RESUMO

O total de pedidos de patentes depositados no Brasil por Instituicbes de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacao (ICT) aumentou rapidamente nas ultimas décadas devido, entre
outras coisas, a atribuicdo de valor estratégico e comercial as patentes. Apesar de ser
uma atividade empresarial com possibilidade de gerar renda para seu titular, uma patente
requer anos de investimento financeiro e operacional. Embora essas organizacoes
trabalhem para proteger produtos com potencial de mercado significativo, inimeros
pedidos de patente depositados se referem a tecnologias ainda em estagio de bancada
ou de dificil interesse do mercado, o que resulta em uma despesa consideravel de
manutencdo e gerenciamento. Neste contexto, este trabalho visou desenvolver uma
estratégia de avaliacdo de portfélio de patentes com vistas ao possivel abandono de
patentes, com foco no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), integrante do Arranjo NIT
Rio (Ndcleo de Inovagéo Tecnolégica das Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacéo no estado do Rio de Janeiro), com base na comparacéao de critérios
ja utilizados por outras ICT, a fim de manter apenas aquelas inven¢des com alto potencial
de licenciamento em seus portfélios e assim, utilizar os recursos publicos disponiveis da
forma mais eficiente possivel. A presente dissertacdo analisou a viabilidade do uso de
indicadores de avaliagdo de patentes como uma abordagem de apoio a decisdo de
abandono de patentes de ICT brasileiras, tendo o INT como estudo de caso. Essa
abordagem de avaliacdo baseada em indicadores demonstrou-se valiosa no contexto do
estudo e pode ser um recurso util para as ICT ao lidar com decisdes relacionadas ao

processo decisorio de manutencdo ou revogacao de patentes.

Palavras-chave: portfélio de patentes; manutencdo de patentes; critérios de avaliacdo;
INT.



ABSTRACT

The total number of patent applications filed in Brazil by Institutions of Science, Technology
and Innovation (ICT) has increased rapidly in recent decades due, among other things, to
the attribution of strategic and commercial value to patents. Despite being a business activity
with the possibility of generating income for its holder, a patent requires years of financial
and operational investment. Although these organizations work to protect products with
significant market potential, numerous filed patent applications refer to technologies that are
still in the bench stage or of difficult market interest, which results in a considerable
maintenance and management expense. In this context, this work aimed to develop a patent
portfolio evaluation strategy with a view to the possible abandonment of patents, focusing
on the National Institute of Technology (INT), a member of the NIT Rio Arrangement
(Nucleus of Technological Innovation of the Research Units of the Ministry of Science,
Technology and Innovation in the state of Rio de Janeiro), based on the comparison of
criteria already used by other ICT, in order to keep only those inventions with high licensing
potential in their portfolios and thus use the public resources available from the most efficient
way possible. This dissertation analyzed the feasibility of using patent evaluation indicators
as a support approach to the decision to the abandonment of Brazilian ICT patents, using
the INT as a case study. This indicator-based evaluation approach proved to be valuable in
the context of the study and can be a useful resource for ICT when dealing with decisions

related to the decision-making process of maintaining or revoking patents.

Keywords: patent portfolio; patent maintenance; rating criteria; INT.
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INTRODUCAO

I. Contextualizacao

A historia da humanidade é feita de descobertas e invencdes em todos
os sentidos. A imaginacdo e a criatividade de muitos inventores ajudaram a
revolucionar a tecnologia com base no conhecimento previamente estabelecido. A
vontade de aprender e a necessidade de encontrar solucbes para os problemas
levaram e levam muitos pesquisadores a desenvolver invencbes que tenham a
possibilidade de chegar ao mercado e se tornarem inovacdes que melhoram a
qualidade de vida de todos (OMPI, 2021).

No entanto, para que as inovacfes estejam disponiveis, é essencial
garantir a protecdo dos direitos dos seus criadores. Neste sentido, temos a
propriedade intelectual (P1), que concede o direito de utilizar e lucrar com uma criacao,
ao mesmo tempo em que impede que terceiros a utilizem sem a permissao do autor.
Segundo a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), abrange um
conjunto de direitos que protegem criacdes industriais, como patentes, marcas
registradas, desenhos industriais e indicacdes geograficas. Os direitos autorais, que
protegem a autoria de obras artisticas, intelectuais e literarias. E as criacfes Sui
generis, que sao as formas de protecéo que ndo se enquadram nos grupos anteriores
(OMPI, 2021), conforme Figura 1. Sempre regida por uma série de leis que protegem
os direitos de propriedade intelectual. Existem diferentes leis para diferentes tipos de
protecdo em cada pais (OMPI, 2021).
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Figura 1: Divisdo da Propriedade Intelectual

DIREITOS DO AUTOR

DIREITO

AUTORAL DIREITOS CONEXOS

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

PATENTES

PROPRIEDADE

INDUSTRIAL DESENHOS INDUSTRIAIS

INDICACOES GEOGRAFICAS

REP. A CONC. DESLEAL

TOPOGRAFIA CIRC. INTEGRADOS

PROTECAO
‘SUI GENERIS’

CULTIVARES

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Fonte: INOVA CPS (2022, p. 01).

No que se refere a propriedade Industrial, pode-se dizer que esta possui
seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial, e suas normas se
encontram na Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Lei n°® 9.279/1996), que abrange as
patentes, marcas, desenhos industriais, indica¢cdes geograficas, segredo industrial e

repressao a concorréncia desleal (VANIN, 2016).

Para o que se deseja discutir neste trabalho, importa trazer a definicao

de patente, que segundo a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPIY):

Direito exclusivo concedido a uma invencdo, que deve ser um produto ou
processo que fornece, em geral, uma nova maneira de fazer algo ou oferece
uma nova solucao técnica para um problema. Para obter uma patente, as
informacdes técnicas sobre a invengédo devem ser divulgadas ao publico em
um pedido de patente.

! Disponivel em: https://www.wipo.int/patents/en/. Acesso em: 18 de jul. de 2023.
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As patentes tém um ciclo de vida que se inicia na exploracao de ideias,
passando por novas invengdes e termina com a expiracado do prazo de validade da
patente ou seu abandono (explorar, gerar, proteger, otimizar e declinar) (BADER et
al., 2012).

No contexto brasileiro, a LPI estabelece trés categorias de protecdo para
os desenvolvimentos tecnoldgicos industriais, as quais sdo objeto de consideracdo no
presente estudo (BRASIL, 1996). No pais, sdo reconhecidos trés tipos distintos de

patentes, que séo delineados da seguinte forma:

e Patente de invencéo (PI) - Art. 8 E patenteavel a invencao que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial.

e Patente de modelo de utilidade (MU) - Art. 9° E patenteavel como modelo
de utilidade o objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicéo,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso

ou em sua fabricacéo.

e Patente de certificado de adicédo de invencéo (CA) - Art. 76. O depositante
do pedido ou titular de patente de invencao podera requerer, mediante
pagamento de retribuicdo especifica, certificado de adi¢cao para proteger
aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invencéo,
mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se

inclua no mesmo conceito inventivo.

Cabe ressaltar que existem certas excecfes legais a protecdo por
patente, aplicaveis a casos que nao se enquadram como invenc¢des efetivas ou que

sdo explicitamente excluidos por disposi¢cdes legais, conforme estabelecido nos
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artigos 102 e 182 da LPI. Essas excecGes delimitam as circunstancias em que a
protecdo patentaria ndo € aplicavel, seja por ndo atenderem aos critérios de

patenteabilidade estabelecidos, seja por determinacéo legal especifica.

A concessao de uma patente € na realidade uma “troca” entre o Estado
e 0 inventor, pois o titular recebe a protecdo por meio da carta patente com validade
dependendo do tipo de patente (Invenc&o ou Modelo de Utilidade) e, em contrapartida,
torna publico como chegou a sua invencéo, visto ser requisito para o depdsito do
pedido de patente a descricdo minuciosa do produto ou processo a ser protegido
(VANIN, 2016).

Portanto, qualquer discusséo sobre patentes deve comecar com a
premissa de que elas sdo um tipo de direito de propriedade. Como resultado, o titular
da Patente tem o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar no mercado,
vender ou importar o produto objeto de sua patente, bem como quaisquer processos
ou bens obtidos diretamente por meio desses processos, por um determinado periodo,
20 anos no caso da Patente de Invencado, e 15 anos para Patente de Modelo de
Utilidade, ambos contados a partir da data de depdsito (BRASIL, 1996).

2 Art. 10. Nao se considera invencdo nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Il - concepgbes puramente abstratas;

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizacéo;

IV - as obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagdo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacgdo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirargicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagnéstico,
para aplicacdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 0os processos
bioldgicos naturais.

3 Art. 18. N&o sdo patenteaveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e a saude publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de obtencdo ou
modificagao, quando resultantes de transformacao do nacleo atdémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art.
8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao organismos, exceto o todo
ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composicao genética, uma caracteristica normalmente ndo alcancavel pela espécie em condi¢des
naturais.
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Segundo a OMPI, em 2021, o mundo registrou 3,4 milhdes de pedidos
de patentes, um pouco mais do que o total do ano anterior, de 3,3 milhdes (OMPI,
2022). Os pedidos de patente em todo 0 mundo aumentaram 3,6% em 2021, em

comparacao com 2020, conforme Gréfico 1.

Grafico 1:Pedidos de patentes depositados no mundo, 2007 a 2021

Patent applications filed worldwide grew by 3.6% in 2021
1.1. Patent applications worldwide, 2007-2021
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Fonte: OMPI, p. 9, 2022.

O relatorio da OMPI aponta um aumento de 1,5% em 2020, ap6s uma
gueda de 3% em 2019. Cabe ressaltar que, em 2021 houve aumento significativo nos
pedidos chineses, 88.504 pedidos a mais que em 2020, que, combinado com
contribuicdes substanciais do Escritorio de Propriedade Intelectual da Republica da
Coreia (11.239 pedidos adicionais) e o Escritério Europeu de Patentes (8.432), foi o
principal impulsionador do crescimento em 2021 (OMPI, 2022). Indicando que, apesar
da pandemia, os depdésitos continuaram aumentando. Demonstrando a importancia

de tal ferramenta para o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico dos paises.

No entanto, a Organizacdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento
Econdmico (OCDE) em seu Manual de Estatisticas de Patentes (2009, p. 23-27)

aponta que ter uma patente depositada possui vantagens e desvantagens, sao elas:
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Vantagens:

¢ Indicadores transmitem informacdes sobre atividades de invencao;

o A exploragdo das informacdes contidas em documentos de patentes pode ser o
caminho para o processo de invencéo;

¢ Dao informacgdes de conteudo tecnoldgico e localizacdo geografica;

e Revelam a estrutura da pesquisa basica aliada com dados complementares;

e Dao informacdes sobre os inventores;

¢ Promovem difusdo do conhecimento;

o Dados tém baixo custo de obtencéo e extensa utilidade;

e Vasto alcance sobre novas tecnologias com poucas fontes de dados;

e Cada documento de patente tem informacdes detalhadas sobre o processo de
invencao;

e A cobertura espacial e temporal de dados sobre as patentes sao Unicos;

¢ Dados estédo disponiveis nos Escritérios de Patentes regionais e nacionais; e

e Dados podem ser usados junto com outros dados para investigar a inovacao e
desempenho tecnolégico setorial.

Desvantagens:

¢ Nem todas as invencdes séo patenteadas;

e 40% néo sdao utilizadas na indastria ou no comércio por razbes estratégicas;

e Diferentes padrfes de patenteamento entre industrias, paises e Escritorios de
Patentes ao longo do tempo;

e O valor real de uma patente é subjetivo e pode variar de acordo com fatores, como
por exemplo a industria em que ela esta inserida;

e Simples contagens — ddo mesmo peso as patentes, independentemente do seu
valor;

e Precisa de conhecer as leis e alteracdes, procedimentos e comportamento
empresarial;

e Limita a competic&o e permite pregcos maiores, excluindo consumidores;

e Restringe licengas comerciais fora do ambito da patente;

¢ Os Royalties ndo sdo razoaveis em relagédo as vendas de produtos patenteados;

e Podem limitar o uso de tecnologias que seriam necessarias para outra inovacao;

e Dados sobre patentes sdo complexos, por serem gerados a partir de um complexo
sistema legal e processos econdmicos.

o Diferencgas sobre as leis de patentes e suas praticas no mundo limitam a
comparabilidade de dados estatisticos entre paises.

Portanto, podemos observar que ter uma patente apresenta varias
vantagens para inventores e empresas. Em primeiro lugar, a patente oferece prote¢éo
legal exclusiva sobre a invencdo ou modelo de utilidade, impedindo que outros a

explorem sem permissdo. Isso cria uma vantagem competitiva, permitindo que os
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detentores de patente comercializem sua inovagdo com seguranga, estabelecam
parcerias e licenciem sua tecnologia para terceiros, gerando receita. Além disso, o
processo de depdsito de patente requer uma descricdo detalhada da invencéao que
necessariamente sera publicada, o que pode levar a um aprofundamento do
conhecimento técnico e uma melhor compreensdo da tecnologia, auxiliando no

aprimoramento e desenvolvimento de novas ideias.

No entanto, com base no Manual de Estatisticas de Patentes da OCDE,
€ importante considerar também as desvantagens do depdsito de patentes. Por
exemplo, o processo de obtencdo de uma patente pode ser complexo, exigindo
conhecimento preciso das leis e procedimentos para obtencéo de patentes, bem como
o comportamento das empresas. Além disso, a concessao de uma patente impde
restricbes ao uso da tecnologia patenteada por terceiros sem autorizacao do titular,
limitando a liberdade de operacdo de outras empresas e podendo levar a conflitos
legais. Além disso, a obtencdo de uma patente pode ser um processo demorado e
dispendioso, envolvendo taxas de depdsito e honorarios legais. Portanto, é
fundamental que os requerentes avaliem cuidadosamente os prés e contras antes de
decidir depositar ou manter uma patente, considerando os beneficios de protecao e
monetizacdo da invengdo, bem como 0s custos e possiveis limitacdes associadas a

obtencdo e manutencao da patente.

Conforme visto, embora haja desvantagens no sistema de patentes,
suas vantagens sdo inegaveis, tanto para o setor industrial quanto para as Instituicoes

de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo (ICT), empresas e pessoas fisicas.

No caso das ICT, a patente também ¢é utilizada como ferramenta para
mensurar a atividade inovativa produzida no pais, e é citada como reflexo da dinamica
de producédo do conhecimento e avancgos tecnoldgicos. Por outro lado, ela precisa ser
transferida para a sociedade para ter influéncia positiva, com a chegada ao mercado
de tecnologias desenvolvidas nos seus laboratoérios, beneficiando a populagéo. Caso
iSSO ndo ocorra, tornam-se apenas numeros agregados de custos que nao possuem
retorno (CASANOVA, 2019).

No caso de paises como o Brasil, € de extrema importancia que
tecnologias desenvolvidas nas ICT sejam transferidas e possam ser usufruidas pela

sociedade, e promovam o desenvolvimento do pais. A transferéncia de tecnologia (TT)



19

permite a aplicagdo de inovacdes em setores de alta demanda, como saude,
agricultura, energia e infraestrutura, aumentando a produtividade, criando empregos

qualificados e aumentando a competitividade nacional e internacional (RAUEN, 2016).

Partindo deste principio, espera-se que as ICT valorizem as patentes
gue apresentam a possibilidade de serem transferidas e gerar inovacgéo. Isso implica
em uma mudanca de perspectiva, onde a quantidade de patentes concedidas deixa
de ser o foco principal, e a qualidade e relevancia das inven¢des se tornam aspectos
prioritarios. Ao valorizar as patentes com um real valor de inovacédo, as ICT estéao
direcionando seus esforcos para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias que
tenham um impacto positivo na sociedade. Sendo papel dos Nucleos de Inovacdo
Tecnologica (NIT) criados com a promulgacao da Lei de Inovacéo (Lei n° 10.973/04),

com a finalidade de fomentar e gerir a inovacao nas instituicdes de ensino e pesquisa.

Il. Problematica

Fato € que os NIT se deparam com solicitacdes de depdsitos de patentes
referentes a tecnologias que, ndo necessariamente deveriam ser protegidas naquele
momento, ou por estar em estagio imaturo, ndo se encontrando em fase de protecéo,
ou por ndo promoverem um avango real da tecnologia, por falta de novidade, por

exemplo.

Além disso, existe todo o portfolio de patentes das ICT onde podem existir
tecnologias sem demanda de mercado ou obsoletas, que geram custos de
manutencdo, mas sem terem a possibilidade de serem transferidas e chegar ao

mercado como inovacao.

O que fazer nesses casos? Cabe lembrar que os clientes dos Nucleos
de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) sdo, principalmente, os pesquisadores de suas
respectivas instituicbes. Quais critérios adotar para levar a solicitagdo a frente ou
conceder os direitos ao seu inventor? E no caso de patentes ja concedidas, quais

critérios adotar para o abandono da patente pela ICT?

Desde a promulgacédo da Lei de Inovacéo, os NIT vém se capacitando e

disseminando informacdes sobre propriedade intelectual e transferéncia de
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tecnologia* para as suas respectivas comunidades académicas, incentivando a
protecdo dos resultados das pesquisas realizadas. E isso é importante, em
decorréncia das métricas pelas quais as ICT e seus pesquisadores passaram a ser
medidos®. No entanto, ndo existiam critérios para avaliar o que deveria ou ndo ser

protegido por patente.

Do ponto de vista do pesquisador, levando em consideragao a importancia
da classificacdo dele no Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (CNPq), ter uma tecnologia patenteada ou um depésito de patente,
contribui para participar de editais, por exemplo. O que em muitos casos, pode gerar
uma corrida pelo depédsito de patentes de novas tecnologias que nao

necessariamente, tem chance de chegar ao mercado.

E levando-se em consideragdo que os recursos usados nas ICT publicas
para o depdsito e manutencdo de patentes tem origem no or¢camento federal ou
estadual, torna-se necessario estabelecer procedimentos aprimorados e validados
gue ajudem a decidir quanto a pertinéncia de um depdésito de patente e quanto a

manutencao daqueles ja efetuados.

Com vistas a solucdo deste problema, algumas ICT adotaram critérios
personalizados para mitigar o problema citado — conforme seréa apresentado neste
estudo —; no entanto, as Unidades de Pesquisa (UP) vinculadas ao Ministério da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (MCTI)®, em sua maioria, instituicdes que
desenvolvem, predominantemente, pesquisa basica’, ou seja, possuem um nivel de

maturidade tecnoldgica baixa. Embora, no caso da ICT foco do estudo, o Instituto

4 Conforme estabelecido no artigo 2°, inciso VIII da Lei de Inovag&o (Lei n° 10.973/2004), é previsto o
incentivo a constituicdo de ambientes favoraveis a inovacdo e as atividades de transferéncia de
tecnologia.

> As ICT tém a obrigacdo de enviar anualmente suas informagdes de propriedade intelectual para o
MCTI, por meio do preenchimento do formulario FORMICT, garantindo a transparéncia e o registro
atualizado de suas atividades relacionadas a propriedade intelectual (MCTI, 2021).

® De acordo com o Portal do MCTI, ele “é composto por 16 (dezesseis) Unidades de Pesquisa, ..., as
quais competem a geracdo, aplicacdo e disseminacdo de conhecimentos, bem como o
desenvolvimento de tecnologias e a promocédo da inovagdo em suas respectivas areas de atuacéo.
Trata-se de 6rgédos que compdem a estrutura da administracdo direta da Unido, de acordo com o
Decreto n° 10.463, de 14 de agosto de 2020 (que aprova a estrutura regimental do MCTI).” (Fonte:
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acesso-a-informacao/unidades-de-pesquisa).

7 A pesquisa basica, também conhecida como pesquisa pura ou pesquisa fundamental, € uma pesquisa
cientifica focada na melhoria das teorias cientificas.
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Nacional de Tecnologia (INT), isso ndo seja exatamente uma realidade, pois a UP
desenvolve inUmeras tecnologias, como sera visto. No entanto, é importante ressaltar
gue as propostas para a gestao do portfélio de patentes do Instituto, usando critérios
para decidir quais ativos manter ou excluir, poderdo ser adaptados para as outras

unidades de pesquisa (UP) e outras ICT.

Isso se torna ainda mais importante quando consideramos as
recomendacdes da Controladoria-Geral da Unido (CGU®) que realiza auditorias
periodicas nas UP do Ministério, onde aponta a necessidade de uma melhor gestéao

do portfélio de patentes.

Tanto que, em seu Relatério de Avaliacdo 2020, a CGU sugere:

O estabelecimento de critérios para a tomada de decisdo acerca do registro
e da manutencdo dos ativos de propriedade intelectual detidos pela ICT,
inclusive no que se refere ao potencial mercadoldgico das invencgdes, poderia
contribuir para a priorizacdo de registro de determinadas tecnologias e
também para a reavaliacdo da manutencéo de ativos de Pl nao licenciados a
terceiros — atualmente, as tecnologias protegidas e ndo licenciadas sdo
majoritarias no portfélio dos NIT vinculados ao MCTIC (CGU, 2020. Grifo
Nosso).

No mesmo relatorio, a CGU aponta que junto com o0s custos associados
ao depodsito de uma determinada patente, a sua manutencdo também acarreta
despesas. Neste sentido, a CGU destaca a pratica utilizada por algumas
universidades, cuja politica de inovacdo prevé que os ativos de Pl mantidos com
recursos da entidade, mas ndo licenciados a terceiros, serdo avaliados quanto a
viabilidade e oportunidade de sua manutencéo. A equipe de auditoria destaca que n&o
encontrou esse tipo de pratica no ambito das UP do MCTI, sendo entdo uma
recomendacdo do 6rgdo a ser adotada pelos Arranjos de NIT do Ministério (CGU,
2020).

O vasto portfolio de Pl do INT o destaca, dentre as 8 (oito) UP vinculadas
ao Arranjo NIT Rio, sendo a instituicdo que possui o perfil mais adequado para aplicar
este estudo. Ademais, a autora atua no NIT Rio, tendo bastante familiaridade com a

Instituicdo e a gestdo de seus ativos protegidos, o que colabora para um melhor

& Orgao de controle interno do Governo Federal responsavel por realizar atividades relacionadas a
defesa do patrimbnio publico e ao incremento da transparéncia da gestao, por meio de acdes de
auditoria publica, correicdo, prevencdo e combate a corrupcdo e ouvidoria (Fonte:
https://www.gov.br/pt-br/orgaos/controladoria-geral-da-uniao).
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entendimento dos procedimentos internos dessa instituicdo. Portanto, o INT se coloca
como uma instituicado relevante para a investigagcao sobre inovacao e propriedade

intelectual no contexto do NIT Rio.

