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APRESENTACAO

Nesta cartilha apresentamos nocdes bdsicas sobre
Transferéncia de Tecnologia (TT) e temas correlatos,
considerando as leis, livros e publicacdes cientificas
acerca do assunto. Trata-se de um produto da pesquisa de
Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia para Inovacdo (PROFNIT) intitulada Processo de
transferéncia de tecnologia entre universidades e parceiros
externos.

A proposta deste produto é proporcionar um aprendizado
inicial sobre transferéncia de tecnologia, inovacao,
propriedade intelectual e outros para um publico-alvo —
servidores(as) e discentes que se envolvem ou ndao em
pesquisa cientifica na Universidade Estadual de Santa
Cruz (UESC) e na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB) — para que ele possa, além de conhecer
sobre os temas, refletir sobre a importancia desses
assuntos para a universidade, pois coadunam em resultado
positivo para a sociedade. Com isso, a pesquisa cientifica
e o0s conhecimentos advindos dela, quando alcanca a
comunidade académica e seu entorno, promove principios
educativos para a formacdo dos(as) discentes da instituicdo
e demais envolvidos.

Nesse contexto, vale ressaltar que os conhecimentos
cientificos desenvolvidos nas universidades precisam
alcancar a sociedade. Para que isso aconteca, existem
algumas formas, como a transferéncia de tecnologia. Assim,



o objetivo deste produto € disseminar o conhecimento sobre
Transferéncia de Tecnologia, inovacao e temas correlatos
no meio académico. Devido a importancia do tema, os
conhecimentos compartilhados neste material podem ser
disponibilizados para toda sociedade.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

= 10 QUE E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA?

Segundo os autores Macédo e Santos (2015), a Transferéncia
de Tecnologia pode ser uma negociacdo econémica e comercial
que visa atender determinados preceitos legais e promover o
progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econdémi-
co do pais. Transferéncia de Tecnologia € uma das formas que a
universidade dispde para transferir uma tecnologia produzida por
meio da pesquisa cientifica para os setores econémicos, alcan-
cando, assim, a sociedade.

11 COMO ACONTECE A TRANSFERENCIA DE TECNOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE PARA A EMPRESA E PARA A SO-
CIEDADE?

Para compreender o processo que envolve a Transferén-
cia de Tecnologia de universidades, € importante mencio-
nar as etapas: segue-se desde a descoberta cientifica até a
negociacado da licenca e comercializagao formal da tecnolo-
gia, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 — O processo de Transferéncia de Tecnologia

Comuni- Protecdo de | Valoracéo Marketing de s Licengas
Descoberta A - Negociacao
P cado da Propriedade | de Tecno- Tecnologia g para empre-
cientifica ~ . de licencas B
Invencdo | Intelectual logia ao mercado sas/Spinoffs
Pesqui- . Pesquisador  Pesquisador Pesquisador
. . Pesquisa- X . K . K .
Pesquisa- sador Pesquisador dor Univer- Universida- Universida-  Universida-
dor Univer-  Univer- Universida- R de,NIT e de,NIT e de,NIT e
i f sidade e
sidade sidadee deeNIT NIT empresa/ empresa/ empresa/
NIT Spinoffs Spinoffs Spinoffs

Fonte: Adaptado de Siegel et al. (2003)
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1.2 QUAIS AS FORMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNO-
LOGIA?

A Transferéncia de Tecnologia (TT) pode ser formal e informal.
A TT formal inclui patenteamento e licenciamento de inovacdes,
aliancas estratégicas por meio de parcerias, joint ventures' — as-
sociacdo entre duas empresas —, criacdo de empresas start-up?
e spin-offt (CLOSS; FERREIRA, 2012; OLIVEIRA, 2014; POVOA;
RAPINI, 2010). Por outro lado, existem meios informais de TT
que abarcam, por exemplo, a transferéncia de conhecimento, as
transferéncias de informacdes, as conferéncias e publicacdes, a
educacdo e o treinamento, bem como a consultoria técnica, uma
vez que o conhecimento pode fluir em dois movimentos: quando
o consultor presta informacdes a quem demanda um servico e,
em troca, por meio dessa atividade, obtém um enriquecimento
profissional (LOCKETT et al., 2005).

1.3 QUAIS OS TIPOS DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA?

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) classifica
os contratos de Transferéncia de Tecnologia nos seguintes tipos:
i) licenca de direitos de propriedade industrial (exploracao de pa-
tentes, exploracdo de desenho industrial ou uso de marcas); ii) os
de aquisicdo de conhecimentos tecnoldgicos (fornecimento de

1 Refere-se a um tipo de associacdo em que duas entidades se juntam para tirar
proveito de alguma atividade, por um tempo limitado, sem que cada uma delas
perca a identidade prépria (IPEA).

2 Startup € um termo usado para classificar empresas novas e que oferecem
produtos inovadores. Esses negdcios estao ligados a solugdes tecnoldgicas que
tentam atender a alguma necessidade do mercado (SEBRAE).

3 S3o empresas nascentes originadas nas universidades e nos institutos de
pesquisa fruto do convivio e do conhecimento gerado dentro das instituicdes de
ensino (OLIVEIRA, 2016).



tecnologia e de prestacdo de servicos de assisténcia técnica e
cientifica); iii) os de franquia; iv) os de licenca compulsdria para
exploracado de patente (INPI, 2013).

1.4 O QUE E A INTERACAO UNIVERSIDADE-EMPRESA-GO-
VERNO? COMO ELA ACONTECE?

E um modelo de arranjo interinstitucional entre organizacdes
de natureza fundamentalmente distinta e que podem ter finali-
dades diferentes e adotar formatos bastante diversos (CALIARI;
RAPINI, 2017). A interacdo universidade-empresa-governo pode
acontecer de diferentes maneiras, conforme demonstrado no
Quadro 1:

Quadro 1— Taxonomia da relagao universidade-empresa

Fonte: Bonaccorsi e Piccaluga (1994)

1.5 QUAIS SAO AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE UM
ATIVO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Destaca-se que todo ativo de propriedade intelectual tem
as seguintes caracteristicas: i) valor juridico e econémico; ii) sdo
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passiveis de exploracdo comercial; iii) podem ser licenciados ou
transferidos; iv) sdo passiveis de gerar uma inovacao (MEDEIROS,
2019).

1.6 