Para se garantir que o INT, de fato se sobressai frente as demais UP
primeiramente, foi realizada uma analise considerando o total de patentes das UP
vinculadas ao NIT Rio. Essa analise forneceu informagfes sobre a quantidade e tipos
de ativos de Pl que cada instituicdo possui em seu portfolio. Ao constatar que mais da
metade de todas as patentes gerenciadas pelo NIT pertencem ao INT, ficou evidente

gue o Instituto desempenha um papel significativo no campo da inovacéo e da PlI.

Além disso, também foi avaliado o histérico de inovagdo do INT. Por
meio de informacdes sobre os projetos de P&D, parcerias tecnoldgicas, transferéncia
de tecnologia e outros indicadores de atividades inovadoras realizadas pelo instituto
ao longo do tempo. O INT possui um histérico sélido e bem-sucedido no campo da
inovagdo, com capacidade de gerar resultados e impacto no cenério cientifico e

tecnoldgico.
Nesse contexto, o presente trabalho visa responder a seguinte questao:

Quais os critérios de selecdo para manutencdo ou exclusdo de
patentes devem ser usados com vistas a estabelecer um processo de abandono
de patentes no INT?

[l Objetivos
Objetivo Geral

Indicar critérios para a manutencéo ou exclusdo de ativos do portfélio de

patentes do Instituto Nacional de Tecnologia.

Objetivos Especificos
e Levantar procedimentos de abandono de patentes adotados por outras
ICT no Brasil;

e Levantar o portfolio de patentes e informac¢des quanto a sua gestao no
INT;

e Indicar, a partir da pesquisa realizada, critérios de abandono ou

manutencao de patentes no portfélio do INT.
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IV Metodologia da Pesquisa

Trata-se de um estudo qualitativo, portanto ndo se baseou na obtencéo
de dados numéricos ou representativos de qualquer tipo (GERHARDT; SILVEIRA,
20009).

Quanto a natureza, trata-se de pesquisa aplicada com o objetivo de
produzir conhecimento que possa ser colocado em uso pratico e direcionado para a
solucéo de problemas particulares (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Em relacdo ao tipo de pesquisa, pode-se categorizad-la como
exploratdria, visto que teve como objetivo proporcionar maior familiaridade com o tema
a fim de torna-lo mais explicito (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Nas abordagens desta pesquisa, foram empregados os métodos de
pesquisa bibliografica, documental e estudo de caso. A escolha desses métodos
baseou-se no entendimento de que a pesquisa bibliografica e documental seria
fundamental para identificar referéncias tedricas e examinar estudos prévios sobre o
tema em questéo, especificamente em rela¢@o aos critérios de gestéo e abandono de

portfélios de patentes por ICT.

A pesquisa documental foi empregada para coletar evidéncias e fatos
provenientes de fontes diversas. Esse tipo de pesquisa busca informagdes em
materiais inéditos, como memorandos, cartas, relatérios, entre outros (MARTINS;
THEPHILO, 2009). Foram investigados relatérios, manuais e outros documentos que
contém informacfes sobre patentes e avaliacdo de portfolios em instituicbes de

referéncia, visando identificar os critérios utilizados nesses modelos de avaliacao.

Esse levantamento de dados, possibilitou obter uma visdo mais
abrangente e confidvel dos critérios de gestdo de portfélios de patentes nessas
instituicBes. As analises integradas das informacdes provenientes de diferentes fontes
e a comparacgao entre as abordagens adotadas pelas ICT selecionadas permitiram

uma compreensao mais aprofundada dos modelos de avaliagdo empregados.

Desta forma, foram analisadas as informacdes coletadas na literatura em
relacdo aos modelos de avaliacdo de portfélios de patente utilizados em trés ICT
selecionadas: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar), que

adotaram critérios proprios para identificacdo dos ativos que devem ser mantidos em
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seus respectivos portfolios. Cabendo destacar que, embora essas ICT ndo estejam
inseridas no rol de UP do MCTI, tem 0 mesmo desafio. Os critérios identificados foram

importantes para a proxima etapa

Os critérios identificados nos formularios das universidades
selecionadas, UFRJ, UFSCar e UNICAMP, passaram por um processo de
organizacdo. Com o intuito de evitar duplicagbes e assegurar a incorporagédo de
informacdes exclusivas, as repeticdes identificadas nos formularios foram eliminadas.
Posteriormente, os critérios remanescentes foram consolidados e empregados como
a base para a criacdo de um formulario online. Este formulario foi elaborado utilizando

a plataforma Google Forms, como documentado no APENDICE 1.

O link para acesso ao formulario foi enviado por e-mail para todos os
membros da equipe da Divisdo de Inovacdo Tecnoldgica (DINTE) do INT, composta
por 7 membros. Desses, 5 responderam ao formulario, demonstrando seu interesse
em contribuir com suas percepc¢des e conhecimentos. Um membro da equipe informou
gue nao se sentia confortavel em participar, devido ao seu pouco tempo de trabalho
na equipe, enquanto outro membro nao retornou, ndo tendo preenchido o formulario.

Portanto, o formulério foi preenchido por um total de 5 respondentes.

Essa abordagem, também conhecida como método monogréfico,
permitiu uma compreensdo mais profunda do objeto de estudo. Além disso,
proporcionou insights valiosos e sugestbes para um curso de acgao, conforme
preconizado por Prodanov e Freitas (2013). Isso se deve ao fato de que a coleta de
informacdes refletiu a perspectiva dagueles que estédo diretamente envolvidos com a
qguestao no INT, contribuindo de maneira significativa para o processo de tomada de
decisdo.0 formulario consistiu em 38 perguntas objetivas, com 3 op¢des de resposta:
1 - menos relevante; 2 - relevante; e, 3 - muito relevante. Além disso, foi incluida uma
pergunta discursiva aberta, na qual os respondentes tiveram a liberdade de propor
critérios considerados relevantes para o INT, que ndo tenham sido abordados nas

perguntas.

Essa abordagem permitiu a coleta de dados de forma estruturada e
sistematica, com o objetivo de obter uma visdo abrangente sobre os critérios de gestao

de portfolios de patentes no INT. A escolha de um formulario online facilitou o processo
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de coleta de informacdes e possibilitou uma analise comparativa dos resultados
obtidos com as préticas adotadas pelas ICT de referéncia.

A partir das respostas ao formulario, foram obtidas informacdes internas
e conhecimento especializado sobre as praticas atuais de gestdo de portfélios de
patentes na instituicdo. A inclusdo de uma pergunta discursiva aberta também
incentivou os entrevistados a contribuir com ideias e critérios adicionais, ampliando a
compreensao das necessidades especificas do INT em relacdo a gestdo de seu

portfélio de patentes.

A andlise das respostas objetivas foi realizada por meio da atribuicdo
das seguintes pontuacgbes: 1 =0; 2 =0,5; 3= 1. Como resultado, a pontuagdo maxima
possivel foi de 5. Portanto, estabelecemos a média de 2,5 como nosso critério,
considerando as respostas com pontuacdo inferior a 2,5 como ndo aceitaveis,
enquanto as pontuacfes superiores foram consideradas validas. Essa abordagem
possibilitou a identificacdo dos critérios mais relevantes com base nas necessidades

especificas do INT em relacdo a gestao de seu portfélio de patentes.

Por meio dessa andlise pontuada, tornou-se viavel quantificar a
importancia de cada critério, permitindo uma avaliacdo comparativa e direcionada.
Dessa forma, foi possivel determinar quais critérios apresentaram maior relevancia no
contexto do INT, considerando-se as demandas e caracteristicas especificas da
instituicao.

As respostas discursivas foram todas consideradas devido a sua
relevancia para os entrevistados e a contribuicdo que oferecem para a compreensao
das suas perspectivas individuais. Essas respostas qualitativas fornecem insights
adicionais e detalhados sobre os critérios que o0s participantes consideram

importantes no contexto da gestao de portfolios de patentes do INT.

Além disso, essas respostas fornecem uma visdo mais qualitativa e
aprofundada sobre as sugestdes dos entrevistados, permitindo uma analise mais
completa e contextualizada dos critérios relevantes para a instituicdo (CHUN et. al.,
2018).

A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, que necessita da
observacdo dos fatos relevantes, bem como da incorporacdo do pesquisador ao

contexto, como método primordial para a coleta de dados no ambiente a ser estudado
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(CRESWELL, 2007). Assim, o ambiente focal do estudo foi observado no periodo de
2021 a 2023, pela prépria pesquisadora, que j4 estava em campo, pois o local do

estudo foi o seu préprio local de trabalho, desde 2016.

E finalmente, foram escolhidos os critérios de avaliacdo mais
significativos para a elabora¢do do modelo que podera auxiliar na tomada de deciséo
sobre a gestédo de seu portfélio de patentes, garantindo uma abordagem estratégica e

alinhada as demandas especificas da instituicao®.

Um aspecto relevante € que certos critérios utilizados pelas ICT
analisadas, que se encontram em uma realidade diferente das UP do MCTI, distorcem
a realidade do ambiente em estudo, como € o caso dos critérios de avaliacdo de
mercado. Isso ocorre porque um estudo de avaliacdo de mercado demanda uma
equipe especializada para avaliar a tecnologia e seu potencial mercadologico. Apesar
desta ressalva, considerando-se a importancia do critério de comercializacdo, optou-

se por manter os critérios relacionados a essa dimenséao na lista de analise.

O formulario foi desenvolvido, atribuindo uma pontuacao a cada critério.
Para as perguntas com duas opcoes de resposta, foram atribuidos 10 pontos para a
opcdo mais relevante e 3 pontos para a opgdo menos relevante. J& nas perguntas
com trés opc¢Oes de resposta, as pontuacdes foram definidas como 10, 5 e 3, com
excecdo do status do inventor, onde a resposta "aposentado” ou "falecido” recebe
uma pontuacgédo de 0. Para perguntas com quatro opcdes de resposta, as pontuacdes
atribuidas foram 10, 8, 5 e 3. Por fim, para perguntas com cinco op¢des de resposta,
as pontuacdes foram definidas como 10, 8, 5, 3 e 0. Esse sistema de pontuagao
permite uma avaliagdo ponderada dos critérios considerados, conforme descrito no

capitulo de “Analise das respostas aos Formularios”.

Com os critérios selecionados com vistas a uma melhor gestdo do
portfélio, obtidos a partir das pontuacdes dadas pelos membros da DINTE, criou-se
um fluxo com os possiveis procedimentos a serem incorporados, considerando-o

como uma etapa especifica dentro de um fluxo mais amplo de gestao de portfélio de

9 Cabe ressaltar que inicialmente, foi considerada a adogdo da plataforma IPscore 2.2 devido a sua
praticidade e facilidade de uso. No entanto, constatou-se que essa ferramenta esta mais direcionada
para questdes relacionadas a estratégia de mercado tecnolégico, 0 que ndo atende as demandas da
DINTE/INT, que tem como objetivo realizar uma andlise estratégica das tecnologias que ja foram
depositadas por um periodo consideravel, mas que ainda nao foram licenciadas.
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patentes. Essa metodologia visa garantir a eficiéncia na analise e dar subsidios para
a tomada de decisé&o sobre as patentes detidas pelo INT.

Essa fase abrange as seguintes etapas:

1. Identificacdo do portfolio: Levantamento completo de todas as patentes

protegidas com o INT como requerente.

2. Segmentacdo do portfélio: Com base em critérios pré-definidos, o
portfélio € segmentado em partes especificas para uma analise mais
detalhada.

3. Selecdo da amostra: Dentre as partes segmentadas, uma amostra é
selecionada para ser submetida ao processo de anélise mais detalhada.

4. Aplicacdo de critérios de exclusdo: Na amostra selecionada, sao
aplicados critérios para excluir as patentes extintas, indeferidas,
arquivadas ou em fase de sigilo. Apenas as patentes concedidas ou em

fase de exame sdo mantidas para a proxima etapa.

5. Elaboracéo do fluxograma: E elaborado um fluxograma que estabelece
as etapas sequenciais do processo de analise das patentes
selecionadas. O fluxograma define as acdes a serem tomadas com base
nas pontuacdes atribuidas a cada patente.

6. Avaliacdo e pontuacdo: Cada patente na amostra € avaliada com base

em critérios especificos e recebe uma pontuacéo correspondente.

7. Decisdo de manutencdo ou abandono: Com base nas pontuacfes, as
patentes sdo classificadas em alto ou baixo desempenho. As patentes
com pontuacdo alta sdo mantidas no portfolio, enquanto as de
pontuacdo baixa sdo encaminhadas ao Comité Gestor de Inovacdo

(CGI) para emitir um parecer de abandono ou nao.

8. Verificacdo de cotitulares: Se o abandono for recomendado, é verificado
se a patente possui cotitulares. Caso positivo, é oferecida a

oportunidade de transferéncia dos direitos de tecnologia aos cotitulares.

9. Oferta aos inventores: Se ndo houver cotitulares ou se estes ndo tiverem

interesse, a protecdo é oferecida aos inventores. Caso 0s inventores
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demonstrem interesse, os direitos e responsabilidades de manutencgao
sao transferidos para eles.

10. Deciséo final: Caso nenhum dos envolvidos manifeste interesse, a
patente € definitivamente abandonada. Isso encerra o processo de

andlise para essa amostra.

Essa metodologia oferece uma abordagem sistematica e estruturada
para a gestao eficiente do portfélio de patentes, garantindo a tomada de decisdes

informadas e alinhadas aos objetivos estratégicos do INT.

Com o fluxo definido, uma parcela do portfélio de patentes do INT foi
selecionada para realizar um teste com o intuito de validar os critérios estabelecidos.
Inicialmente, todas as patentes protegidas de titularidade do INT foram incluidas na
amostra. Em seguida, as patentes extintas, indeferidas, arquivadas ou em fase de
sigilo foram excluidas para reduzir a amostra. Além disso, foram descartadas as
patentes com cotitularidade, onde a responsabilidade pela manutencdo é do outro

titular.

ApOs essa selecdo, apenas as patentes de titularidade e
responsabilidade do INT, que estejam concedidas ou em fase de exame
permaneceram para andlise. Para garantir um recorte ainda mais representativo,
foram escolhidas as patentes depositadas entre 2002 e 2012, abrangendo um periodo

de 10 anos, incluindo as mais antigas.

Esse recorte representa uma amostra significativa do portfolio de
patentes do INT, permitindo avaliar a eficacia dos critérios estabelecidos para a gestéo
desses ativos.

Com base na amostra selecionada e nos critérios previamente
estabelecidos, procedeu-se a aplicagdo das analises necessarias para identificar as

patentes que se enquadram no perfil de abandono.

Com a concluséo dessas andlises, foram identificadas as patentes que,
de acordo com as avalia¢des realizadas, nao apresentam viabilidade ou potencial de
aproveitamento significativo para a instituicdo ou para o mercado em geral. Sendo

assim, indicadas ao abandono.
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V Estrutura do Trabalho

Este estudo foi organizado e € apresentado na seguinte estrutura:

O capitulo 1 aborda a gestdo do portfélio de patentes, com foco no
abandono estratégico de patentes no Brasil. Sdo apresentados estudos de avaliacéao

de portfolio de patentes realizados em trés instituicbes: UFRJ, UNICAMP e UFSCar.

O capitulo 2 explora a inovacao no Brasil e o surgimento dos NIT. Ainda
apresenta as origens dos NIT no pais e o papel desempenhado por eles no fomento
a inovacao.

Os Arranjos de NIT do MCTI séo apresentados no capitulo 3. Com foco
no Arranjo NIT Rio e nas informagdes sobre suas unidades de pesquisa e a gestao da
Pl. Também sao abordados o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e sua atuacao
como Unidade EMBRAPII.

Ja no capitulo 4, séo realizadas analises e interpretacfes dos resultados
obtidos ao longo do estudo. Sao apresentados os principais achados e conclustes

decorrentes da pesquisa.

A conclusdo resume o0s pontos chave abordados no documento,
recapitulando a problematica, os objetivos e as principais conclusdes da pesquisa
realizada. Além de discutir as limitagdes do estudo e sugerir perspectivas futuras para

0 tema.
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Capitulo 1. Gestéo do portfélio de patentes

Pris (2015) afirma que existem dois tipos de atividades com relacéo a
gestdo de portfolio de patentes: operacionais e estratégicas. As atividades
operacionais incluem busca de anterioridade, redacdo de patentes e
acompanhamento de prazos, que frequentemente requerem procedimentos bem
elaborados com papéis claramente definidos para cada area, resultando em uma
execucdao eficaz. No entanto, existem as operacdes estratégicas, que incluem anélise
de patenteabilidade, revisbes estratégicas de portfélio, licenciamento de tecnologia e
investigacao interna de tecnologias patenteadas, que normalmente ndo possuem um
sistema definido e de compreenséao clara das fungées. Como resultado, a gestao
operacional assumiu o centro das aten¢des, e a gestao estratégica ficou com um papel

secundario, conforme Quadro 1.

Quadro 1: Atividades operacionais e estratégicas de gestéo de portfélio de patentes

Atividades Operacionais Atividades Estratégicas
(priorizadas): (segundo plano):

Andlise de patenteabilidade

Atendimento a prazos (custo x beneficio)

Boa redacao de patentes Revisédo estratégica de portfélio

Busca de Anterioridades Licenciamento de tecnologias

Exploracéo interna de tecnologias

Conducéo de processos de infracéo patenteadas

Fonte: Pris, 2015.

O Quadro 2 apresenta as atividades de gestdo estratégica mais

significativas, segundo Pris (2015), assim como o valor que agregam.



Quadro 2: Atividades estratégicas de gestdo de portfolio de patentes

patenteabilidade
(custo x beneficio)

(exclusividade sobre a
tecnologia) justifica o custo
da protecéo

Atividades Definicado Valor
Avalia se o beneficio do .
. Reduz custos ao evitar
Analise de patenteamento

patenteamento de
tecnologias que néo trazem
ganhos

Exploracéo interna
de tecnologias
patenteadas

Mapeamento de possiveis

aplicacbes das tecnologias
patenteadas e divulgacdo
para unidades operacionais

Gera valor indiretamente ao
maximizar os ganhos
gerados pelas tecnologias
patenteadas

Revisdo estratégica

Avaliacdo qualitativa das
patentes para tomada de
decisdo (manutencao,

Reduz custos ao indicar para
abandono patentes que néo
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de portfolio . )
P abandono, licenciamento e

priorizacao)

Selec¢é&o de tecnologias
patenteadas para
licenciamento, prospeccéo de
interessados e negociacdo

Fonte: Pris, 2015.

geram mais valor

Licenciamento de

X Gera receitas diretamente
Tecnologias

Segundo Eloi, Couto e Morais (2016), devido a grande cobranca no
aumento de ativos de Pl nas ICT, os responsaveis acabam priorizando a parte
operacional e deixando em segundo plano as acfes estratégicas, como: valorizacao
da tecnologia, patenteabilidade, revisdo do portfélio de patentes, concessédo de
licencas de tecnologia etc. Porém atividades como essas, que demandam trabalho
em equipe e desenvolvimento de competéncias, podem trazer retorno financeiro e

econOmico para as institui¢des.

Portanto, esta pesquisa surge da necessidade de gerenciar o crescente
volume de pedidos de patentes depositados pela DINTE, a medida que os bancos de
tecnologias semelhantes continuam a expandir-se. A avaliacdo periddica do portfélio
tornou-se crucial, principalmente devido aos custos anuais associados a manutencao

desses pedidos e patentes.

Essa preocupacéo ja é antiga no NIT Rio, que, em 2016, contratou uma
empresa especializada para analisar os processos de pedidos de patentes
depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionados as
tecnologias das 7 unidades participantes do NIT Rio naquela época: Centro Brasileiro

de Pesquisas Fisicas (CBPF), Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), Instituto de



32

Matematica Pura e Aplicada (IMPA), Instituto Nacional de Tecnologia (INT),
Laboratorio Nacional de Computacdo Cientifica (LNCC), Museu de Astronomia e
Ciéncias Afins (MAST) e Observatorio Nacional (ON).

Segundo Jern e Petersson (2013) a revisao estratégica do portfélio de
patentes é essencial para tomar decisdes estratégicas, como priorizar tecnologias
para licenciamento, negociacdo ou venda, bem como determinar a manutencéo,
cessacao ou abandono de atividades. Essa avaliacdo deve ser realizada de forma

regular.

No entanto, como mencionado anteriormente, ndo ha muitos processos
definidos sobre como essas atividades devem ser conduzidas e o modelo adotado
pelo NIT Rio em 2016, provou ser dificil de manter sua regularidade, devido a sua
complexidade e a necessidade de contratar uma empresa externa sempre que fosse

necessario refazer a avaliagdo.

O componente mais importante neste estudo das escolhas comerciais
avaliadas durante a revisdo estratégica do portfolio de patentes é a perspectiva
temporal. Devido a curta vida util das patentes, algumas empresas s6 valorizam as
patentes com menos de 10 a 15 anos antes dos direitos expirarem. Faltando poucos
anos para o vencimento da patente, um contrato de licenciamento pode néo ser viavel,
sendo preferivel vender a propriedade para quem a utilizara em um processo de
licenciamento, ou cedé-la a um sécio (JERN; PETERSSON, 2013).

O abandono de patente, também conhecido como patente abandonada
ou poda de patente, é um processo muito facil porque ndo sao necessarias interacées
externas. As patentes podem ser abandonadas ao néo continuar a pagar as taxas de
manutenc¢do (JERN; PETERSSON, 2013).

De acordo com Bader et al. (2012), a estratégia de abandono é um ciclo
natural que deve ser avaliado ao longo da vida da patente. Os autores identificam
cinco estagios no gerenciamento do ciclo de vida da patente: investigar, gerenciar,
proteger, otimizar e abandonar. O verdadeiro beneficio desta op¢do é uma reducgéo
nos custos futuros. O abandono pode resultar em economia significativa nas taxas de
manutencao pagas durante a vigéncia da patente, que geralmente aumentam com a

idade. Essa economia de custo pode ser reinvestida em P&D, desenvolvimento futuro
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de portfolio ou monetizagdo de patentes que foram mantidas (JERN; PETERSSON,
2013; GULLIFORD, 2015; ANDRADE; VISWANATH, 2017).

Vale ressaltar que, assim como na estratégia de abandono, a extincao
de uma patente para quem pretende explora-la reduz custos e pode agregar algum
valor. Ceder uma patente sem nenhum valor monetéario pode parecer estranho, mas
pode ser uma opc¢do estratégica. Essa estratégia, por exemplo, pode auxiliar na
resolucao de disputas com um potencial parceiro, detentor de uma patente concedida,

0 gque auxiliard em futuros contatos comerciais (JERN; PETERSSON, 2013).

Por sua vez, Gulliford (2015) compara um portfélio de patentes a uma
arvore em crescimento: com o passar do tempo, dezenas de patentes tornam-se
“centenarias”, e chegam a milhares apo6s serem solicitadas, por exemplo, no mercado
internacional. Segundo o autor, assim como alguém deve podar a arvore no quintal,
uma instituicdo deve cortar ativamente sua prépria carteira de ativos. Essa acéo,
também conhecida como poda de portfélio ou ajuste de portfélio, tornou-se mais
popular entre organizacgdes, institutos de pesquisa e universidades como um método
para determinar quais patentes devem ter sua manutencdo revisada e serem

abandonadas. Porque j& ndo estédo a produzir valor para as empresas.

Beers e Lazarova (2015) examinaram patentes que foram abandonadas
pelo titular, a partir do banco de patentes do US Patent and Trademark Office (USPTO)
e do European Patent Office (EPO), entre 2005 e 2014. Em 2014, o numero de
patentes que expiraram nos Estados Unidos devido a falta de pagamento das taxas
de manutengcdo e renovacado foi de 86.459, e na Europa foi de 37.172. Essa
quantidade é quase 35% maior do que 0 nimero de patentes abandonadas ha dez

anos em ambas as regides.

Segundo os autores, essa tendéncia de aumento no niamero de patentes
abandonadas esta diretamente relacionada ao crescimento no niumero de patentes
concedidas e registradas. Entre 2005 e 2014, o niumero anual de pedidos de patente
nos EUA aumentou em 47%, mas o humero de patentes concedidas mais que dobrou,

superando em muito a taxa de abandono, conforme Figura 2.
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Figura 2: Volume de abandono do USPTO e do EPO entre os anos de 2005 e 2014
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Fonte: Beers; Lazarova, 2015, p. 1.

Na Europa, o aumento de 10 anos no numero de patentes abandonadas
coincidiu com um aumento no nimero de pedidos de patentes depositados (39%),
embora ainda seja superior ao aumento um pouco menor no namero de patentes
concedidas (21%). Segundo os autores, 0os motivos para cortes no portfolio de
patentes incluem custos mais baixos, resposta as flutuacfes do mercado e garantia

do cumprimento das recentes mudancas na legislacéo de PI.

O investimento necesséario para manter uma familia de patentes é
significativo, representando até quatro a cinco vezes o custo do seu depdsito. Estima-
se que 50% a 60% das patentes abandonadas se devam a incapacidade de seus

titulares de arcar com custos de manutencao ou defesa legal (IPEA, 2022).

Além disso, uma carteira de patentes envelhecida € inevitavelmente
mais cara para uma empresa, uma vez que 0s impostos se tornam mais caros a
medida que a idade da patente aumenta. A motivacao por trds dessa estrutura tarifaria
em expansdo é encorajar os detentores de patentes a renunciar a direitos que nao
estdo mais explorando (BEERS; LAZAROVA, 2015; ANDRADE; VISWANATH, 2017).

Beers e Lazarova (2015) examinaram a idade média em que as patentes
sao abandonadas, que foi de 9,3 anos nos Estados Unidos e 7,7 anos na Europa.
Esses numeros séo significativos, porque mostram que parte expressiva das patentes
nos Estados Unidos é abandonada nos meses que antecedem a ultima e mais cara

taxa de manutencao (antes dos 11 anos e meio).
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A segunda razdo para o abandono estratégico de patentes sdo as
mudangas na demanda do mercado por produtos ou processos protegidos por
patentes. Mudancas na demanda podem ser causadas por obsolescéncia tecnoldgica
ou mudancas na importancia geografica de certos mercados, como local de vendas
ou fabricacdo. Nesse caso, 0s objetivos estratégicos corporativos ou institucionais
influenciaréo as decisdes de selecao de pessoal (BEERS; LAZAROVA, 2015).

Os mesmos autores destacam que, além dos fatores acima
mencionados, as crises econdémicas dos paises influenciam no nimero de patentes
abandonadas. Segundo os autores, a crise econdmica obriga os detentores de
patentes a reavaliar seus processos de PI, incluindo um corte de portfélio. Segundo
0s autores, a crise econdmica de 2008-2009 resultou em um aumento de 37% no
namero de patentes abandonadas nos Estados Unidos entre 2008 e 2010. A Europa

teve um aumento comparavel de 22,9% durante o mesmo periodo.

1.1. Abandono Estratégico de Patentes no Brasil

A gestdo do portfélio de patentes pode ser um movimento estratégico,
principalmente para empresas, para aumentar o valor comercial do portfélio, utilizar
as patentes como dado econémico, ou mesmo como vantagem competitiva sobre os
rivais (CANEGUNDES, 2021). No caso das ICT, a revisdo do portfélio de patentes
ajudaria a diminuir os gastos associados com patentes, onde a estratégia de patentes
difere daquela dos negécios. Indicadores como vida util da tecnologia, abrangéncia
geografica, escopo, entre outros, sao utilizados em diversos estudos de valoracao de
portfélios de patentes encontrados na literatura (MATIAS-PEREIRA, 2011).

Como mencionado anteriormente, as ICT publicas no Brasil dependem
de recursos publicos, e quando sofrem cortes, como aconteceu recentemente, e que
foram significativos, aumenta a necessidade de se ter critérios bem estabelecidos para
priorizar o uso dos recursos disponiveis. Nesse cenario, as discussdes sobre o
abandono de patentes tém crescido dentro de organizagdes, institutos de pesquisa e

universidades brasileiras.

Em estudo realizado por Brito e Fausto (2015) foi apresentada uma
valiosa andlise sobre o cenario atual dos principais NIT universitarios brasileiros no

que diz respeito a implementacdo de praticas de revisdo de portfolio e selecédo de
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patentes para descarte. O levantamento revelou que muitos NIT carecem de politicas
ou préticas internas especificas com essa finalidade. Aqueles que demonstraram
algum tipo de iniciativa nesse sentido ainda enfrentam desafios relacionados a
definicdo de critérios para a analise de seus portfolios, a determinacdo da

periodicidade das revisdes e a governanca das decisfes de descarte.

Foram encontradas metodologias j& implantadas em outras instituices,
onde foram coletadas informacfes sobre os procedimentos e critérios utilizados, as
ICT consideradas mais relevantes foram: a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Universidade Federal

de S&o Carlos (UFSCar), que serdo apresentadas a seguir.

1.1.1 Avaliacao de Portfélio de Patentes na UFRJ

A UFRJ, por meio da resolucdo CEPG n° 01/2011 que institui a politica
de PI e dispde sobre as normas de protecdo dos resultados das pesquisas realizadas
no ambito da universidade, permite a interrup¢éo da manutencgéo da protecao em caso
de expressa e justificada falta de interesse da universidade. Neste caso, a Agéncia de
Inovacdo UFRJ notificara o criador de que ele tem trés meses para manifestar seu
interesse em exercer os direitos de Pl em seu préprio nome e sob sua exclusiva
responsabilidade. A politica ndo especifica como deve ser feita a avaliagdo do
portfélio, a periodicidade e 0 escopo da andlise (UFRJ, 2011, p. 6).

Apds consulta a empresa especializada contratada pela universidade, a
instituicdo estabeleceu critérios de avaliacdo de tecnologias, tanto para avaliacdo
preliminar (prévia a protecédo) quanto para avaliacdo continua. Os critérios de andlise
sao divididos em cinco grupos, e sédo apresentados no Quadro 3 (BRITO; FAUSTO,
2015).



Quadro 3: Lista de critérios utilizados pela UFRJ para avaliagédo de portflio

A. Perfil do inventor

. Contatos com licenciadores potenciais
. Disponibilidade do inventor
. Experiéncia com protecéo intelectual

. Experiéncia de mercado

. Propriedade Intelectual

. Status da protecéo
. Validade da protecdo
. Titularidade

. Tipo de prote¢éo

© 00 N O O || W DN P

. Cobertura geogréfica
10. Extensao da protecao
11. Custo de manutencgéo da protecéo

12. Avaliacéo de patenteabilidade

C. Potencial de Mercado

13. Licenciadores potenciais identificados
14. Possibilidade de financiamento

15. Aplicacdo comercial

16. Investimento Inicial para producéo
17. Andlise da concorréncia tecnoldgica
18. Andlise comparativa de prego

19. Andlise da demanda potencial

20. Analise comparativa de qualidade/funcionalidade

D. Mérito Técnico

21. Possibilidade de desenvolvimentos futuros
22. Risco de contrafacéo

23. Nivel de maturidade tecnoldgica

E. Recursos da Agéncia

24. Conhecimento da agéncia sobre o mercado
25. Contatos da Agéncia com licenciadores potenciais

26. Acesso a especialistas do mercado
27. Acesso a dados do mercado

28. Conhecimento da Agéncia sobre a tecnologia

Fonte: Brito; Fausto (2015, p. 157-158).
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1.1.2 Avaliagao de Portfolio de Patentes na UNICAMP

A pratica utilizada pelo Inova UNICAMP é baseada na selec¢éo criteriosa
de tecnologias com alto potencial tecnolégico e de mercado. Essas tecnologias sdo
alvo de acbes de marketing ativo, por meio de iniciativas de busca ativa de parceiros.
Por outro lado, as tecnologias com menor potencial sdo comercializadas de forma
passiva. Isso é feito por meio da divulgacdo do perfil da tecnologia no website da
agéncia e pela distribuicdo do perfil para as empresas cadastradas no site. Dessa
forma, o Inova UNICAMP busca maximizar as oportunidades de parcerias estratégicas
e a comercializacdo das tecnologias mais promissoras, enquanto mantém uma

abordagem de divulgacédo para tecnologias com menor poténcia (GAMA et al., 2013).

Mais de 60 tecnologias desenvolvidas sdo protegidas todos os anos pela
Inova UNICAMP, por meio de pedidos de patentes protocolados no INPI, via PCT, ou
diretamente em escritérios internacionais, quando ha um ou mais cotitulares e
entendam que a tecnologia tenha alto potencial de crescimento de mercado (GAMA
et al., 2013).

A triagem do portfélio de patentes da UNICAMP é feita a partir de
critérios previamente estabelecidos pela universidade, estudados por Gama (2013) e
Martins (2017). Apds realizar um estudo de mercado e responder a questionamentos
metodoldgicos, a equipe da Inova UNICAMP faz essa triagem utilizando os seguintes
parametros: tecnologia (diferenca, potencial, estagio de desenvolvimento); mercado
(abertura, valor); critérios gerais (titulos, estado da arte tecnoldgico); e critérios
benevolentes sao as quatro categorias de critérios (impacto e protecéo). Cada critério
possui um conjunto de questdes associadas a uma pontuacéo final e peso, conforme

demonstrado no Quadro 4.



Quadro 4: Critérios de Avaliacao da Triagem de Tecnologias da Inova UNICAMP

Critérios de avaliacéo Notas Peso %
crescentes
1) Workaround e infringimento (1) a@4) 3
2) Diferencial da Tecnologia D) a(d) 3
Tecnologia 26%
3) Estagio de Desenvolvimento (1) a () 2
4) Impacto Financeiro da Tecnhologia (D) a(d) 1
5) Amplitude do Mercado e Valor de
Mercado ©a) 1
Mercado 6) Desenvolvimento de produtos a partir da 39%
L 1)a@4) 3
mesma base tecnologica
7) Escopo Geografico D) a(d) 3
8) Grupo de Pesquisa (1) a(b) 2
Critérios
Gerais 9) Titularidade (1) a(5) 1 22%
10) Atualidade da Tecnologia (1) a (5) 2
Impacto da Tecnologia 10%
Bénus ?
Protecéo -10%
TOTAL 23 100

Fonte: GAMA et al. (2013).
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Cada critério possui um grupo de questdes que correspondem a uma

nota e a um peso no somatério final, conforme os Quadros 5, 6 e 7.
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Quadro 5: Perguntas Definidas para a Avaliagao do Potencial da Tecnologia

Perguntas Definidas para a Avaliacao do Potencial da Tecnologia
Defini¢céo do Critério Pontuagéo

1.1. Workaround e infringimento
A tecnologia é dificilmente copiavel (workaround) e de facil detecgéo de 4
infringimento
A tecnologia é dificilmente copiavel (workaround) e de dificil deteccdo de 3
infringimento
A tecnologia é facilmente copiavel (workaround) e de facil detecgdo de 2
infringimento
A tecnologia é facilmente copiavel (workaround) e de dificil detec¢éo de 1
infringimento
1.2. Diferencial da Tecnologia
Radical - é de ruptura e/ou substituta frente as tecnologias atuais e 5
dominantes
Incremental - apresenta melhoria e aperfeicoamento frente as tecnologias 3
atuais e dominantes
Relativa - apresenta pouco diferencial frente as tecnologias atuais e 1
dominantes
1.3. Estagio de desenvolvimento
Avancado - se encontra em fase avancada, com aplicacdes identificadas e 5
testadas
Intermediario - se encontra em fase de testes para confirmacao das 3
aplicacdes
Inicial - se encontra em fase de pesquisa, as aplicacdes foram identificadas, 1
mas néo foram testadas

Fonte: GAMA et al., (2013).

Quadro 6: Perguntas Definidas para a Avaliacado do Potencial de Mercado

Perguntas Definidas para a Avaliacdo do Potencial de Mercado

Defini¢cdo do Critério | Pontuacéo
2.1. Existéncia de problemas que podem ser solucionados pela inovagao tecnolédgica
(Alinhamento com demandas de mercado)
Os problemas s&o conhecidos e quando solucionados geram ganhos econémicos 4
elevados
Os problemas s&o conhecidos e quando solucionados geram ganhos econémicos 3

medianos

Os problemas séo conhecidos e quando solucionados geram poucos ganhos econémicos 2
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Os problemas sao conhecidos, porém ainda ndo é possivel identificar se, quando

solucionados, geram ganhos econdmicos ou ndo se imagina que seja possivel solucionar 1
nenhum problema de grande importancia

2.2. Amplitude do mercado & Valor de Mercado

Mercado Amplo - atratividade para multiplos mercados 5
Mercado Especifico - atratividade para um setor e ou mercado mais especifico 3
Mercado Rgstritq - atratividade para um nicho ou segmento de mercado menor ou hdo 1
claramente identificavel

2.3. Desenvolvimento de produtos a partir da mesma base tecnolégica

O projeto possibilita a geracao de uma familia de produtos 4
O projeto possibilita a geracao de mais de um produto, porém de familias diferentes 3
O projeto possibilita somente o desenvolvimento de um anico produto 2
O projeto ainda esta em uma f:?\se preliminar a ponto de n&do ser possivel definir quais 1
produtos podem ser desenvolvidos

2.4. Escopo geogréafico do mercado

Mundial 4
Continental 3
Nacional 2
Local 1

Fonte: GAMA (2013).

Quadro 7: Perguntas Definidas para a Avaliacao dos Critérios Gerais da Tecnologia

Perguntas Definidas para a Avaliacao de Critérios Gerais

Definicdo do Critério | Pontuacéo
3.1. Grupo de pesquisa
Produtividade alta (com bolsa de produtividade CNPq) e alta disponibilidade 5
Produtividade baixa (sem bolsa de produtividade CNPQ) e alta disponibilidade 3
Produtividade alta (com bolsa de produtividade CNPq) e baixa disponibilidade 1
Produtividade baixa (sem bolsa de produtividade CNPq) e baixa disponibilidade 0
3.2. Titularidade
Sem cotitular 5
1 ou 2 cotitulares além da Unicamp 3
3 ou + cotitulares além da Unicamp 0
3.3. Atualidade da tecnologia
Alta - relaciona-se com problemas de grande atualidade 5
Méd?a - relaciona.—se com problemas atuais, mas de menor evidéncia e com esforco 3
relativo de pesquisa
Baixa_- relaciona-se com problemas de pouco apelo atual, com pouco esforco de 1
pesquisa

Fonte: GAMA (2013).
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Por fim, as respostas encontradas passam por uma nova triagem para

decisao, conforme Quadro 8.

Quadro 8: Perguntas para a Avaliacdo dos Critérios de Bonificagdo da Tecnologia

Critérios B6nus

Definicdo do Critério Pontuacéo Bénus

Impacto da tecnologia (b&dnus sobre a nota final)

Impacto ambiental 2
| ; il 1 Pontuagédo < 2 -
mpacto socia Bonus 0%
Entre 2e 4 -
1 Bénus 5%

Reinvestimento em pesquisa Maior ou igual a 5

Saude 2 Bonus 10%

Publicidade e repercusséao 1

Escopo de Protecéo da Patente (penalizagédo na nota final)

Protecéo satisfatdria - Quando o quadro
reivindicatoério reflete a suficiéncia descritiva do 0
pedido de patente

Protecéo parcial - Quando o quadro reivindicatorio
tem um escopo muito amplo com insuficiéncia -5%
descritiva para concretizacao de um ou mais
objetos de protecéo

Protecéo insuficiente - Quando um ou mais
objetos da invencdo ndo foram contemplados; ou
quando o esquema de numeracgéao de
reivindicacdes dependentes ndo garante a
somatdria das caracteristicas para melhor
caracterizacdo do(s) objeto(s) de protecao

-10%

Fonte: Gama (2013).

Conforme explicado por Gama (2013), a planilha gera automaticamente
um ranking ap6s somar os pontos obtidos para cada critério, no qual sdo identificados
e classificados para cada tecnologia, o resultado representa o potencial do mercado

e o potencial tecnoldgico.
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1.1.3 Avaliacéo do Portfdlio de Patentes na UFSCar

A Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar), no ano de 2016,
estabeleceu uma resolugcdo que rege a avaliacdo de patentes na instituicdo, a
Resolucdo n° 003/2016. Esta medida foi motivada pelos seguintes fatores: aumento
do nimero de ativos de Pl com titularidade da universidade; a necessidade do uso
racional e eficiente dos recursos institucionais disponiveis para esse fim; e, a
necessidade de implementacao de procedimentos para manter as criagdes protegidas
pela universidade (MARTINS, 2017). O Quadro 9 apresenta os critérios usados pela

ICT para triagem de suas tecnologias para manutencéo ou exclusao.

Quadro 9: Critérios de Avaliacao da Triagem de Tecnologias da UFSCar

ANALISE DE MANUTENCAO DE PATENTES

Acima de 36 pontos — a patente serd mantida

Abaixo de 36 pontos — a patente sera abandonada

1. Por quanto tempo a patente ainda é valida?

5 - Patente tem prazo superior a 12 anos restantes.
4 - Patente tem prazo 8-12 anos restantes.

3 - Patente tem prazo 4-6 anos restantes.

2 - Patente tem prazo 2-4 anos restantes.

1 - Patente tem prazo 0-2 anos restantes.

2. Quao amplo e abrangente as reivindicac@es de patente? (Esta questao deve avaliar
aforcadapatente. Quanto mais estreitas as reivindica¢cfes da patente, mais reduzida
serd entdo a sua forcga).

5 - As reivindicagdes incluem um principio geral e sao consistentes.
4 - As reivindicagfes sdo amplamente inclusivas.

3 - As reivindicagBes sdo razoavelmente amplas.

2 - As reivindicacdes sdo bastante estreitas.

1 - As reivindica¢Bes sado estreitas e especificas.

3. A coberturageograficada patente inclui mercados relevantes? (Essa questdo deve
avaliar se o mercado brasileiro —onde esta depositada —é o principal foco da patente,
se é um dos focos ou se essatecnologia sé é relevante em mercados externos).

Fonte: MARTINS, 2017.
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De acordo com a Resolugao n° 003/2016, os ativos de Pl mantidos com
recursos da UFSCar e nao licenciados para terceiros devem ser avaliados para fins
de determinacdo da conveniéncia e disponibilidade de tal manutencdo. O prazo
minimo para essa avaliacao é de cinco anos, contados da data do depdsito ou registro
do bem. Para determinar se uma patente serd descontinuada ou ndo, a Agéncia de
Inovacao da UFSCar avalia a situacao juridica, técnica, comercial e institucional da
atividade com base na ferramenta IPscore. O resultado da avaliagdo apenas ir4
determinar se o ativo deve ser mantido pela UFSCar ou se a questao deve seguir para

as etapas de avaliagéo do encerramento da titularidade (NEVES, 2016).

O software "Patent Portfolio Management with IPscore 2.2" do Escritorio
Europeu de Patentes, proporciona uma avaliacédo qualitativa, quantitativa e financeira
da tecnologia por meio de perguntas cujas respostas sdo correlacionadas a
pontuagdes. Os fatores avaliados incluem: fatores iminentes (Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitéria (Anvisa), Conselho de Gestédo do Patriménio Genético (CGEN),
institucionais ou técnicos); estatuto juridico (validade, reivindica¢des, abrangéncia
geografica); aspectos tecnolégicos (nivel de inovacao, maturidade da invencéao, nivel
de investimento); aspectos comerciais (licenciamento, potencial do mercado atual); e
fatores institucionais (nivel de interesse do grupo de pesquisadores e continuidade da
pesquisa/projeto) (MARTINS, 2017).

O software IPscore 2.2 é processado no Microsoft® Office Access e esta
acessivel em Aleméao, Espanhol, Francés, Inglés e Dinamarqués. Ele também tem a
opcdo de excluir ou escolher variaveis de avaliagcbes especificas. Uma série de
graficos e diagndésticos sobre os perfis juridico, financeiro, comercial e tecnoldgico da
patente podem ser produzidos apds as respostas as perguntas. Apesar de sua
utiidade e simplicidade, esse instrumento se concentra mais em questbes de
estratégia de mercado de tecnologia (MARTINS, 2017).

Se, apos a revisdo, as tecnologias receberem trinta e seis ou mais
pontos, elas sdo mantidas no portfélio de patentes. Se o resultado estiver com trinta e
cinco pontos ou menos, ela prossegue para uma andlise de descontinuidade de
manutencgao. A carteira devera ser examinada a cada cinco anos, e se a abordagem
mostrar que a patente permanecera valida, ela sera avaliada anualmente até que seja
licenciada ou perca valor (MARTINS, 2017).
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Capitulo 2 — Inovacédo no Brasil e o Surgimento dos NIT

Neste capitulo serd abordada a implementacdo de politicas publicas de
incentivo a ciéncia, tecnologia e inovacdo (CT&I) no Brasil, destacando a Lei de
Inovacdo e o Novo Marco Legal da Inovacdo, como mudancas significativas no
Sistema Nacional de Inovacdo (SNI) do Brasil. Iniciando essa abordagem
apresentando o processo que culminou com a criagao dos NIT pela Lei de Inovagéo,
Lei n® 10.973/2004.

2.1 O Surgimento dos Nucleos de Inovacédo Tecnoldgica no Brasil

Neste topico sera apresentado o surgimento dos NIT no Brasil,
considerado um importante avanco no fomento a protecao intelectual, transferéncia
de tecnologia e promocao de inovacdo no pais. Com o objetivo de fortalecer a
interacdo entre as ICT e o setor empresarial, os NIT foram estabelecidos como
estruturas responsaveis pela gestdo da Pl e promocéo da inovacdo, conforme sera

visto no tépico posterior.

A partir do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso
(1999-2002) inicia-se a articulagéo de um discurso proé politica de inovacéo. Tanto que
nesse periodo, por iniciativa do entdo Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT), foi
enviada ao Congresso, em 2002, a proposicdo da Lei de Inovacéo, inspirada no Bayh-
Dole Act'® e na Lei Francesa de Inovacgéo!! (CRUZ; SOUZA, 2014).

Cabe destacar que nos Estados Unidos além da implementacédo da Lei
Bayh-Dole houve também a promulgacdo da Stevenson-Wydler Technology
Innovation Act!? (PL 96-480), entre outras. Essas mudancas foram vistas como um

expressivo incentivo para a colaboracdo ICT-empresa, sendo uma das principais

10 A Lei Bayh-Dole ou Lei de Emendas a Lei de Marcas e Patentes (Pub. L. 96-517, 12 de dezembro
de 1980) ¢é a legislagdo dos Estados Unidos que permite a propriedade por terceiros de invengfes
decorrentes de pesquisas financiadas pelo governo federal.

11 Loi n® 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Disponivel em:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JJORFTEXT000000691990. Acesso em: 05 abr. 2023.

12 A Stevenson-Wydler Technology Innovation Act é uma lei dos Estados Unidos que foi promulgada
em 1980 com o objetivo de promover a inovacao tecnoldgica e facilitar a transferéncia de tecnologia
entre as agéncias governamentais dos EUA, laboratérios federais, universidades e setor privado.
Disponivel em: https://www.congress.gov/bill/96th-congress/senate-bill/1250. Acesso em: 08 jun. 2023.



https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000691990
file:///E:/RCP%20Machado/Academia/1_Rita/orientações%20mestrado%20prof/Patricia%20Coimbra/DISSERTAÇÃO/
https://www.congress.gov/bill/96th-congress/senate-bill/1250
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ferramentas para tanto a criagdo dos Escritorios de Transferéncia de Tecnologia (ETT)
dentro das universidades publicas e privadas. Segundo Orsi e Coriat (2006), j& existia
esse tipo de Escritério em muitas universidades do Reino Unido desde a década de
1960. Porém, segundo Cruz e Souza (2014), mudancas institucionais e regulatorias
nos Estados Unidos incluiram a questdo da Pl e do financiamento publico para o
desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com a industria, o que contribuiu
significativamente para a economia e transferéncia das tecnologias desenvolvidas a

partir do conhecimento cientifico gerado nas universidades.

Com os resultados do cenario internacional, o Brasil passou a adotar
politicas ativas de estimulo as relacdes ICT-empresa, a partir do advento da Lei de
Inovacdao (Lei n® 10.973/2004), com o objetivo de promover e flexibilizar as regras de
funcionamento das ICT, principalmente no que se refere ao seu relacionamento com
o setor empresarial (PARANHOS et al., 2018).

A retomada das politicas industriais e de CT&I no Brasil nos anos 2000
teve como um dos pilares a promocdao da interacdo entre universidades e empresas.
Essa abordagem foi consolidada pela Politica Industrial, Tecnologica e de Comércio
Exterior (PITCE) de 2003, que visava melhorar a eficiéncia produtiva, aumentar a
capacidade inovativa das empresas nacionais e expandir as exportacdes. Para
alcancar tais objetivos, reconheceu-se a importancia da interagdo universidade-
empresa como um meio de impulsionar o desenvolvimento tecnoldgico e a inovacéao.
A PITCE enfatizou a necessidade de fortalecer a transferéncia de conhecimento e
tecnologia entre os setores académico e empresarial, reconhecendo que a
colaboracdo entre universidades, centros de pesquisa, empresas e instituicbes de

fomento era essencial para a criacdo de um SNI eficiente (BRASIL, 2003).

No contexto da PITCE, foi estabelecida uma politica de C&T, o Programa
de Aceleracédo do Crescimento de C&T (PAC de C&T), enfatizando a relevancia da
interacéo entre ICT e empresas e delineando acfes necessarias para promover essa
interagdo. O programa buscou orientar e incentivar as ICT a expandirem suas
atividades em colaboragéo com o setor produtivo. Inicialmente, foi criado o Programa
Nacional de Pds-Doutorado da Coordenacéo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel
Superior (CAPES), com o propdsito de fomentar parcerias entre ICT e empresas por

meio do estimulo a formacéo e capacitacdo de recursos humanos no campo de CT&l.
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Em seguida, surgiu o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Cientifico,
Tecnolégico e de Inovagdo, destinado a apoiar a geracdo de conhecimento e
incentivar a pesquisa basica, aplicada no desenvolvimento de novos produtos e
processos, tanto em aspectos fundamentais quanto aplicados e tecnologicamente
orientados. Além disso, foi estabelecido o Programa de Pesquisa Tecnoldgica ou de
Inovacgao para Pequenas Empresas, do CNPg, como uma ferramenta para incentivar
a formacdo e atividades de grupos de pesquisa, promovendo colaboracdo entre

pequenas empresas de base tecnoldgica e pesquisadores (IPEA, 2008).

A estruturacdo desse sistema tinha como objetivo articular os diferentes
agentes envolvidos no processo de inovagao, proporcionando uma maior integragao
entre empresas, centros de pesquisa, instituicdes de apoio a gestéo tecnoldgica e ao
conhecimento, bem como instituicées de apoio a difusdo tecnolédgica. Essa integracao
permitiria uma melhor utilizacdo dos recursos disponiveis, além de promover a
colaboragéo e o compartilhamento de conhecimentos e expertise. Assim, a interagéo
universidade-empresa desempenhou um papel fundamental na retomada das
politicas industriais e de CT&l no Brasil, fornecendo a base para impulsionar a

competitividade e a capacidade inovadora das empresas brasileiras (IPEA, 2008).

Segundo Campos (2014), antes da Lei de Inovacéo, o ambiente de CT&lI
no Brasil ja vinha promovendo mudancas em fungdo dos movimentos internacionais
em prol da inovacao, como resultado, politicas, programas e processos para apoiar o
avanco do pais nessas areas foram desenvolvidos ao longo do tempo. Diversas
politicas publicas ja vinham sendo implementadas para promover a aproximacao do

governo, academia e empresa. Como a criacdo dos seguintes mecanismos:

1) Rede de Nucleos de Informacdo Tecnoldgica Industrial (NITI), no ambito
do Subprograma Tecnologia Industrial Basica (TIB) do Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Cientifico e Tecnoloégico (PADCT);

2) Nucleos de Apoio ao Patenteamento (NAP) / Escritorios de Transferéncia
de Tecnologia (ETT), financiados com recursos dos Fundos Setoriais de

Ciéncia e Tecnologia (FSCT).

Esses mecanismos plantaram a semente para o que seriam 0s NIT
criados pela Lei de Inovacgéao, pois ja existiam diversas ICT que ja dispunham de tais

estruturas (Nucleos de Patenteamento e Nucleos de Transferéncia de Tecnologia),
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estruturados no ambito do PADCT, e consequentemente, conhecimentos e
capacitacdo em busca de informagdo tecnoldgica contida em documentos de

patentes.

2.2 Lei de Inovacéao

Fica claro que, com o intuito de promover o desenvolvimento cientifico,
tecnoldgico e econdmico, desde o inicio dos anos 2000, o Brasil vem implementando
politicas publicas de incentivo a estruturacdo de um sistema nacional de CT&l, com
vistas a fortalecer as atividades inovativas no pais, desenvolvendo mecanismos legais
para apoia-las (IPEA, 2017)

Neste sentido, em 2004 foi promulgada a Lei n® 10.973, conhecida como
“Lei de Inovagao”, que estabelece medidas de incentivo a inovagcdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica. Esta lei foi criada com o objetivo de estimular e fomentar a
inovacao no pais (IPEA, 2017). Cabendo destacar que ela foi aprimorada e, além de
outras®?, foi incorporada ao Marco legal de CT&lI, Lei n® 13.243 de 2016 (BRASIL,
2016).

A Lei de Inovacdo teve como principais motivadores a intensa
competicdo por informagcdo, conhecimento e o avanco da inovacdo no mundo
moderno, fruto da globalizagéo, incentivando a criacdo de um modelo auténomo de
desenvolvimento tecnolégico, que se destaca como uma ferramenta Gtil para reduzir
a dependéncia tecnolégica do pais (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005).

Antes da criacdo da Lei de Inovacao, o Brasil ndo possuia uma estrutura
legal especifica para tratar dessas questfes. As politicas e programas relacionados a
inovacdo eram até entdo dispersos e ndo havia uma coordenacdo clara entre 0s
Ministérios envolvidos (ARAUJO et al., 2010).

13 0 Novo Marco Legal visa criar um ambiente mais favoravel a pesquisa, desenvolvimento e
inovagdo nas ICT e empresas, por meio da alteracdo de nove Leis: Lei de Inovacgdo; Lei das
Fundacdes de Apoio; Lei de Licitagcdes; Regime Diferenciado de Contratac6es Publicas; Lei do
Magistério Federal; Lei do Estrangeiro; Lei de ImportacSes de Bens para Pesquisa; Lei de Isencbes
de Importacfes e Lei das Contratacbes Temporarias (Disponivel em:
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/marco_legal de_cti.pdf. Acesso em:
20 jun. 2023).



https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/arquivos/marco_legal_de_cti.pdf
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Inspirada nas Leis de Inovacdo americana e francesa, sendo utilizado o
arcabouco da lei francesa, a Lei de Inovagao brasileira trata da legislagcdo para a
apropriacado do conhecimento (propriedade intelectual) e uma flexibilizacdo do Regime
Jurisprudencial Uniforme (RJU) para o pesquisador que ocupa cargo de servidor
publico (CABRAL et al., 2006). Tendo como foco flexibilizar a burocracia no

relacionamento entre ICT e empresas.

Além disso, a lei estabeleceu a obrigatoriedade das ICT criarem Nucleos
de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) e suas atribuicdes, conforme art. 16 da Lei de
Inovagao: “A ICT devera dispor de nucleo de inovagao tecnoldgica, proprio ou em

associacdo com outras ICT, com a finalidade de gerir sua politica de inovagao”.

Dessa forma, as ICT assumiram a responsabilidade de estruturar
internamente o seu NIT como um 6rgdo, com a finalidade de gerir efetivamente suas
politicas de inovagdo. Essa medida proporcionou uma maior autonomia e capacidade
estratégica para as ICT no que diz respeito a gestdo da inovacao (PARANHOS et al.,
2018).

A criacdo dos NIT fortaleceu a interacdo entre academia e industria, com
a intencdo de estimular a transferéncia de conhecimento cientifico e tecnoldgico para
o setor produtivo. Além disso, os NIT foram criados para desempenhar um papel
fundamental na protecdo da propriedade intelectual, auxiliando as ICT na avaliacéo,
protecdo e gestdo de suas patentes e outras formas de propriedade intelectual
(PARANHOS et al., 2018).

E correto dizer que a criagdo dos NIT representou um marco na
legislacé@o de inovacao no Brasil, ao estabelecer a importancia da gestao estratégica
da inovacédo nas ICT e incentivar a interagcdo com o setor empresarial. Esta medida
contribuiu para fortalecer a capacidade inovadora das instituicbes e promover o

desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais (PARANHOS et al., 2018).

Somente apds a Lei de Inovacéo, o Brasil passou a ter uma estrutura de
estimulo as atividades inovativas, estabelecendo mecanismos legais para fomentar a
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de novas tecnologias, a transferéncia de
conhecimentos e tecnologias, a protecdo da propriedade intelectual e o crescimento
de novas empresas e negocios inovadores (ARAUJO et al., 2010).
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Além disso, a Lei de Inovacdo também estabeleceu a criacdo de um
sistema de incentivos fiscais para empresas que investem em P&D (Art. 2° - inciso
XIIl), bem como a criagdo de programas de apoio a inovacédo empresarial. E conforme
apontado anteriormente, a Lei veio para fomentar um ambiente favoravel para
parcerias entre ICT e empresas, estimulando processos colaborativos entre atores
publicos e privados. Ademais, ela permitiu e regulamentou a incubacdo publica de
empresas, compartiihamento de infraestrutura, ferramentas e recursos humanos
publicos e privados para o avancgo tecnoldgico e a criacdo de processos e produtos
inovadores (BRASIL, 2004).

Cabe destacar que foi apds a aprovacao da Lei de Inovacgéo, que as ICT,
por meio de seus NIT, passaram a dar mais atencdo ao tema de patentes, o que &
compreensivel dado a falta de tradicdo nessa area. Entretanto, ndo basta proteger,
pois a partir dai é necessario realizar a transferéncia da tecnologia, para que a mesma

possa ser inserida no mercado trazendo inovagao para a sociedade.

Nesse sentido, conforme apontado pela CGU em seu parecer em 2020,
o estudo realizado pelo Férum Nacional de Gestores de Inovacgéo e Transferéncia de
Tecnologia (FORTEC) em 2018, que teve como base o ano de 2017, constatou que
as atividades relacionadas a Pl constituiram a maior parte da carga horaria dos
colaboradores dos NIT naquele ano, representando 32,6%, enquanto as atividades
relacionadas a transferéncia de tecnologia (TT) totalizaram 14,8%. E, apontou
também que o Formulario para Informacbes sobre a Politica de Propriedade
Intelectual das Instituicbes Cientificas, Tecnologicas e de Inovacdo do Brasil
(FORMICT) 2018, que também teve como ano-base 2017 (Ultimo ano disponivel),
destacou o predominio da Pl nos resultados das ICT. Pouco mais de 68% das
instituicbes participantes relataram ter solicitado ou recebido pedidos de protecéo
intelectual em 2017, embora apenas 20% tenham relatado a existéncia de contratos
de transferéncia de tecnologia naquele mesmo ano (CGU, 2020).

Como mencionado anteriormente, apds a san¢ao da Lei n° 13.243/2016
foi aprovado o Marco Legal da Inovacéo (BRASIL, 2016). Ele é resultado de quase
cinco anos de debate entre os integrantes do Sistema Nacional de Inovagéo (SNI), no
ambito das Comissdes de Ciéncia e Tecnologia da Camara e do Senado. Essas

discussbes comecaram com o0 reconhecimento da necessidade de mudancas em
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pontos da Lei de Inovacao e outras nove leis relacionadas ao tema, a fim de diminuir
barreiras legais e burocraticas e dar maior agilidade as instituicbes que atuam nesse
sistema (RAUEN, 2016).

Entre as principais mudancas feitas na Lei de Inovacdo no atual Marco
Legal, no que se refere ao tema “convénios de parceria”, foi a oficializagdo de uma
pratica comum entre as ICT, que é a cessao dos direitos da propriedade industrial
(DPI) gerada nas cooperacbes para a iniciativa privada parceira. De fato, a
manutencdo dos DPI sobre tecnologias resultantes de colaboracdes foi estruturada
como um 6nus anual que grande parte das ICT néo tinha interesse em arcar e, por
conta disso, acabava cedendo seus direitos as empresas, para que elas pudessem

realizar exploracdo comercial (RAUEN, 2016).

De acordo com a literatura, a disseminacdo da cultura de protecdo
intelectual levou a um aumento no niumero de depdsitos de patentes que resultou na
necessidade de revisdo estratégica do portfolio de patentes dentro das ICT. A
avaliacdo da carteira de patentes comeca a ser enxergada como uma
responsabilidade institucional com os recursos publicos que tais instituicdes tém a
disposicéo (OLIVEIRA, 2020).

A protegdo da Pl envolve custos financeiros e administrativos
significativos. Por exemplo, de acordo com o FORMICT 2019, que teve como ano-
base 2018, as ICT publicas relataram gastos proximos a R$ 7 milhdes com registro e
manutencdo de atividades de propriedade intelectual. Diante disso, a implementacao
de politicas de patenteamento pode ser relevante, uma vez que estabelecem critérios
para a tomada de decisdo acerca da pertinéncia e interesse da ICT na protecéo e
manutencdo da Pl (CGU, 2020).

Cabe destacar que este trabalho ndo pretende desestimular a protecéo
do capital intelectual, visto que as ICT se destacam como entidades produtoras de
conhecimento cientifico e tecnolégico, que podem resultar no surgimento de produtos
e processos de alto impacto para a sociedade. Porém, ndo podemos esquecer que as
pesquisas desenvolvidas no ambito das ICT publicas sdo, em geral, custeadas por
recursos oriundos dos cofres publicos e, por este motivo, é importante otimizar sua

utilizag&o. Isto vem motivando os NIT a reverem sua politica de Gestéao da PI.
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2.2 O papel dos NIT
Segundo o Marco Legal de CT&l (instituido pela Lei n°® 13.243/2016 e
regulamentado pelo Decreto n° 9.283/2018), que incorporou a Lei de Inovacédo e a

ampliou, os NIT sdo responsaveis por:
e gerir os direitos de propriedade intelectual das ICT;

e manter a politica institucional de apoio a inovacgéao, licenciamento e outras

formas de transferéncia de tecnologia;

e avaliar e categorizar os resultados dos projetos de investigacdo e das

atividades de forma a cumprir os requisitos da lei;

e apreciar o pedido de um inventor independente para a ado¢céo de uma
invengao nos termos do artigo 22 da lei;

e defender o consenso e promover a protecdo das criacdes relacionadas

com as ICT;

e expressar opinido sobre se é apropriado que essas criacées de protecédo
a propriedade intelectual sejam tornadas publicas;

e monitorar o tratamento dos pedidos e a manutencdo dos direitos de

propriedade intelectual das ICT.

Pode-se afirmar que a consolidacao dos NIT foi fundamental no estimulo
ao patenteamento no Brasil, pois se tornou o responsavel por promover e incentivar a
protecdo dos desenvolvimentos e a transferéncia de conhecimento e tecnologia nas
ICT do pais. O que contribui para o aumento da competitividade e da capacidade de
inovacdo das empresas brasileiras, além de fomentar o desenvolvimento econdmico
e social do pais (ARAUJO et al., 2010).

E de suma importdncia destacar que os NIT devem estar
constantemente atentos ao mercado, levando em consideracdo as demandas,
oportunidades e tendéncias que nele se apresentam. Além disso, os NIT
desempenham um papel fundamental como centros de interacéo entre a academia, a
indUstria e o governo, impulsionando a inovacdo e o empreendedorismo. Nesse
sentido, os NIT se estabelecem como um canal institucional que busca formalizar e
fortalecer essas relagbes (CARMO; RANGEL, 2021), mediando as intera¢des da ICT

tanto com o governo quanto com o mercado, como ilustrado na Figura 3.
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Figura 3: O NIT como Mediador entre os Agentes do Processo de Inovagao

Fomento
Subsidios
Politicas Publicas

Governo

Fonte: Elaborado pela autora com base em CGU, 2020.

Segundo a Pesquisa FORTEC, ano-base 2021, no Brasil existem 138
NIT, representando 186 ICT, que tém como principal objetivo contribuir para o
desenvolvimento local e regional. Ligados a eles encontram-se 1.573 profissionais
focados na promoc¢do da inovacdo tecnoldgica, sendo 30,3% dedicados a
transferéncia de tecnologia e 32,5% dedicados a promo¢do e manutencdo da
propriedade intelectual (FORTEC, 2022).

No ano de 2021, ainda conforme a Pesquisa FORTEC, no Brasil, foram
realizados pelas ICT, 2.328 pedidos de PI, sendo 1.187 depdsitos de patente de
invencéo, 80 de modelo de utilidade, 756 de programas de computador, 221 de marca,
20 de cultivar e 64 de outras categorias (desenho industrial (DI), topografia de circuito,
indicagdo geogréfica, entre outros), conforme Gréfico 2. Predominando as patentes

de invencdo em relacdo as outras formas de protecao.



Gréfico 2: Tipos de protecdes solicitadas pelas ICT, ano-base 2021
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Fonte: Elaborado pela autora, com base na pesquisa FORTEC, 2022.
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Como mencionado anteriormente, a Lei de Inovagdo permite o

compartilhamento de um mesmo NIT por um conjunto de instituicbes, formando

Arranjos de NIT. Sendo essa a estratégia usada pelo MCTI, a época, para as suas

UP. Neste sentido, o préximo capitulo apresenta os Arranjos de NIT do MCTI.
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Capitulo 3. Os Arranjos de NIT do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao
- MCTI

Como a Lei de Inovacgéo abriu a possibilidade de um NIT atender a varias
ICT, em 2006, o MCTI publicou o Plano Plurianual (PPA) para o Desenvolvimento
Nacional 2007-2010 (BRASIL, 2006), tendo como uma das metas implementar cinco
Arranjos de NIT para atender as UP das regides Norte, Nordeste e Sudeste. A
intencdo da criag&o dos arranjos era unir esforgos das Unidades de Pesquisa em torno
de um objetivo comum, para promover discussdes e debates sobre as questbes de
inovacdo e PI; racionalizar a utilizacdo de recursos humanos e financeiros para a
promocao da inovacao nas UP e apoiar financeiramente a manutencéo de ativos de
Pl, sem onerar cada Unidade (CAMPOS, 2014).

Para tanto, os Institutos vinculados ao MCTI deveriam se organizar em
Arranjos de NIT regionais. Esta medida teve como objetivo garantir a ndo pulverizacéo
de recursos financeiros, o fortalecimento e estruturacéo dos NIT nas ICT e a promocao
e disseminacédo de boas praticas de gestéo de politicas de inovacao entre os Arranjos
no que concerne a protecao da Pl e a transferéncia de tecnologia. Logo, o Ministério
nao apoiaria mais projetos isolados, mas sim Nucleos de Inovacdo Tecnologica

compartilhados pelas instituicbes espalhadas pelo pais (CAMPOS, 2018).

Para possibilitar a criacdo dos Arranjos de NIT do MCTI, em fevereiro de
2006, foi lancada uma chamada publica MCT/FINEP/Acdo Transversal +
Encomendas, intitulada “Programa Tecnologia Industrial Basica — TIB 02/2006”, que
tinha como objetivo a identificacdo e selecédo de propostas dentro do TIB para apoio
financeiro a projetos envolvendo a instalacdo e o fortalecimento dos NIT nas UP do
MCTI (CAMPOS, 2014).

Segundo Campos (2014), o MCTI contratou, por Encomenda, o
FNDCT/FINEP para a realizacéo de 3 (trés) projetos de criacdo de NIT para suas UP
no valor total de R$ 4.870.618,84 (quatro milhdes oitocentos e setenta mil seiscentos
e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), a ser distribuido ao longo de 24 (vinte e
guatro) meses, para os seguintes Arranjos: NIT Rio, NIT Mantiqueira e Rede Namor;
e 0 Arranjo de NIT da Amazoénia Ocidental (REDE AMOCI), apesar de nao ter sido
contratado por encomenda, recebeu R$ 2.000,000,00 (dois milhdes de reais) de

recursos para sua implementacgéo e, portanto, faz parte do conjunto de Arranjos de
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NIT do Ministério, conforme Figura 4 (CAMPOS, 2014). A Figura destaca a instituicdo
que sedia cada um dos Arranjos.

Figura 4: Arranjos de NIT do MCTI: composic¢ao e recurso destinados para a

Arranjo NIT Rio

(CBPF - Centro Brasileiro de Pesqusias Fisicas (Sede do NIT Rio) )
CETEM - Centro de Tecnologia Mineral
IBICT - Instituto Brasileiro de Informacéo em Ciéncia e Tecnologia
IMPA - Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada
INT - Instituto Nacional de Tecnologia
LNCC - Laboratério Nacional de Computagao Cientifica
MAST - Museu de Astronomia e Ciéncias Afins
ON - Observatério Nacional

Valor: R$ R$ 1.214.104,92 (um milhdo duzentos e quatorze mil cento e quatro reais
e noventa e dois centavos)

Arranjo NIT Mantiqueira

(CTI - Centro de Tecnologia da Informagao Renato Archer (sede do NIT Mantiqueira))
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
LNA - Laboratdrio Nacional de Astrofisica

Valor: R$ R$ 1.214.104,92 (um milhdo duzentos e quatorze mil cento e quatro reais
e noventa e dois centavos)

Arranjo AMOCI

(INPA- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia (Sede do AMOCI))
IDSM - Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraud

Valor: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais)

Arranjo Rede NAMOR

(MPEG - Museu Paraense Emilio Goeldi (Sede do Rede NAMOR))

Valor: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais)

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Campos (2014).

Para o que interessa discutir aqui, cabe destacar que o NIT Rio, localizado
no CBPF, na cidade do Rio de Janeiro, apresenta um diferencial perante os outros,

pois € o Unico Arranjo que possui apenas instituicbes subordinadas ao MCTI, de
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acordo com a Portaria MCTI n° 22, de 30 de janeiro de 2015, conforme mostra a Figura
5, que retrata 0 mapa de distribuicdo dos Arranjos de NIT, onde as UP vinculadas ao
MCTI estdo em destaque na cor vermelha (BRASIL, 2015).

A Figura 5 mostra os 5 Arranjos de NIT, que pretendiam ser implantados
em 2006, no ambito do Plano de Acgédo de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao para o
Desenvolvimento Nacional 2007-2010. Entretanto, a Rede NIT Nordeste (Rede NIT-
NE) nunca foi implementada. A intencdo era que o quinto Arranjo ficasse localizado
no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), porém apenas no ano
de 2021, o Centro implementou seu NIT préprio (CETENE, 2021).

Figura 5: Distribuicdo dos Arranjos de NIT do MCTI no Brasil
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Fonte: ALBUQUERQUE, 2018.

O relatoério da CGU apéds auditoria nos Arranjos de NIT do MCTI (2020)

retratou que as maiores dificuldades operacionais enfrentadas pelos Arranjos séo a
forca de trabalho e a capacidade de financiamento (CGU, 2020). A disponibilidade de

forca de trabalho apresenta um risco significativo para a continuidade de suas
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atividades e para o alcance dos objetivos da politica publica. O Arranjo AMOCI e o
NIT Rio contam majoritariamente com bolsistas vinculados ao Programa de
Capacitacdo Institucional (PCI) como parte de sua equipe. No AMOCI, apenas a
Coordenadora é uma servidora efetiva, enquanto os demais colaboradores sédo 6

(seis) bolsistas PCIl e 1 (um) estagiario.

De maneira geral, observa-se que o numero absoluto de servidores
dedicados exclusivamente aos Arranjos do MCTI é bastante reduzido, em alguns
casos, limitando-se a uma pessoa. Além disso, os bolsistas, embora capacitados nas
areas relacionadas as competéncias dos NIT, requerem um periodo prolongado de
aprendizado em relacéo as atividades do NIT, além de apresentarem alta rotatividade
devido a falta de vinculo efetivo com a instituicdo e as regras das modalidades de
bolsa (CGU, 2020).

Essa saida constante de profissionais impacta diretamente as atividades
dos Nucleos, que precisam recrutar novos membros e capacita-los. Essa situacao,
combinada com o cenario geral de aposentadorias sem reposi¢do nas Unidades de
Pesquisa (incluindo pesquisadores), impede o pleno desenvolvimento das
competéncias estabelecidas pelo Marco Legal, especialmente aquelas relacionadas a
prospeccao de mercado, inteligéncia competitiva e transferéncia de tecnologia (CGU,
2020).

Além das questdes relacionadas a forca de trabalho, fica evidente que
os Arranjos enfrentam dificuldades em termos de capacidade de financiamento.
Grande parte das despesas, principalmente aquelas relacionadas aos custos de
manutencao e registro dos ativos de propriedade intelectual, é financiada por meio de
recursos extras do MCTI por meio de Termos de Execucdo Descentralizada (TED).
No entanto, o recebimento desses recursos ndo ocorre regularmente, afetando a
estabilidade financeira dos NIT (CGU, 2020).

3.1. O Arranjo NIT Rio
No ambito da estratégia adotada pelo MCTI, em agosto de 2006, o MCTI
aprovou o projeto de criagdo do Arranjo NIT Rio, que teve como escopo atender, a

principio, as UP: CBPF, LNCC e ON, e contou com a Fundagdo de Apoio ao
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Desenvolvimento da Computacdo Cientifica (FACC) como interveniente (CAMPOS,

2014).

As atividades foram desenvolvidas com o objetivo de implementar e
consolidar as atribuicbes estabelecidas na Lei de Inovacdo como sendo de
competéncia do NIT, bem como na mudanca de cultura e visédo dos pesquisadores e
demais servidores das instituicdes no que concerne ao sistema de protecao intelectual
(CAMPOS, 2018).

ApOs sua criagdo em 2007, o NIT Rio enfrentou um periodo delicado,
pois as ICT vinculadas estavam em estégios diferentes no que diz respeito a gestédo
da inovacgéo. Algumas UP ja possuiam setores mais estruturados atuando como NIT,
como o INT, enquanto outras estavam em processo de criacdo de seus escritorios,
como o CETEM. Havia ainda aquelas que nao tinham pessoal dedicado a essas
atividades em suas estruturas, como o0 MAST e o IMPA (CAMPQOS, 2018).

O entendimento foi alcancado quando foi determinado que o Arranjo
passaria a atuar de forma mais abrangente, realizando atividades relacionadas a
gestédo da PI, negociacéo das parcerias transferéncia de tecnologia nas Unidades de
Pesquisa IMPA, LNCC, MAST e ON, bem como ag¢fes direcionadas e pontuais no INT

e no CETEM, que ja estavam mais avancados nas suas estruturas (CAMPOS, 2018).

No NIT Rio, o coordenador e os representantes das demais ICT do
Arranjo se dedicam parcialmente as atividades. O NIT Rio possui apenas 6 (seis)
bolsistas e uma servidora em dedicacéo exclusiva ao Nucleo, no cargo de secretaria.
A Rede NAMOR, gue perdeu suas cotas de bolsas, enfrenta uma situacéo critica, com
apenas 3 (trés) servidores realizando as atividades (incluindo o coordenador, que
acumula outras fungdes na entidade). No NIT Mantiqueira, cinco servidores efetivos
dedicam-se integralmente ao NIT (incluindo o coordenador), além de 4 (quatro)
servidores em dedicacgédo parcial e 3 (trés) bolsistas PCI. No entanto, a equipe ressalta
a falta de especialistas na redacdo de instrumentos juridicos, uma atribuicéo
desempenhada pelo NIT (CGU, 2020).

Ao longo dos anos, com o objetivo de atender a demanda ministerial, o
NIT Rio realizou esforcos no sentido de agregar outras UP presentes no estado do
Rio de Janeiro para que todas pudessem integrar a mesma estrutura organizacional.

O proximo topico apresenta as UP que fazem parte deste Arranjo.
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3.1.1 As Unidades de Pesquisa do MCTI Vinculadas ao Arranjo NIT Rio
Hoje, o Arranjo NIT Rio € composto por oito UP vinculadas ao MCTI que
estdo situadas no Estado do Rio de Janeiro ou tém atividades de pos-graduacao no

Estado. A Figura 6 apresenta as instituicées que compdem o Arranjo.

Figura 6: Unidades de Pesquisa do MCTI vinculadas ao Arranjo NIT Rio

CBPF

Centro Brasileiro
de Pesqulsas Fisicas

Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF)

Instituicdo de pesquisa basica e aplicada em fisica e polo de formagio de novos
pesquisadores, na investigagdo cientifica € no desenvolvimento de tecnologia de
ponta no Brasil. Com seus laboratérios multiusuarios, serve de infraestrutura para
grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, hem como para a indUstria nacional.
(CBPF, 2021)

CETEM

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

Centro de Tecnologia Mineral (CETEM)

Atua no desenvolvimento de tecnologia para o uso sustentavel dos recursos
minerais brasileiros, com foco na inovagdo tecnoldgica para o setor mineral. Os
beneficios advindos das pesquisas realizadas no Centro contribuem para o
desenvolvimento econémico e social do Pais. (CETEM, 2021)

< ibict

SUBORDINADA AO MCTI

Instituto Brasileiro de Informagao em Ciéncia e Tecnologia (IBICT)

Realiza estudos no campo da ciéncia da informagdo e temas relacionados. Tem
como missdo promover a competéncia, o desenvolvimento de recursos e a
infraestrutura de informagéo em ciéncia e tecnologia para a produgéo, socializagdo
e integragdo do conhecimento cientifico e tecnolégico. (IBICT, 2021)

Instituto de
Matemstica
Purae Aplicada

Instituto de Matematica Pura e Aplicada (IMPA)

Unidade de ensino e pesquisa qualificada como Organizagdo Social (OS), vinculada
ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e (MCTI) e ao Ministério da
Educacio (MEC). Bem-conceituado internacionalmente, é um grande incentivador
de pesquisas cientificas e da formagdo de novos pesquisadores para a propagagao
da cultura matematica. (IMPA, 2021)

INSTITUTO ‘ p—
NACIONAL DE | | h I'l

TECNOLOGIA

Instituto Nacional de Tecnologia (INT)

Instituicdo comprometida com a inovacdo, de atuagdo multidisciplinar, realiza
pesquisas avangadas visando a transferéncia de tecnologia para o setor produtivo,
além de oferecer diversos servigos técnicos especializados. Tem atuagdo
estratégica voltada para a inovagdo e o desenvolvimento tecnologico do pais.
Atualmente mantém parceria com o setor empresarial, gerando e disseminando
solugbes tecnoldgicas inovadoras, oferecendo servigos técnicos especializados e
certificando produtos. (INT, 2021)

Laboratério
Nacional de
Computag¢do
Cientifica

SUBORDINADA AO MCTI

Laboratorio Nacional de Computagdo Cientifica (LNCC)

Realiza pesquisa, desenvolvimento e formagdo de recursos humanos em
Computacdo Cientifica, em especial na construcdo e aplicagdo de modelos e
métodos matematicos e computacionais na solucdo de problemas cientificos e
tecnolégicos, bem como disponibiliza ambiente computacional para processamento
de alto desempenho, tendo como finalidades o avango do conhecimento e o
atendimento as demandas da sociedade e do Estado brasileiro. (LNCC, 2021)

N

MUSEU DE
ASTRONOMIA

LENCIAS ATINS

Museu de Astronomia e Ciéncias Afins (MAST)

tem como missdo ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento cientifico e
tecnolégico por meio da pesquisa, preservacdo de acervos e divulgacdo da
atividade cientifica brasileira. (MAST, 2021)

{ . Observatério
. Nacional

Observatorio Nacional (ON)

tem como missao realizar pesquisa e desenvolvimento em Astronomia, Geofisica e
Metrologia em Tempo e Frequéncia, formar pesquisadores em seus cursos de pds-
graduacdo, capacitar profissionais, coordenar projetos e atividades nestas areas e
gerar, manter e disseminar a Hora Legal Brasileira. (ON, 2021)

Fonte: Elaborado pela autora.

O NIT Rio possui um Comité de Coordenacdo de Inovagdo que €
composto por 1 (um) servidor publico de cada UP, totalizando 8 (oito) membros. A
direcdo de cada unidade vinculada é

responsavel pela indicacdo de seu
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representante. O servidor indicado tem dedicacéo parcial nas atividades do NIT Rio e
divide suas atribuicGes com outras definidas em sua respectiva UP (CAMPOS, 2018)

Desde a sua criacdo, o NIT Rio oferece assessoria nas areas de
Propriedade Intelectual, Mecanismos Legais para Inovacdo, Prospeccdo e
Transferéncia de Tecnologias, Divulgacdo de Tecnologias, Gestdo da Inovagcao e
Empreendedorismo Cientifico, conforme Figura 7.

Figura 7: As competéncias do Arranjo NIT Rio

Assessoria em Pl
* Orienta inventores das ICTs sobre a protecao das criagdes intelectuais e
publica¢des (do ponto de vista da propriedade intelectual);
Acompanhamento de depdsitos/registros das criagdes;
Gerenciamento do portfélio de PI.

Assessoria nos Mecanismos Legais para Inovacao

e Minutas de contratos, acordos de parcerias;
Orientagao ICTs sobre instrumentos de apoio a P&D e incentivos fiscais.

Prospeccao e Transferéncia de Tecnologias
Mapeamento de tecnologias inovadoras nas ICTs;
Identificagdo de oportunidades de negocios;

Transferéncia de tecnologia para o mercado.

Nit ri® -

Divulgacdo de Tecnologias

Dar visibilidade as tecnologias inovadoras desenvolvidas nas ICTs com
potencialpara interacdo com empresas;

Boletins de noticias com oportunidades para inovagao.

Empreendedorismo com base na Ciéncia
Construir o “mindset” empreendedor no jovem cientista;
Conectar com profissionais que se relacionam da indUstria;
Estimular a criagdo de startups de base cientifica e tecnolégica.

Fonte: Elaborado pela autora com base em ALBUQUERQUE, 2018.

O objetivo do NIT Rio € atuar em toda a cadeia da inovacgao tecnoldgica,
realizando tarefas relacionadas a gestéo da PI, negociacdo de parcerias com o setor
manufatureiro e transferéncia de tecnologia. O Arranjo dedica-se a identificar as
tecnologias das UP associadas, incentivando a inovacao e o empreendedorismo. Para
trazer melhorias para a sociedade como um todo, é importante estimular a interacao

entre organizagdes dos setores publico e privado ligadas a UP (NIT RIO, 2023).

3.1.2 Gestéo da Propriedade Intelectual das UP vinculadas ao Arranjo NIT Rio
Apos a criacao do NIT Rio, houve um aumento consideravel no deposito
de ativos de Pl demandados pelas Unidades de Pesquisa associadas, conforme o

Gréafico 3.
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Gréfico 3: Total de solicitagcdes de Pl das UP do NIT Rio, 2000 a 2022*
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Fonte: Elaborado pela autora com base em ALBUQUERQUE, 2018 e banco de dados do INPI.
*O MAST néo esta representado por ndo possuir nenhuma protec¢ao protocolada no INPI.

O Gréfico 3 apresenta dados sobre os depésitos de Pl relacionados as
UP vinculadas ao NIT Rio, incluindo patentes de invencdo, de modelo de utilidade
(MU), desenhos industriais (DI), marcas e programas de computador. De acordo com
o grafico, entre os anos de 2000 e 2006, ocorreram 59 depdsitos de PI, resultando em
uma média de 8,4 depdsitos por ano. No entanto, a partir do ano de criacao do Arranjo
em 2007 até 2022, foram identificados 402 depdsitos de Pl na base de dados do INPI,
representando uma média de 25,1 pedidos de protecéo por ano. Esse aumento é trés

vezes maior em comparacao ao periodo anterior.

Esses dados ilustram um avancgo expressivo no numero de depdésitos de
Pl apds a implementacdo do Arranjo, indicando um fortalecimento do ambiente de
inovacédo e protecao de conhecimento nas UP vinculadas ao NIT Rio. Essa melhoria
demonstra a efetividade das politicas e acbes promovidas pelo Nucleo, que tém
contribuido para estimular a geracdo e a protecdo do conhecimento cientifico e
tecnolégico. O aumento dos depdésitos de Pl também sugere um maior engajamento
das UP em atividades de pesquisa e inovagao, resultando em um ambiente mais
propicio para o desenvolvimento de novas tecnologias e sua transferéncia para o setor

produtivo.
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Nota-se que, apesar da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279) ser
de 14 de maio de 1996, o primeiro aumento de protecéo significativo ocorreu apenas
em 2002, poucos anos antes da Lei de Inovacédo (Lei n® 10.973), em 2004. Isso se
deve ao fato de que algumas UP ja vinham se movimentando com vistas a criacdo de
seus NIT. O que ocorreu no caso do INT e CETEM, visto que em 2002 foi langado o
projeto INOVA 3, que se constituiu no embrido do Arranjo NIT Rio (CABRAL et al.,
2006).

O Projeto INOVA 3 foi executado entre 2003 e 2005, para criar e
estimular a apropriacdo e transferéncia do conhecimento cientifico e tecnoldgico
gerado nessas instituicdes, considerado o primeiro Arranjo com foco na gestdo da
propriedade intelectual (CABRAL, 2006).

Lembrando que durante este periodo (2003 a 2005), foi promulgada a
Lei de Inovagcdo em 2004, trazendo para o cenario nacional a obrigatoriedade das ICT
publicas criarem seus NIT ou participar de um Arranjo de NIT com outras institui¢cdes.

No final de 2002, o CNPq lancou um edital para empresas e entidades
de pesquisa no Programa de Tecnologia Industrial Basica e Servigcos Tecnolbgicos
para Inovacao e Competitividade - TIB, com financiamento através de recursos do
Fundo Verde Amarelo (FVA), chamado FVA/TIB (INOVACAO TECNOLOGICA, 2002).

O INT junto com o CETEM e o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN)
foram contemplados no edital FVA/TIB com o projeto denominado "Implantacdo do
Escritério de Negocios com Tecnologia do INT, CETEM e IEN - INOVA 3”. O projeto
teve quatro principais objetivos: 1) Reforcar as atividades de protecéo da propriedade
intelectual; 2) Estruturar a comercializacdo de tecnologia; 3) Estimular os
pesquisadores a se dedicarem também as oportunidades de inovacéo; 4) Adaptar-se
as disposicdes da Lei de Inovacédo, incluindo a possibilidade de receber royalties
provenientes da exploracdo econdmica, distribuindo beneficios tanto para os

pesquisadores e participantes quanto para os orcamentos das ICT (CABRAL, 2006).

Em 2007, apOs a aprovagdo da Lei de Inovacédo, de 2006, que instituiu
formalmente o NIT Rio, este vem promovendo atividades vinculadas as competéncias

minimas estabelecidas na referida Lei (INT, 2021).

A Politica Brasileira de C&T, que vem sendo estruturada nas ultimas

décadas, tem como um de seus principais objetivos estimular o patenteamento de
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tecnologias. Isso inclui as esferas empresarial e das ICT. A principal justificativa para
essa direcdo é que as patentes resolvem, ainda que parcialmente, os problemas de
apropriabilidade dos resultados do processo tecnologico pelas empresas,
incentivando-as a investirem em P&D. No caso das ICT, o aumento do depdsito de
patentes pode estimular as empresas a fazerem os investimentos necessarios para

traduzir o conhecimento em inovagéo, segundo Bagatolli e Dagnino (2013).

Atualmente, o acervo de propriedade intelectual do Arranjo NIT Rio conta
com 469 ativos depositados, sendo que 53% séo de Patentes (n = 213) e 0s outros
ativos distribuidos entre Marcas, DI e Registro de Programa de Computador, conforme
o Grafico 4.

Grafico 4: Distribuicdo percentual de Pl depositados no INPI pelas UP vinculadas ao NIT Rio

u Patente - 53%
@ Software - 15%
4 Desenho Industrial - 16%

i Marcas - 16%

Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados do INPI.

Cabe ressaltar que, de todo o acervo de patentes depositadas, apenas
7 foram efetivamente transferidas, correspondendo a cerca de 3,3%. E todas as
transferéncias sdo de titularidade do INT.

Uma das hipéteses atreladas a esse fato € que esse baixo numero de
transferéncias ocorre pelo fato de, ndo raramente, os NIT se depararem com
inconvenientes de pedidos de patentes de tecnologias que foram desenvolvidas sem

qualquer apelo tecnolégico, que venham a promover um avango real da tecnologia.

Neste sentido, verifica-se a necessidade de estabelecer procedimentos
aprimorados e validados que possam dar subsidios para a avaliacdo quanto a real
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necessidade de realizar um depdsito de patente e /ou que possa decidir pela

manutencao daqueles ja efetuados.

O Grafico 5 apresenta o total de protecdes realizadas por cada UP que
compde o NIT Rio. Os dados mostram que mais da metade do portfélio pertence ao
INT (58%), inclusive é a Unica UP que possui os 4 tipos de protecdo (Patentes,

Marcas, DI e Programas de Computador).

Gréfico 3: Numero de protecdes por Unidade de Pesquisa do NIT Rio*
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Fonte: Elaborado pela autora a partir do banco de dados do INPI.
*O MAST néo esta representado por ndo possuir nenhuma prote¢éo protocolada no INPI.

Considerando que o INT é o foco de estudo neste trabalho, faz-se
pertinente apresentar um relato histérico dessa instituicdo que possui uma trajetéria
rica e significativa no contexto cientifico e tecnolégico do Brasil e que, desde sua
criagdo, tem se destacado como uma instituigdo multidisciplinar, abrangendo diversas

areas de pesquisa e desenvolvimento.

3.2 O Instituto Nacional de Tecnologia (INT)

O INT é uma das Unidades de Pesquisa que integra a estrutura
organizacional do MCTI, como apontado anteriormente. Fundado em 28 de dezembro
de 1921, como Estacdo Experimental de Combustiveis e Minérios (EECM), era entdo
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vinculada ao Ministério da Agricultura, Industria e Comeércio. O objetivo da Instituicdo
era investigar e divulgar os métodos industriais para 0 uso de recursos minerais e
combustiveis. A UP possui uma longa tradicado de exceléncia em pesquisa cientifica e
tecnoldgica e € uma das principais referéncias em inovacao no Brasil (OLIVEIRA,
2014).

Localizado no Centro do Rio de Janeiro, o INT fica proximo a Praca
Maua, onde também se encontra o Museu do Amanhé e o histérico edificio “A Noite”,
considerado o primeiro arranha-céu do Brasil e que ja foi sede do INPI e da Radio

Nacional.

O INT é responsavel por conduzir pesquisas aplicadas e de
desenvolvimento tecnologico em diversas areas, como: energia, meio ambiente,
materiais, alimentos, saude, metrologia, entre outras. As pesquisas realizadas no
Instituto séo orientadas para a solucéo de problemas concretos da sociedade, e tém
como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento econémico e social do pais
(CASTRO; SCHWARTZMAN, 2008).

Uma das principais contribuices do INT para a ciéncia do Brasil é a
promocdo da inovacao tecnoldgica e do desenvolvimento de produtos e processos
inovadores. O Instituto tem uma expressiva atuacao no incentivo a transferéncia de
tecnologia para empresas e setores produtivos, o que é fundamental para aumentar a
competitividade e a produtividade da industria brasileira (CASTRO; SCHWARTZMAN,
2008).

Outra importante contribuicdo do INT é a realizacdo de servigos de
metrologia e avaliacdo da conformidade, que sao fundamentais para garantir a
qualidade e a seguranca de produtos e processos. O Instituto € responsavel por
estabelecer as normas e padrbes de qualidade utilizados no Brasil (CASTRO;
SCHWARTZMAN, 2008).

3.2.1 100 anos de INT

Conhecer a histéria do INT é conhecer em profundidade um aspecto
importante do que foi, ou deixou de ser, a politica tecnoldgica e industrial dos
governos brasileiros neste periodo. Além disto, ela permite conhecer um
pouco mais intimamente as Vvicissitudes que afetam as instituicbes
governamentais na area tecnolégica, assim como suas possibilidades, nem
sempre realizadas. Desta forma, a historia do INT, ao servir para uma melhor
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compreensdo do passado, poderd quem sabe orientar os que tém a
responsabilidade pelas decisbes sobre o futuro (CASTRO e
SCHWARTZMAN, 2008).

Segundo informagdes divulgadas na época da criacdo do INT, uma
alteracéo no orgamento da Agricultura destinou 3 mil contos de réis'4 para a instalacéo
da Estacao Experimental de Combustiveis e Minerais. E em 28 de dezembro de 1921,
o Presidente da Republica emitiu o Decreto n® 15.209, de 28 de dezembro de 1921,
que instituiu oficialmente a Estacao Experimental de Combustiveis e Minerais (EECM)
anexa ao Servico Geoldgico e Mineralégico do Brasil*®> (MOUTINHO, 2022).

O referido Decreto estabelecia como funcao “investigar e divulgar os
melhores processos industriais de aproveitamento dos combustiveis e minérios do
pais”. Isto incluia, segundo o regulamento, estudos sobre enriquecimento de
combustiveis, métodos de queima e aproveitamento, destilacdo de xistos
betuminosos, utilizacdo de combustiveis na siderurgia, aproveitamento de minérios de
ferro e outros de valor econémico, aproveitamento de materiais de jazidas para a
fabricacdo de cimento, e utilizacdo de produtos nacionais na fabricacéo de refratarios.
A estacdo ficaria situada ao lado do servico geofisico em um galpdo na Rua
Itapemirim, no bairro carioca da Urca (CASTRO, 2018).

A EECM, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indastria e Comércio,
foi responsavel por pesquisar e divulgar informacdes sobre processos industriais do
Brasil para uso de combustiveis fosseis e minerais. Ernesto Lopes da Fonseca Costa,
considerado o sistematizador da pesquisa tecnolégica do pais, foi o fundador e
primeiro diretor da entidade (MOUTINHO, 2022).

A EECM expandiu suas atividades realizando pesquisas sobre
combustdo e destilacdo e uso do carvao, além de combustiveis para motores
explosivos (alcool). A pesquisa de ponta na Instituicdo j& se mostrava em 1925 a,
quando ocorreu uma demonstracdo publica do uso de &lcool como combustivel em
um automaével cujo motor foi preparado para tanto (MOUTINHO, 2022). A Figura 8

mostra o registro do evento.

14 Segundo o Eclonig, o valor aproximado é o seguinte: 1 Real (Réis) = R$ 0,123. 1 Mirréis (Mil Réis)
= R$ 123,00. 1 Conto de Réis (Mil mirréis) = R$ 123.000,00. Portanto, o valor recebido seria em torno
de R$ 369.000,00 (Quanto vale 1 Reis em reais? Confira isto | converter réis em reais - Eclonig).

15 Disponivel via Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso em 21 jun. 2023.



https://ecloniq.com/quanto-vale-1-reis-em-reais-confira-isto-converter-reis-em-reais/#:~:text=O%20valor%20aproximado%20%C3%A9%20o%20seguinte%3A%201%20Real,Conto%20de%20R%C3%A9is%20%28Mil%20mirr%C3%A9is%29%20%E2%80%93%20R%24%20123.000%2C00.
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-15209-28-dezembro-1921-529388-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%2015.209%2C%20de%2028%20de%20Dezembro%20de,Mineralogico%20do%20Brasil%2C%20e%20approva%20o%20respectivo%20regulamento
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-15209-28-dezembro-1921-529388-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%2015.209%2C%20de%2028%20de%20Dezembro%20de,Mineralogico%20do%20Brasil%2C%20e%20approva%20o%20respectivo%20regulamento
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Figura 8: Demonstracao publica do primeiro carro a alcool

SRR R e Aposto de 1925 N

1 Ford, especials preparado na Estagdo Experiy I de Combustiveis ¢ Minerios (hoje Instituto

Nacional de Tecnologia), que fez os percursos Rio-S. Paulo, Rio-Barra do Pirahy ¢ Rio - Petropolis, alimentado
com alcool de ) Graos e dirigido pelo engenheiro Souza Mattos

Fonte: MOUTINHO, 2022.

Em 1929, a EEMC mudou-se para um terreno de 5.350 metros?, proximo
ao cais do porto e a Estrada de Ferro Central do Brasil, limitado pela Avenida
Venezuela e Rua Edgar Gordilho. E, poucos anos depois, foi publicado o Decreto n°
22.750 de 24 de maio de 1933, que transformou a Estacdo Experimental no Instituto
Nacional de Tecnologia — INT*® (MOUTINHO, 2022). O referido Decreto estipula o
propdsito do INT em seu art. 1°.

Art. 1° Fica creado, no Ministerio da Agricultura, como fim de estudar o melhor
aproveitamento das materias primas nacionais e de promover cursos de
especializagcdes para técnicos brasileiros, o |Instituto de Técnologia,
subordinado diretamente a Diretoria Geral de Pesquizas Cientificas.

Mesmo antes de sua criacao, e com o proposito de unir os esforcos de
pesquisa tecnoldgica e a industria, em fevereiro de 1932, foi publicada a primeira
edicdo da Revista de Quimica Industrial (RQI). A Revista é a mais antiga Revista de
Quimica do Brasil ainda em atividade, e foi criada com o objetivo de fazer o pais
avancar promovendo a interacao entre ciéncia e industria, publicando artigos técnico-
cientificos pertinentes ao setor industrial e de pesquisa, desenvolvimento e inovagao
(PD&I) (MOUTINHO, 2022).

16 Disponivel via Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso em 21 jun. 2023.



https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22750-24-maio-1933-521047-republicacao-79906-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22750-24-maio-1933-521047-republicacao-79906-pe.html
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Em 11 de julho de 1934, foi promulgado o Decreto n° 24.670'7, o qual
conferiu ao diretor do INT o estatuto de membro integrante do Conselho de Recursos
da Propriedade Industrial. Tal medida representou um marco na historia do INT, pois
oficializou e expandiu sua influéncia no ambito do sistema de inovacao tecnologica. A
partir desse decreto, o INT consolidou-se como uma instituicdo de referéncia no
desenvolvimento e protecéo da propriedade industrial no Brasil, contribuindo de forma
significativa para o fomento da inovacgéo e o0 avanco cientifico do pais. Essa integracao
fortaleceu a posicéo do Instituto como uma entidade estratégica no cenario nacional,
reafirmando seu compromisso com a promocdo do progresso tecnolégico e a
valorizagédo da PI (MOUTINHO, 2022).

Ja em 1980 é constituida a Associacdo Brasileira das Instituicbes de
Pesquisa Tecnoldgica e Inovacdo — ABIPTI, contando com o INT como um dos
fundadores (MOUTINHO, 2022).

O INT se mostra participativo, na area da propriedade industrial desde
1968, quando por decisdo do Ministro da Industria e Comeércio, passou a integrar o
Grupo de Trabalho para a revisdo do Cddigo de Propriedade Industrial e a
reorganizagdo do entdo Departamento Nacional de Propriedade Industrial
(MOUTINHO, 2022), que se transformaria em Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, em 1970.

A partir de uma deciséo proferida pelo Ministro da Industria e Comércio,
em 1975, deu-se origem ao estabelecimento do Nucleo de Desenho Industrial do INT,
que é reconhecido como o primeiro grupo de pesquisa, desenvolvimento e
transferéncia de tecnologia do Brasil. Esta iniciativa governamental representou um
marco significativo no panorama da inovacao e desenvolvimento tecnoldgico do pais,
estabelecendo as bases para a consolidacdo de uma cultura de pesquisa e inovagao
no campo do desenho industrial. O estabelecimento do Nucleo de Desenho Industrial
do INT contribuiu para a promocdo do progresso tecnologico e estabeleceu um
precedente relevante para a formagdo de grupos de pesquisa e inovagdo no pais,
destacando a importancia da colaboragéo entre o setor publico e o setor privado na
promocdo do desenvolvimento tecnoldgico e da competitividade industrial
(MOUTINHO, 2022).

17 Disponivel via_Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso em 01 jul. 2023.



https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24670-11-julho-1934-518113-publicacaooriginal-1-pe.html
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Conforme consta na base de patentes do INPI, foi depositado no dia 14
de setembro de 1985, o primeiro pedido de patente de titularidade do INT. Sob o
namero Pl 8504666-3 e com o titulo “Processo de Obtengao de Acetaldeido”. A Figura

9 apresenta esta primeira patente.

Figura 9: Folha de rosto da primeira patente do INT
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Fonte: Base de dados do INPI, busca efetuada em 21 jun. 2023.

Em 1999, foi criada a Incubadora do INT, que tinha como visao incentivar

a formacéo de empresas de base tecnoldgica (REDETEC, 2015).

Estruturas voltadas para a apropriacao e disseminacéo do conhecimento
foram criadas pelo INT em 2001, gerenciadas pela Coordenacdo de Negocios do
Instituto. Também foram criadas a Secédo de Propriedade Intelectual (SPIN) e a Secéo
de Transferéncia e Cooperacéo Técnica (STCT). A SPIN, posteriormente, se tornou o
NIT do Instituto (CABRAL et al., 2006).

Conforme dito anteriormente, em 2007, surgiu o Arranjo NIT Rio, que
iniciou suas atividades com quatro instituicoes, a saber: INT, CBPF, LNCC e ON.
Cabendo destacar a importancia da experiéncia e conhecimentos acumulados durante
a vigéncia do INOVA 3, o embrido do NIT Rio.
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Em 2009, o INT publicou a primeira verséo da sua Politica de Inovacao,
conforme determinado pela Lei de Inovacéo, o que possibilitou a concretizagcdo de um
relevante marco na historia do INT e da inovacao no Brasil. Trata-se da possibilidade
trazida pela referida Lei, de distribuicdo de percentual dos royalties obtidos pela
instituicdo no processo de TT (art. 6°). N&o havia, a época, um caminho administrativo
estabelecido para que a gratificacdo advinda da TT chegasse ao contracheque do
servidor envolvido, mas o Instituto conseguiu a inclusdo do pagamento de royalties
por direito de invencdo ao cientista, direto no contracheque do servidor do instituto,
em raz&o do contrato de transferéncia de tecnologia firmado com a empresa Argamil,
de Santo Antdnio de Padua — RJ, pelo desenvolvimento da patente de titularidade do
INT e CETEM (INT, 2009). O que foi um passo fenomenal, visto que ndo havia
caminho administrativo até entdo para que tal fato ocorresse, sem problemas, visto

gue se trata de ganho eventual.

Outro momento de extrema relevancia ocorreu em 2013, quando o MCTI
selecionou o INT, juntamente com o Instituto de Pesquisas Tecnologicas (IPT) de Séo
Paulo e o Senai Cimatec da Bahia, para participarem do projeto piloto de fomento a
interacdo entre ICT-empresa, promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e
Inovacao Industrial (EMBRAPII). Essa iniciativa representou um marco importante na
trajetdria do INT, visto que consolidou sua participacao ativa no desenvolvimento e na

transferéncia de tecnologias para o setor produtivo (NERY, 2014).

3.2.2 O INT como Unidade EMBRAPII

Toda a multidisciplinaridade do INT foi primordial para a sua escolha
como uma das trés instituicbes de pesquisa a participarem do projeto piloto da
EMBRAPII, que tem como objetivo central incentivar projetos colaborativos entre
empresas nacionais, instituicbes tecnoldgicas ou instituicbes privadas dedicadas a
atividades de P&D que visam produzir produtos e processos inovadores, com o intuito
de estimular o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade tecnolédgica para,
assim, potencializar a forca competitiva das empresas tanto no mercado interno como
no mercado internacional (EMBRAPII, 2023 (a)).

A EMBRAPII administra recursos nao-reembolsaveis que sédo utilizados

em projetos colaborativos entre empresas e as Unidades vinculadas a EMBRAPII.
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Essas unidades possuem uma sélida capacidade técnica para atender as demandas
das empresas por solugdes tecnoldgicas e inovacdes em areas especificas. O objetivo
€ estimular a cooperacdo entre o0s setores publico e privado, impulsionando o

desenvolvimento tecnoldgico e o avanco da inovacao no pais (IFMG, 2016).

Ao ser selecionado para integrar o projeto piloto EMBRAPII, o INT teve
a oportunidade de fortalecer suas parcerias com o setor empresarial, ampliando seu
escopo de atuacao e estabelecendo uma solida conexao entre a pesquisa cientifica e

o desenvolvimento tecnoldgico aplicado (NERY, 2014).

Segundo Gilaberte (2021),

Para a operacionalizacdo do piloto, em 08/12/2011 a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) firmou Acordo de Cooperagéo Financeira com a
Confederacdo Nacional da Industria (CNI) com o objetivo de transferir
recursos financeiros ndo reembolsaveis por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico (FNDCT), para a execugdo do
Projeto Piloto de Alianca Estratégica Publica e Privada no montante de R$
90.000.000,00 (noventa milhdes de reais) (p. 77).

... 0S projetos estabelecidos pelas ICT com as empresas ho projeto piloto
deviam atender aos seguintes requisitos: 1) area temética- cada ICT teve
aderéncia a determinadas areas estratégicas no &mbito do Projeto Piloto. As
areas estabelecidas foram: INT - salde e energia; IPT - biotecnologia,
nanotecnologia e microtecnologia; e, SENAI/CIMATEC BA - automacéo e
manufatura; conteddo inovativo; e, 2) todos os projetos desenvolvidos ao
longo do piloto deviam ser caracterizados como sendo de PD&I (p. 78).

A proposta da EMBRAPII prevé que ela se dara por meio de redes de
instituicBes e centros de pesquisa e ndo pela construcao de laboratérios privados.
Nesse contexto, o0 Grupo de Trabalho instituido em agosto de 2011 pela Portaria n°
593/2011 visou realizou esse experimento piloto, cujo objetivo era dar sugestbes e
ideias para o modelo legal e de governanca da EMBRAPII. Lembrando que as
instituicbes escolhidas para participar do projeto piloto caracterizaram estruturas
administrativas distintas, a saber (OLIVEIRA, 2014):

a) Instituto Nacional de Tecnologia (INT): Org4o da administracdo publica direta

como Unidade de Pesquisa vinculada ao MCTI;

b) Instituto de Pesquisas Tecnologicas (IPT): empresa publica, tendo o Estado
de Sao Paulo como maior acionista, € um dos maiores institutos tecnologicos

do Pais e exceléncia em bionanotecnologia;
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c) Servico Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro Integrado de
Manufatura e Tecnologia (SENAI-CIMATEC): Unidade do SENAI que se
destaca em inovacdo tecnologica, alcancando resultados significativos no
avanco da pesquisa aplicada com foco em tecnologias de manufatura assistida

por computador.

Posteriormente, a EMBRAPII foi regulamentada como uma Organizacao
Social (OS) e todas as instituicbes que participaram do projeto piloto, foram

automaticamente credenciadas para a segunda fase (OLIVEIRA, 2014).

Apenas para ressaltar a importancia da EMBRAPII, na qual o INT figura
como instituicdo participante desde o inicio, a Figura 10 apresenta os resultados para
o periodo entre 2014 e 2022.

Figura 10: Resultados do projeto EMBRAPII acumulados de 2014 a 2022

1.898 1.087 1.310 | 621

Projetos Projetos Empresas Pedidos de

apoiados concluidos apoiadas Propriedade
Intelectual

RS 2,66 bilhdes e liradas am RAD
Embrapii Empresas Unidades Embrapii

RS 868,8 || RS 1,32 RS 462,8
milhdes bilhao milhdes
32,6% 50% 17,4%
diminuindo alavancando

risco e custo das investimento privado

empresas

Fonte: EMBRAPII, 2023b.

O nuamero expressivo de projetos contratados em 8 anos, as empresas
envolvidas e o montante de recursos investidos demonstram o compromisso da
EMBRAPII em fomentar a inovagao tecnolédgica no Brasil. Essa iniciativa contribui para
o fortalecimento do ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovagéo, ao
estimular a colaboracédo entre empresas e instituicdes de pesquisa, resultando em
solugdes mais robustas e relevantes para os desafios enfrentados pelo pais. Além
disso, a obtencao de 621 pedidos de Pl evidencia o potencial de transformagéo dessas

iniciativas em produtos, processos ou servi¢os inovadores (EMBRAPII, 2023Db).
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O INT, € uma Unidade EMBRAPII (UE) desde o seu projeto piloto até os
dias atuais, indicando sua relevancia para o desenvolvimento da inovagao e da ciéncia
no pais. Por ter sido selecionado para ser uma das 3 UE iniciais, o INT ganhou
reconhecimento como uma instituicdo de referéncia no fomento a pesquisa aplicada
e a transferéncia de tecnologia. Essa condicao conferiu ao INT maior visibilidade e
atratividade para empresas interessadas em parcerias de inovagéo, fortalecendo a

conexao entre academia e setor produtivo (MOUTINHO, 2022).

O INT passou a ter acesso a recursos financeiros e apoio técnico
oferecidos pela EMBRAPII, o que ampliou sua capacidade de realizac&o de projetos
de P&D em parceria com empresas. Recursos fundamentais para viabilizar a
implementacdo de projetos de alto impacto e impulsionar a inovacéo tecnoldgica.
Ademais, proporcionou ao INT a possibilidade de estabelecer parcerias estratégicas
com outras unidades da rede EMBRAPII, além de empresas nacionais e
internacionais. Essas colaboracdes ampliaram o intercambio de conhecimentos,
tecnologias e boas praticas, favorecendo a cooperacéo e sinergia em prol da inovacéo
(EMBRAPII, 2023a).

Outro aspecto importante € o acesso facilitado as demandas do setor
produtivo. Como UE, o INT estd em constante dialogo com as empresas,
compreendendo suas necessidades e desafios tecnoldgicos. Essa interacdo direta
permite ao Instituto direcionar seus esforcos para atender as demandas mais
prementes da industria, desenvolvendo solucdes inovadoras e de alto impacto
economico (EMBRAPII, 2023a).

Atualmente, a atuacdo do INT na EMBRAPII esta distribuida pelas

diversas areas da quimica industrial, como mostra o Quadro 10.

Quadro 10: Subareas de Competéncia da Unidade EMBRAPII/INT

. Exemplos de Linhas de
Subéreas =
Atuacao
Tecnologia Quimica Orgéanica Polimeros
Tecnologia Quimica Ceramicas
Inorgénica Metais
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Catalisadores

Processos Quimicos Catalise e biocatalise

Processos Fisico-Quimicos Corrosao e biocorrosao

Fonte: OLIVEIRA, 2014, p. 117.

3.3. O INT - Cenério Atual

Hoje, o Instituto é uma instituicdo notavel e diversificada, composta por
vérias divisbes que se dedicam a P&D em diversas areas de importancia estratégica.
Essas divisbes abrangem campos como materiais, poluentes, catalise e processos
qguimicos, corrosao, energia, meio ambiente, sistemas de gerenciamento de producao
e DI. Além disso, possui laboratdrios para desenvolvimento de processos quimicos e
biolégicos, catalise, polimeros, materiais ceramicos, DI e testes de eficiéncia
energética (MOUTINHO, 2022).

Além disso, o INT possui uma infraestrutura de laboratérios de ponta que
oferecem suporte para o desenvolvimento de processos quimicos e biologicos
inovadores, pesquisa em catalise para otimizacdo de rea¢des quimicas, estudos em
polimeros e materiais ceramicos avancados, experimentacdo em DI e realizacao de
testes de eficiéncia energética para impulsionar a inovagcdo tecnologica e a

sustentabilidade.

A Figura 11, apresentada no relatorio de 2023 do INT, ilustra de forma
visual a estrutura organizacional da instituicdo, destacando como todas essas divisoes
e laboratérios estao interconectados para promover o avango continuo da pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico no Brasil. Essa estrutura permite que o INT continue
desempenhando um papel fundamental no progresso cientifico e tecnolégico do pais,

abordando desafios criticos e impulsionando a inovacédo em varias areas-chave.

Figura 11: Estrutura Organizacional do INT
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Fonte: INT, 2023.

Para o foco deste trabalho, interessa destacar a Divisdo de Inovacéo
Tecnoldgica (DINTE), setor encarregado de liderar as iniciativas relacionadas a
inovacgao tecnoldgica dentro da instituicao.

3.4. Diviséo de Inovacdo Tecnoldgica (DINTE)
Em 2013, ficou estabelecido que todas as atividades referentes a Pl
seriam absorvidas pela Divisdo de Inovacdo Tecnologica — DINTE (INT, 2021).

Como mencionado anteriormente, em 2009, foi publicada a primeira
versao da politica de inovacédo do INT; e, a ultima foi publicada em junho de 2021, em
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consonancia com o atual Marco Legal da Inovagéo - Lei n°® 13.243/16 e Decreto n°
9.283/18. Principalmente no que se refere aos Artigos:

- Art. 6° - Contratos de TT,;

- Art. 6° - Prestacdo de servicos técnicos especializados;

- Art. 8° - Concesséo de adicional variavel;

- Art.9° - Acordos de parceria;

- Art. 9° 81 - Concesséo de bolsa de estimulo a inovagéo e
- Art. 13° - Participacdo nos ganhos econémicos.

Na atual Politica de Inovacéo, em seu Art. 29, lista as competéncias do
NIT que seréo exercidas pela DINTE. Sao elas (INT, 2021):

1. zelar pela manutengédo da politica institucional de estimulo & protec¢édo das
criagdes, licenciamento, inovacdo e outras formas de transferéncia de
tecnologia;

2. avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa para o atendimento das disposicdes da Lei n° 10.973/04, alterada
pela Lei n° 13.243/16;

3. avaliar solicitacdo de inventor independente para ado¢éo de invencao na
forma do art. 22 da Lei n® 10.973/04, alterada pela Lei n® 13.243/16;

4. opinar pela conveniéncia e promover a protegcdo das criacdes
desenvolvidas na instituicao;

5. opinar quanto a conveniéncia de divulgacao das criagGes desenvolvidas na
instituicdo, passiveis de protecéo intelectual;

6. acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencao dos titulos de
propriedade intelectual do INT;

7. desenvolver estudos de prospeccdo tecnolégica e de inteligéncia
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as acfes
de inovacgdo do INT;

8. desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inovacao gerada
pelo INT;

9. promover e acompanhar o relacionamento do INT com empresas, em
especial para as atividades previstas nos arts. 6° a 9° da Lei n° 10.973/04,
alterada pela Lei n® 13.243/16; e,

10. negociar e gerir 0s acordos de transferéncia de tecnologia oriunda do INT.

Essa ultima versdo da politica de inovacdo também busca alinhar as

diretrizes do INT com o novo arcabouco juridico da inovagéo no pais, estabelecendo
0S parametros para contratos de transferéncia de tecnologia, prestacdo de servigos

especializados, concessao de incentivos financeiros, acordos de parceria, bolsas de
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estimulo a inovacdo e participacdo nos resultados econémicos decorrentes das
atividades inovadoras (INT, 2021).

3.5 Tramite das solicitacdes de protecao intelectual

A metodologia para dar inicio ao processo de solicitacdo de protecao
intelectual pela DINTE fica disponibilizado na Norma de Gestéo da Qualidade (NGQ?8)
n° 130. O documento auxilia o colaborador a solicitar a protecao do resultado da sua

pesquisa.

A solicitacdo de protecdo inicia-se com uma analise preliminar da
natureza da invencao para verificar qual devera ser a protecdo mais adequada, com
base nas informacgdes contidas NGQ 130, a DINTE, em conjunto com o pesquisador
definem qual(is) tipo(s) de protecao deve(m) ser adotado(s), sendo que cada tipo de
protecdo possui um formulario, denominado Requerimento da Qualidade (REQ)

especifico, disponivel na intranet do INT, a saber:
a) para patente ou modelo de utilidade — REQ 011 DINTE;
b) para desenho industrial - REQ 012 DINTE;
Cc) para registro de marca — REQ 013 DINTE;
d) para registro de programa de computador — REQ 014 DINTE.

O formulario deve ser preenchido pela area técnica solicitante diretamente
no Sistema Eletrénico de Informacéo (SEI)19 do MCTI, encaminhando de forma
sigilosa para a DINTE.

A DINTE fica responsavel por verificar o preenchimento correto do

formulario enviado pela area técnica e solicitar outras informacdes, se necessario, até

o recebimento do formulario devidamente preenchido e assinado pelo requisitante.

18 Documento interno disponibilizado na intranet do INT, de facil acesso para todos os colaboradores,
contendo a metodologia necesséaria para realizar algum processo na instituicdo, submetido a
Coordenacdo de Tecnologia da Informacéo, Estratégia e Qualidade (COTIE), sendo atualizada
regularmente.

19 O Sistema Eletronico de Informacées (SEIl), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 42
Regido (TRF4), é uma ferramenta de gestdo de documentos e processos eletronicos, e tem como
objetivo promover a eficiéncia administrativa. O SEI integra o Processo Eletronico Nacional (PEN), uma
iniciativa conjunta de 6rgéos e entidades de diversas esferas da administracdo publica, com o intuito
de construir uma infraestrutura publica de processos e documentos administrativos eletrénicos.
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Caso o tipo de protecdo escolhida seja patente de invencdo ou de
modelo de utilidade, a DINTE tem a opcao de realizar uma busca de anterioridades
para avaliar a patenteabilidade, e caso encontre algum impedimento no estado da
técnica, a divisdo informa ao solicitante. Se durante a analise for identificado outro tipo

de protecdo aplicavel ao pedido, a DINTE da continuidade ao processo.

Essas etapas sdo essenciais para assegurar que o processo de protecao
seja adequado e esteja de acordo com as especificidades de cada tipo de protecao.
A DINTE desempenha um papel fundamental no gerenciamento e orientacdo dos
inventores/criadores, garantindo que todas as informacdes e requisitos sejam
corretamente fornecidos e seguidos durante o processo de protecédo da propriedade

intelectual.

Apos verificar a viabilidade da protecdo, caso seja positiva, a DINTE
procede a contratacdo de um redator de pedido de patente, conforme estabelecido no
Procedimento Operacional da Qualidade (POQ) AD 317 DINTE.

O redator realiza uma busca minuciosa e apresenta ao pesquisador os
resultados, podendo haver, se necessario, uma reunido para alinharem o
entendimento. Sé entdo, inicia-se a redacdo de uma minuta de patente, mediante

formuléario REQ 011 DINTE anteriormente preenchido.

Apds a minuta elaborada, precisa ter sua conformidade atestada pelo
pesquisador e pelo coordenador da DINTE. Apds sua aprovacdo, o pedido é
encaminhado para avaliacdo do Comité Ad Hoc. Caso o Comité solicite alguma
adequacao, a DINTE realiza a andlise e, se necessario, faz as modificacbes
solicitadas.

Uma vez que todos estejam de acordo com a minuta final da redacao, a
DINTE prepara toda a documentacdo necesséria para o depésito do Pedido de

Patente junto ao INPI, conforme figura 12.

Figura 12: Metodologia para depdsito de Patente no INT
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TIPO DE PREENCHE O CONTRATAGCAO
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SE NECESSARIO

Fonte: Elaborado pela autora com base na NGQ 130/INT.

3.6 Priorizagcédo de Tecnologias, Prospeccédo e Abordagem de Empresas

A DINTE, desde 2015, adota uma metodologia de prospeccédo de
empresas para licenciamento de tecnologias, desenvolvida por uma servidora do INT
e ex-coordenadora da Divisdo. Tal metodologia foi desenvolvida em seu doutorado
realizado na Escola de Quimica da UFRJ sob o titulo de “POLITICAS DE INCENTIVO
A INOVAGAO TECNOLOGICA NO BRASIL E A INTERAGAO DAS INSTITUICOES
CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS (ICT) COM EMPRESAS. O CASO DO INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA (INT)” (OLIVEIRA, 201429).

Desde entéo, o INT realiza, anualmente, uma avaliagdo no seu portfélio

de patentes com o intuito de selecionar as tecnologias com maiores chances de serem

20 OLIVEIRA, T. Politicas de Incentivo a Inovagéo Tecnolégica no Brasil e a Interagéo das
InstituicGes Cientificas E Tecnolégicas (ICT) Com Empresas. O Caso Quimica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, [S. |.], 2014. Disponivel em:
<http://tpgb.eq.ufrj.br/download/politicas-de-incentivo-a-inovacao-tecnologica-no-brasil-e-a-interacao-
das-instituicoes-cientificasDo Instituto Nacional De Tecnologia (INT). 2014. Tese de doutorado -
Escola de -e-tecnologicas-ict-com-empresas.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2023.



81

transferidas, para serem priorizadas, tendo os seguintes critérios para tanto
(OLIVEIRA, 2014):

a) Tecnologias dentro das areas de competéncia do Instituto definidas pelas

coordenacdes técnicas;

b) Disponibilidade do pesquisador para atuar no processo de transferéncia de
tecnologia, visto ser necessario conhecimento técnico especializado para a
elaboracdo dos documentos de patentes. Portanto, a participacdo do

pesquisador no processo é fundamental.

Apés a selecdo das tecnologias priorizadas, a DINTE dispde de um prazo
que se estende até o final do primeiro trimestre para encaminhar a Divisdo de
Comunicacao do INT (DICOM) os requerimentos de elaboracdo de um documento
padrao intitulado "Solucdo Tecnoldgica". Este documento é elaborado de forma a
apresentar com clareza todas as informacgdes cruciais relacionadas a tecnologia em
questdo. O documento inclui elementos essenciais, tais como titulo, descricdo
abrangente, detalhamento da solucéo proposta, andlise de mercado, destaque das
vantagens competitivas, identificacdo de oportunidades, caracteristicas distintivas e

informacgdes de contato direto com a DINTE.

Este processo é repetido para cada uma das tecnologias que tenham sido
priorizadas, com o proposito de tornar mais acessivel e compreensivel as empresas
interessadas o conhecimento acerca das tecnologias disponiveis no INT. Esse esforco
é fundamental para fomentar a interacdo e a colaboracdo entre a instituicdo e as

empresas, estimulando a adogéo e o aproveitamento dessas tecnologias no mercado.

A Figura 13 oferece um exemplo concreto desse processo com a
apresentacao da solucdo denominada "Novo tijolo ecoldgico”. Essa pratica contribui
significativamente para a disseminacdo e a aplicagcdo efetiva das inovagdes
tecnoldgicas desenvolvidas pelo INT, promovendo avangos tanto na esfera cientifica

guanto na econdmica.

Figura 13: exemplo de “Solugdo Tecnoldgica”.
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Fonte: INT, 2022.

Com o documento de “Solugao Tecnoldgica” pronto, a equipe da DINTE
realiza a prospeccédo de possiveis empresas que podem se interessar em licenciar a
tecnologia priorizada, coletando os seguintes dados: e-mail, telefone, site da empresa,
rede social (LinkedIn ou outras) ou outros que julgarem necessarios. Tais dados séo

compilados em uma planilha intitulada REQ 009, para entdo abordarem as empresas.

A seguir serdo apresentados os dados levantados com suas respectivas

analises.
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Capitulo 4. Resultados
4.1 Propriedade Industrial do INT

No ambito dos tipos de ativos de Pl existentes no Brasil, o INT € detentor
de Patentes de Invencdo e Modelo de Utilidade, além de registros de Marcas, DI e
Programas de computador. O Gréfico 6 retrata a compilacéo de todos os ativos de PI

depositados no INPI tendo como requerente o INT.

Gréfico 4: Depositos de todas as protecdes de titularidade do INT
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Fonte: Elaboracéo da autora.

Ao separar por tipo de protecdo observa-se que o INT comeca a usar
outras formas de protecdo além de patentes, em 2002. Isso ocorreu devido a
participacdo do INT no projeto INOVA 3, em parceria com o CETEM e o IEN, que
incentivou a instituicdo a proteger seus ativos. Com isso, em 2002 foram depositados

no INPI: 2 patentes, 8 marcas, 3 DI e 5 programas de computados.

Quanto ao aumento significativo no nimero de depdsitos no ano de
2013, isso foi reflexo do numero elevado de depdsitos de DI realizados nesse ano,
devido a uma colaboragéo entre a EMBRAPA e a UFRJ para o desenvolvimento de
embalagens inovadoras para frutas, evitando estragos durante o transporte e
minimizando perdas de produtos. Como resultado dessa colaboragédo, foram

depositados no INPI, em 2013, 26 pedidos de registro de DI, que somados a 5 pedidos
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de patentes e 1 de marca, totalizaram os 32 depdsitos do ano, como mostra o Gréfico
7.

Grafico 5: Portfélio de propriedade intelectual do INT, por tipo de protecéo, por ano
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——Patente de Invencédo e de Modelo de Utilidade ——Marca ——Desenho Industrial ——Programa de Computador

Fonte: Elaborado pela autora.

Se formos compilar todos os depésitos no INPI, de titularidade do INT, e
separarmos por tipo de protecdo, podemos dizer que o INT possui um amplo portfélio
de tecnologias. Até dezembro de 2022, foram depositados 114 pedidos de patentes
de invencao e de modelo de utilidade, 22 registros de programas de computador, 78
registros de DI e 27 marcas, totalizando 241 ativos de PI, como ilustrado no Grafico
8. Cabendo destacar que o conjunto de patentes representa 47% do total de protecdes

solicitadas, conforme Gréafico 8.

Gréfico 6: Portfolio total de propriedade intelectual do INT

u Patente de Invencéo e Modelo de Utilidade
@ Marca

u Desenho Industrial

u Programa de Computador

Fonte: Elaborado pela autora.
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Os depositos de patentes de titularidade do INT entre os anos de 1985
e 2022, assim se distribuem: 14 Arquivados/extintos, 20 indeferidos, 35 em andlise,

48 concedidos e 4 em fase de sigilo, conforme Grafico 9.

Grafico 7: Status no INPI de depdsitos de patentes de titularidade do INT

Em Fase de Sigilo * wEm Analise

u Concedido #Arquivado / Extinto
udIndeferido

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir dos dados, nota-se que 76% de todo o portfélio de patentes esta
ativo, dividido em 3% ainda em fase de sigilo, 29% em analise e 40% concedidas, ou
seja, a maioria das patentes, o que reflete nos custos com a manutengéo, visto que
apos a sua concessdo, a taxa de anuidade de uma patente aumenta de valor
consideravelmente, inclusive aumentando os custos conforme sua idade. Embora o
INPI tenha uma politica de reducéo de até 60%?2* dos valores em alguns casos, como

as ICT, por exemplo. O que reflete na necessidade de avaliar este portfélio.

21 Reducdo de até 60% no valor de retribuicdo a ser obtida por: pessoas naturais (somente se estas
nao detiverem participacdo societaria em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado);
microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei n® 5.764, de
16 de dezembro de 1971; instituicbes de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como
Orgéaos publicos, quando se referirem a atos préprios, conforme estipulado nessa resolugéo. O desconto
nao incide sobre todos os codigos. Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-
pagamento/TabelaPatentesapsalteraesCGRECincpapelpctl.pdf. Acesso em: 27 de jul. de 2023.



https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-pagamento/TabelaPatentesapsalteraesCGRECincpapelpct1.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-pagamento/TabelaPatentesapsalteraesCGRECincpapelpct1.pdf
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4.2 Analise das respostas aos formuléarios

O formuléario teve o objetivo de identificar quais os critérios mais
relevantes, dentre os identificados na literatura, para serem aplicados no processo de
gestao do portfolio de patentes do INT. As respostas objetivas oferecidas pelos cinco
membros da DINTE foram analisadas considerando a pontuacdo estabelecida na
metodologia, sendo: 1 =0; 2 =0,5; 3 = 1. Onde os critérios com resultado menor que
2,5 seriam descartados. Lembrando que a analise dos critérios de avaliacdo que
apareceram com mais frequéncia na avaliacdo das respostas da equipe do INT, deve
levar em consideracdo que é pequena e sem expertise especifica para avaliacdo de
tecnologia e analise de mercado. O Quadro 11 apresenta o resultado para as
respostas analisadas.

Quadro 21: Analise das respostas ao formulario de critérios (n = 5)

CRITERIOS RELEVANCIA ; .
CONSOLIDADOS 1 > 3 COMENTARIOS | PONTUACAO
Se o0 pesquisador possui
1 | contatos com 4 1 0,5

licenciadores potenciais
Se o inventor esti
disponivel

Se o0 pesquisador possui
3 | experiéncia com 4 1 0,5
protecédo intelectual

Se o0 pesquisador possui
experiéncia em
colaboracdo com o
mercado

5 | O nimero de inventores 5 5
O nivel de produtividade
6 |do grupo de pesquisano| 5 0
CNPqg

O status da protecao
7 | (pedido de patente ou 5 5
carta patente)

A validade da protecéo
(tempo de depésito)

9 | O nimero de titulares 5 5
O tipo de titulares

10 (publico/privado) 3 2 35
O tipo de protecéo (PI/

11 MU) c -
Se a patente esta

12 | protegida em outros 5 i
paises

13 Custo anual de 3 ) -

manutencdo da protecéo




14

Avaliagdo dos critérios
de patenteabilidade
(novidade, atividade
inventiva e aplicacéo
industrial)

15

Possuir licenciadores
potenciais

Esta sendo
abordada?

16

Resultado de analise de
aplicacdo comercial

17

Quanto ao investimento
inicial para producdo

18

Quanto a analise da
concorréncia tecnoldgica

19

Quanto a andlise
comparativa de preco

20

Quanto a analise
comparativa de
qualidade/funcionalidade

21

Possibilidade de
desenvolvimentos
futuros baseados na
tecnologia

22

Nivel de risco de
contrafacao

23

Nivel de maturidade
tecnoldgica (TRL)

24

Conhecimento do NIT
sobre o mercado da
tecnologia

25

Acesso a dados do
mercado da tecnologia

26

Atualidade da
Tecnologia

27

Se a tecnologia é
dificilmente copiavel
(workaround) e de facil
deteccédo de
infringimento

28

Se a inovacéo é radical,
incremental ou relativa

29

Se os problemas que a
patente resolve sédo
conhecidos e se,
quando solucionados,
geram ganhos
econdmicos elevados

30

Quanto a amplitude de
mercado (amplo,
especifico ou restrito)

31

Se a tecnologia
desenvolvida possibilita
a geracdo de uma
familia de produtos

32

Quanto ao escopo
geografico do mercado
(mundial, continental,
nacional ou local)
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Quanto a atualidade da

33 .
tecnologia

88

Quanto ao impacto

34 .
social

Se for tecnologia
assistiva, deve
manter

3,5

Quanto ao impacto na

35 salde

Quanto a publicidade e
36 | repercusséo gerada pela| 2 1
patente

2,5

Quanto a possibilidade
37 | em reinvestimento em 5
pesquisa

Se 0 escopo das
reivindicacdes &
satisfatorio ou
insuficiente

38

Gostaria de acrescentar
um ou mais critérios que

Se ja foi abordada e se houve oferta de licenca

entenda como
relevantes, perante a

39

realidade da DINTE, na
avaliacéo do portfdlio de
patente do INT com
vista ao abandono?

Se tem descritivo tecnoldgico

Foi prospectada?

Fonte: Elaborado pela autora com base na analise dos questionarios respondidos.

Com as respostas analisadas, foi realizado o descarte dos critérios que

receberam pontuacao abaixo de 3. E, ap0s ajustar os termos para a dinamica do INT,

e estabelecer os critérios indicados como os mais adequados pelos membros da

DINTE, temos o resultado no Quadro 12.

Quadro 32: Resultado de critérios para aplicar no INT

CRITERIOS | PONTUACAO
1 -Inventores
Até 3 inventores 10
Entre 4 e 6 inventores 5
7 ou mais inventores 3
2 - Status do inventor principal
O inventor esta em atividade no INT 10
O inventor esta em outra instituicdo 5
O inventor esta aposentado ou falecido 0
3 —Titularidade
Apenas o INT 10
INT + 1 titular 8
INT + 2 titulares 5
INT + 3 ou mais titulares 3
4 - Tipo de titularidade
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N&o possui cotitular 10
Ente publico como cotitular 8
Ente privado como cotitular 5
Entes publico e privado como cotitular 3
5 - Vigéncia (a partir da data de depésito)

Menos de 3 anos 10

De 4 a 10 anos 8
De 11 a 15 anos 5
Mais de 16 anos 3
Mais de 11 anos 0
6 - Status do processo

Carta Patente 10
Pedido de Patente 3
7 - Protecdo em outros paises

Sim 10
N&o 3
8 - Patente Verde

Sim 10
N&o 3
9 - Tecnologia assistiva

Sim 10
N&o 3
10 - Nivel de Maturidade Tecnolégica (TRL)

7a9 10
4a6 5
la3 3
11 - Oferta de Licenga no INPI

Ofertada com interesse 10
NZ&o ofertada S)
Ofertada sem interesse 3
12 - Prospecc¢ao de empresas

Jé& foi prospectada com interesses de empresas 10
Ainda nao foi prospectada 5
Jé& foi prospectada, mas ndo houve interesse de empresas 3

Fonte: Elaborado pela autora, com base na analise dos questionarios respondidos.

Com base na analise dos parametros de critérios de abandono, a
pontuacdo maxima possivel estabelecida é de 120. Com isso, esse estudo considera
gue, caso uma patente receba uma pontuacao inferior a 50%, o0 que corresponde a
menos de 60 pontos, sera recomendado o seu abandono. Neste caso, para uma
deciséo final, a possibilidade de abandono de dada patente devera passar por uma

avaliacdo do Comité Gestor de Inovacao (CGl) e, caso este decida pelo abandono, a
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patente sera oferecida ao cotitular, inventor antes de qualquer coisa. O fluxo sugerido

para a analise do portfélio pode ser visualizado na Figura 14.

Figura 14: Fluxograma para andlise do portfélio de patentes do INT
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Com o objetivo de fortalecer o processo, foi elaborado um fluxograma

gue estabelece uma sequéncia de etapas internas a serem seguidas. O fluxograma

visa otimizar a analise das patentes do portfolio. Primeiramente, é selecionada uma

parte especifica do portfolio a ser examinada. Em seguida, os critérios predefinidos

séo aplicados a cada patente nessa sele¢cdo. Com base nos critérios, cada patente é

pontuada. Caso a pontuacao seja acima de 60, a patente € mantida no portfolio. No
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entanto, se a pontuacao for abaixo de 50, ela é encaminhada ao CGI para emitir uma
recomendacgao de abandono ou ndo. Se o abandono for recomendado, verifica-se se
a patente possui cotitulares. Se houver, € oferecida a opcédo de ceder os direitos da
tecnologia aos cotitulares para que continuem com a manutencdo. Se ndo houver
cotitulares ou se estes nao tiverem interesse, a protecdo é oferecida aos inventores.
Caso os inventores também ndo tenham interesse, a patente € abandonada. No
entanto, se 0s inventores manifestarem interesse, os direitos e as obrigacdes de
manutencao sao transferidos para eles. Esse processo resulta no abandono final da
patente caso nenhum dos envolvidos demonstre interesse, encerrando o fluxo de

andalise.

5.3 Aplicacao dos critérios no portfélio do INT

A partir da aplicacdo dos critérios estabelecidos na metodologia, foram
analisadas 26 patentes, apresentadas no Quadro 13. O Quadro também inclui a data
de depdsito, os titulares e o codigo de referéncia, que € um apelido atribuido a cada

patente selecionada para simplificar a representacao e visualizacao dos resultados.

Quadro 134: Patentes selecionadas

COd'qO d_e Datg d_o Titulo Titular
Referéncia| Depdsito
Técnica de agrupamentos de
garrafas plasticas utilizando INSTITUTO NACIONAL
1 13/09/2002 tecido em colméia para DE TECNOLOGIA
constru¢do de produtos
Processo para a fabricacdo de INSTITUTO NACIONAL
produto composto de substrato e DE TECNOLOGIA,;
2 28/06/2005 revestimento para utilizacdo em COMANDO DA
implantes cirdrgicos. AERONAUTICA
Forno tipo teto e lastro com
A ; < 2 INSTITUTO NACIONAL
3 21/07/2005| cémaras independentes, a gas DE TECNOLOGIA
natural.
Um novo processo de agitacdo | INSTITUTO NACIONAL
de culturas de microalgas em DE TECNOLOGIA,;
4 14/11/2005 tanques usando bombeador por FUNDACAO MOKITI
borbulhamento. OKADA
Aditivo para 6leo diesel
otimizador de combustéo e
INSTITUTO NACIONAL
5 04/07/2006 _ re~dutor de pquentes nas DE TECNOLOGIA
emissfes de motores veiculares e
estacionarios




Processo para Oxidacdo Seletiva

INSTITUTO NACIONAL

6 26/03/2007 do Etanol em Uma Etapa DE TECNOLOGIA
Método de Preparacao de
Catalisador de Ouro Suportado | INSTITUTO NACIONAL
! 20/04/2007 em oOxido de Zinco Obtido por DE TECNOLOGIA
Troca Iénica
Processo de Obtencao de
8 18/07/2007 | Biocombustiveis para Motores INSTITUTO NACIONAL
: X o DE TECNOLOGIA
Diesel Veiculares e Estacionarios
Processo de preparacédo de uma | INSTITUTO NACIONAL
9 29/04/2009 mistura de biocombustiveis DE TECNOLOGIA
Processo para purificacéo de
correntes de hidrogénio geradas | INSTITUTO NACIONAL
10 31/08/2009 na reforma do etanol, e sistema DE TECNOLOGIA
catalitico contendo duas fases.
e oo e, | msTiTUTO NaciONAL
. DE TECNOLOGIA;
temperatura a partir da reforma a FUNDACAO
e e ecssiress | UNVERSIDADE
! . . FEDERAL DE SAO
base de éxidos mistos com CARLOS
estrutura de perovskitas.
INSTITUTO NACIONAL
Disposi¢éo construtiva DE TECNOLOGIA;
12 15/12/2009 | . dﬁzi dg o ombalagem | EMPRESA BRASILEIRA
9 DE PESQUISA
AGROPECUARIA
Tratamento pés-colheita para a
conservacéo de palmito de INSTITUTO NACIONAL
pupunha minimamente DE TECNOLOGIA,;
13 15/12/2009 processado e método de EMPRESA BRASILEIRA
acondicionamento de palmito de DE PESQUISA
pupunha minimamente AGROPECUARIA
processado
Membrana e processo para
. INSTITUTO NACIONAL
14 23/07/2010 o@tgngao _de memprang DE TECNOLOGIA
composita resina-carvao ativado
hidroger?];?;?if)od?t)eilg%;sgg para INSTITUTO NACIONAL
~ DE TECNOLOGIA;
15 29/07/2010 obten?%oe;jaeng-ggﬁitggz;ngjo do INSTITUTO MILITAR DE
P ’ mo ENGENHARIA
biocombustivel de aviacéo.
nidrogendliss de biomassa, | NSTTUTO NACIONAL
16 29/07/2010 co?n 0sicdo e uso do ’ DE TECNOLOGIA;
biocon?bus%vel obtido em INSTITUTO MILITAR DE
- . ENGENHARIA
combustiveis de aviagdo
Processo de obtencéo de
17 08/11/2010 | nanoparticulas de alginato para INSTITUTO NACIONAL

suplemento alimentar.

DE TECNOLOGIA
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INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA;
18 19/01/2011 Colete de suporte postural OESTUDIO COMERCIO
E PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA.
INSTITUTO NACIONAL
Embalagem para DE TECNOLOGIA,;
19 01/06/2011| acondicionamento de frutas in EMPRESA BRASILEIRA
natura DE PESQUISA
AGROPECUARIA
Processo e sistema com
subsistema de esgotamento
aguoso para a producéo de INSTITUTO NACIONAL
20 21/10/2011 polimeros e copolimeros de DE TECNOLOGIA
condensacéo utilizando
equipamento microondas
Processo para producgéo de INSTITUTO NACIONAL
21 08/11/2011 propeno a partir do etanol DE TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL
Sistema de Embalagens para DE TECNOLOGIA,;
22 08/12/2011| acondicionamento de frutas in EMPRESA BRASILEIRA
natura DE PESQUISA
AGROPECUARIA
cong()sci't?)zsgo(jlﬁnfg:i?oasgﬁgli(izndo INSTITUTO NACIONAL
23 22/12/2011 | como carga residuos gerados na DE TECNOLOGIA;
lavra e no beneficiamento de CENTRO DE
. TECNOLOGIA MINERAL
rochas ornamentais
Almofada de treino para esportes
. INSTITUTO NACIONAL
24 11/04/2012 | de contato com sistema de pega DE TECNOLOGIA
hexagonal
INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA;
Processo para desenvolver UNIVERSIDADE DO
25 24/07/2012 | revestimento de fosfato de célcio ESTA\?AC:\I[E)ICI)QSFO DE
em substratos de titanio UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO
Processo para a producgéo de
26 25/10/2012 | nanoparticulas de hidroxiapatita e INSDTEITTUETCC,)\IgﬁggﬁAL
hidroxiapatita obtida

Fonte: Elaboracéo da autora.
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Foram utilizados os critérios previamente selecionados e descritos no

Quadro 12 para avaliar as 26 patentes selecionadas. Como resultado desse processo,

identificamos que sete patentes, a saber: 02, 03, 05, 09, 12, 13 e 19, obtiveram

pontuagdo menor que 60 e sdo indicadas para serem analisadas como possibilidade

de abandono, de acordo com a metodologia adotada. O Quadro 14 apresenta o
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resultado para cada uma das patentes avaliadas, com as patentes candidatas a

descarte em destaque.

Quadro 14: Resultado da aplicacdo dos critérios nas patentes selecionadas

Cédigo de
referéncia Pontuacéo
1 65
2 58
3 54
4 65
5 58
6 70
7 70
8 60
9 55
10 70
11 63
12 51
13 51
14 65
15 66
16 66
17 61
18 60
19 58
20 65
21 65
22 60
23 63
24 69
25 65
26 65

Fonte: Elaboracéo da autora.

Esse resultado sugere que essas patentes destacadas nao apresentam

um potencial significativo de licenciamento ou interesse comercial, mas cabendo ao

Comité Gestor a decisdo. Ao estabelecer critérios que respaldem a tomada de

deciséo, o INT podera buscar uma melhor direcdo para seus recursos de maneira

mais eficiente, concentrando-se nas patentes com maior potencial de entrada no

mercado. Essa abordagem de avaliacdo criteriosa contribui para a otimizagdo do
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portfélio de patentes do Instituto, permitindo uma gestdo mais estratégica e focada
nos objetivos de inovacao e impacto na sociedade.
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Concluséo

Conforme constatado neste estudo, as ICT estdo em processo de
desenvolvimento de politicas, metodologias e/ou critérios para subsidiar a decisdo de
rendncia a patentes e pedidos de patentes. No entanto, existem poucos estudos
nacionais que investigam os desafios da revisdo estratégica do portfolio de patentes

e métodos de selecdo e priorizacao de patentes.

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi indicar critérios para a
selecéo de ativos no portfolio de patentes do INT visando a exclusdo ou manutencéo,
tendo como base os critérios ja adotados por ICT publicas, e assim colaborar com
subsidios para apoiar os tomadores de decisdo e aprimorar a gestdo das atividades e
dos recursos financeiros alocados para essa atividade. Sendo uma proposta para
auxiliar na dificuldade existente em manter uma carteira de patentes em instituicbes
publicas em geral, partindo do modelo desenvolvido, segundo as demandas do INT.
Espera-se que o modelo de avaliagdo proposto, uma vez implementado, permita um
melhor dimensionamento do portfélio de patentes, auxiliando na reducédo dos custos

associados a sua manutencao.

Além da economia de gastos com a gestdo de patentes, a avaliacdo do
portfélio de patentes possibilitar4 o acesso a tecnologias com maior probabilidade de
serem licenciadas, o que pode trazer beneficios para a instituicdo, por meio do
recebimento de taxas de licenciamento que podem ser utilizadas para financiar

pesquisa, por exemplo.

O estudo realizado no portfélio do INT mostra a aplicabilidade dos
critérios indicados para a gestao de patentes e seu uso proporciona uma analise mais
objetiva e direcionada, auxiliando na identificacdo de patentes que podem ser
consideradas para o abandono, alinhando-se aos objetivos estratégicos do INT e

contribuindo para uma gestdo mais eficiente do portfélio de patentes da instituicao.

Essa abordagem de analise e tomada de decisdo baseada em critérios
estabelecidos também pode ser aplicada em outras ICT. A metodologia desenvolvida
neste estudo, juntamente com os critérios indicados, pode servir como um guia para
auxiliar na gestao de portfélios de patentes, garantindo uma abordagem estratégica e

alinhada aos objetivos de cada instituicao.
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Cabe destacar que o método proposto é focado em auxiliar na fase inicial
de revisdo do portfélio de patentes do INT. Portanto, o procedimento ndo € uma
resposta completa para a questdo de como decidir manter pedidos ou patentes em
outras ICT. No entanto, sugere-se que pesquisas futuras ampliem a avaliagcdo desse

processo de tomada de decisdo, considerando fatores adicionais.

Um aspecto a ser considerado em pesquisas futuras é o valor
institucional da patente. Isso inclui analisar se a patente possui um valor ofensivo
(contribui para a lideranca tecnoldgica da instituicdo), defensivo (protege contra
possiveis litigios), comercial (possui potencial de geracdo de receitas) ou de lideranca
(posicionamento estratégico no mercado). Essa andlise mais aprofundada do valor
institucional da patente pode ajudar a determinar sua relevancia e influenciar na

decisdo de manté-la ou abandona-la.

Outro aspecto a ser considerado é a analise mercadoldogica da
tecnologia. Isso envolve avaliar o potencial de mercado, a demanda do setor industrial
e as oportunidades de parcerias publico-privadas. Esta analise pode fornecer insights
sobre a viabilidade de comercializacao da tecnologia e influenciar a decisdo de manter

a patente.

Além disso, apds um periodo pré-determinado de execucdo do modelo
proposto, € importante estabelecer politicas para lidar com solicitagcbes que, apos
serem avaliadas pela metodologia de avaliacdo de portfélio, resultem na
descontinuidade da protecdo dos direitos do inventor ou cessacéo desses direitos.
Essas politicas devem ser claras e transparentes, garantindo um processo consistente

e justo para todas as partes envolvidas.

Também é relevante considerar a metodologia ja adotada pela UFSCar
de avaliar as patentes ap0s cinco anos, levando em conta que a vigéncia de uma
patente de invencéo € de vinte anos. Essa abordagem permite uma analise mais
precisa do potencial de mercado e da relevancia da tecnologia ao longo do tempo,

evitando a manutencéo desnecessaria de patentes que ndo tém mais viabilidade.

Considerando as limitagBes e caracteristicas Unicas de uma instituicdo
publica como o INT, é possivel realizar uma anélise mais aprofundada para propor um
modelo que auxilie o NIT no licenciamento e prospeccao de suas tecnologias. 1sso

requer uma compreensdo abrangente das restricbes e oportunidades enfrentadas
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pelas instituicbes publicas, bem como a adaptacao das estratégias de licenciamento

e prospeccéo de acordo com essas particularidades.

Em resumo, existem diversas perspectivas futuras para aprimorar o
meétodo proposto. Pesquisas adicionais podem explorar a analise do valor institucional
das patentes, a analise mercadolégica da técnica do projeto, a definicdo de politicas
para solicitacdes de descontinuidade de patentes e o desenvolvimento de um modelo
adaptado as peculiaridades de instituicdes publicas. Essas abordagens podem
contribuir para uma gestdo mais eficiente e estratégica do portfélio de patentes,

promovendo a inovacao e o potencial de transferéncia de tecnologia.
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APENDICE 1

170723, 1328 Rel=vincia de crtérios de abandonos de palentss

Relevancia de critérios de abandonos de
patentes

Com relagdo a realidade da DINTE, favor responder o grau de relevancia dos critérios
encontrados no estado da técnica, levando em considerac@o o objetivo (selecionar
patentes passiveis de serem abandonadas) e a viabilidade de aplcacao (capacidade da
DIMTE aplicar tais critérios).

Caso queira, & possivel comentar abaixo de cada critério (ndo obrigatdrio).

pecoimbra.pifxgmail.com Altermar conta

§ Mao compartilhado

&

* |Indica uma pergunta cbrigatdria

1 - Se o pesquisador possui contatos com licenciadores potenciais *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

Iittps docs. poogle .comitormes’d'e 1 FARPOLSdm3qeMs CEREENZE 2y 1 Dl B S5Pwi AglilsmiLe-Pde M IZEoaw aewiom 121



TROT2Y, 1328 Rel=vancia de chtdrios de abandanos de palentes

2 - Se o inventor esta disponivel *

Menos relevante

e
2 O
3 O

Mais relevante

Comentdrios (opeional)

Sua resposta

3 - Se o pesquisador possui experiéncia com protecao intelectual *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

hitips:idocs, googhe.comionmesd/e/l FARCILSdmiqyMs CEkEZNE 12y D8RPSR Agtirie-PeTHALzEcawkiswiom
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1TOTZE, 1828 Relevincia de cnbérios de abandanos de palenies

4 - Se 0 pesquisador possui experiéncia em colaboragdo com o mercado *

Menos relevante

1 O
2 O
2 0

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

5 - 0 namero de inventores *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

= ~—

hittps:iidces. google comiorme/diet FADOLSdmdquksCEk EREL Sy FDERFSPwiRgbkvmle-PdeTHAlzEoawhiewom am
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1T, 1328 Riel=vancia de critérios de abandanos de patentes

6 - O nivel de produtividade do grupo de pesquisa no CNPg *

Menos relevante
1 O
2 O
3 0O

Mais relevante

Comentarics (opcional)

Sua resposta

7 - O status da protecio (pedido de patente ou carta ptente) *

Menos relevante

1 0
2 O
3 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

= ~—

hittps idcecs. pooghe. comionresd e/ A OLSdm3qyMsCEk B E 12y 2 DE B ZSPwiRghkamiLe-Pe THALZEoawiriewiom a2
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8 - A validade da protegio (tempo de deposito) *

Menos relevante

1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

9 - 0 nimero de titulares *

Menos relevante

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

hitps:{idoos. googhe. comitorrsidiel | FADOILSdm3qvMsCEkENZ 2y ZDERZ SovwiRgivmiLe-PaeTHAIZE cawhiewiom

(S
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1TATZ, 1328 Releviincia de critérios de abandanos de palentss

10 - O tipo de titulares (publico/privado) *

Menos relevante

1 O
2 O
2 0O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

11 - O tipo de protecao (P1/ MU) *

Menos relevante
1 O
2 O
3 0O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

hittps: e, googhe comormediel A CLSdmdgy s C Sk ENEI 2y FDE TSPy AghkamiLe-BeT HA LzEoawhiewiorm
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1RO, 1300 e & de iriga de de

12 - Se a patente estd protegida em outros paises *

Menos relevanie

1 O
2 O
e

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

13 - Custo anual de manutengao da protegao *

Menos relevante
1 O
2 O
3 0O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

a —

hittps:iidocs. googhe.comiforreidie  FASOLSdmdqriMs CEkEZNEL 2y DSR2 SFwiRgh kil e- P4 e THALEoawkiswiomm T
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1TRTZE, 120 Relevéncia de cnbérios de abandanos de palenies

14 - Avaliago dos critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventivae  *
aplicagdo industrial)

Menos relevante

e
2 O
e

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

15 - Possuir Licenciadores potenciais *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

B >

hitps lidoes. google. comiormesddie/ FAROILSdmi3quMs CokEINZ 12, 7 DB SP wiRghkrmiLe-PdeTHAlzEcawhiswiorm a1
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16 - Resultado de andlise de aplicagdo comercial *

Menos relevante
1 O
2 O
2 O

Mails relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

17 - Quanto ao investimento inicial para producao *

Menos relevante

1 O
2 O
2 0O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

hittps:iidccs. googhe comiormasddle/ | FAI DL SdmiqyMs CEk EPNEL 2y FDARZSP wiRpSiami e-Pde THA LIZE cawhiewlorm

(N
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1TIOTES, 1328 Rel=vincia de critérios de abandonos de paleniss

18 - Quanto a andlize da concormréncia tecnolagica *

Menos relevante

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrics (opcional)

Sua resposta

19 - Quanto a analize comparativa de prego *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

betps:idincs. pongle com/ormedie| FAlo 0L SdmiqyMsCSkENT A 2y 700 BREPwi FnfinriLePdeT HilEnawiiewiom
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1THOTES, 1328 Relevancia de cribérios de abandonos de palentes

20 - Quanto a analise comparativa de qualidade/funcionalidade *

Menos relevante

1 O
2 O
2 0O

Mais relevante

Comentarics (opcional)

Sua resposta

21 - Possibilidade de desenvalvimentos futuros baseados na tecnologia *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

o —

ittps fidcecs. googhe comormesddiell FAIGCLSdmaqeis CSk B 2y ZDSET 5w AghkriLe- PdeT HAlzEoawkiewiom 121
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1THTEE, 1328 Relevincia de cnbérios de abandonos de palentes

22 - Nivel de risco de contrafagdo *

Menos relevanie
1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

23 - Nivel de maturidade tecnoldgica (TRL) *

Menos relevante

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

n p—

itps:(ioos. pooghe. comitormsid e/ FApOLSdmaquidsC Sk i E 1y ZiDARZ S wiRpbinmmLe-PdeTHi Eoawhriswiom 121
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1707, 1328 Relviincia de critérios de abandonos de palentss

24 - Conhecimento do NIT sobre o mercado da tecnologia *

Menos relevante

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

25 - Acesso a dados do mercado da tecnologia *

Menos relevante
1 O
2 O
3 0O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

i —

hittps:ioes. pooghe.comiformeld'e’ FARELSdmiqeMs CEkEENE 12y DA BZSFwi RphimiLe-PdeT HilzEoawsiewiom 1221
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1TOTEN, 1328 Reeleviincia de cnbérios de abandonos de palensss

26 - Atualidade da Tecnologia *

Menos relevante

1 O
2 0O
2 0O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

27 - Se a tecnologia é dificilmente copidvel (workaround) e de facil deteccio de  *
infringimento

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentérios (opcional)

Sua resposta

a ~—

itps:iiocs. google. comiorres/diell FAROLSdm3qeMsCSkENE 2y HDARF SPwiRghamLe-PéeTHzEoawhrewiom 14021
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1T0TEY, 1528 Releviincia de crtérios de abandonos de palenies

28 - Se a inovacao é radical, incremental ou relativa *

Menos relevante

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

29 - Se os problemas que a patente resolve s&o conhecidos e se, quando *
solucionados, geram ganhos economicos elevados

Menos relevante

e
2 O
e

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

B —

hittps:idocs. google comiformesidiel FAIOL SdmqvMsC Sk SN 2y FiDARE SPwiRplimiL e-P4eTHA Eaawiewiom 1521
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17T, 1328 Rel=vincia de critérios de abandonos de paleniss

30 - Quanto & amplitude de mercado (amplo, especifico ou restrito) *

Menos relevarnie

1 O
2 O
e

Malz relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

31 - Se a tecnologia desenvolvida possibilita a geragao de uma familia de *
produtos

Menos relevarnie
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

[ —

hitps:ides. pooge comiformeldie/l FAlOLSdmd qubisCEkiE2E 27 DERZ SPwi bl e-PieTHALZE o awbdswiom 1821
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1THTZA, 1328 Rel=viincia de cribérios de abandonos de palentss

32 - Quanto ao escopo geografico do mercado (mundial, continental, nacional ou  *
local)

hMenos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

33 - Quanto a atualidade da tecnologia *

Menos relevante

1 O
2 O
2 0O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

i ~—

hittps:lidccs. googhe comiforre/die FAOL Sdmiqebs CEk BT, FDO PSS RgbkvmLe- P el HA zEoawhiewiom 172
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1ROTEN, 1320 Relevincia de cnbénios de abandonos de palenies

34 - Quanto ao impacto social *

Menos relevanie

1 O
2 O
2 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

35 - Quanto ao impacto na saude *

Menos relevante
1 O
2 O
3 O

Mais relevante

Comentdrios (opcional)

Sua respostia

& —

betps:ides. pooghe comorme/diet FAl OLSdmqeMeCEkESZ Ly D0 BFSPyiRph ki e-Pd e zEo awhiswiom a1



17T, 1328 Reelevancia de critérios de abandanos de paleniss

36 - Quanto a publicidade e repercusdo gerada pela patente *

Menos relevante

1 O
2 O
e

Mais relevamte

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

37 - Quanto a possibilidade em reinvestimento em pesquisa *

Menos relevante
1 O
z O
3 O

Mais relevante

Comentarios (opcional)

Sua resposta

bttps:idecs, poogle. comiormeidialt FAI L SdrmiqeMeCSkazZ 0y FiDN B PO RgbimiLe-Pde THA zEoawhiewiom

126

a1



127

1TI07ZY, 1328 Relevancia de critérios de abandanos de palentss

38 - Se o escopo das reivindicacdes é satisfatdrio ou insuficiente *

Menos relevante
1 O
2 O
2 O

Mais relevanie

Comentdrios (opcional)

Sua resposta

39 - Gostaria de acrescentar um ou mais critérios que entenda como relevantes,
perante a realidade da DINTE, na avaliagio do portfdlio de patente do INT com
vista ao abandono?

Sua rezposta

Emviar Limpar formulario
Munca envie senhas pela Fermuldrios Google.

Este contedde nda fai eriada nem apravacs pelo E-ﬁ-ﬁ-gl&. Deniuneiad abuso - Termos de Sér'-ligg- Paditica de
Privacidade

Google Formularios

(N

hittps:iidocs. google comiforme/diel FADOLSdmdqy s C Sk ENZ 12y FDE B2 0w FghkriLe-BdeTHA zEoawhiswiom 2021
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TR, 1328 Rel=vincia de cntérios de abandonos de palentes

] —

btps:(idoes googhe comorrediell FAIOL SdmiqeMs CEkEINE 10y DU NZ S0y RpliariLe-Phe T HA kS aawhiswiorm 2121
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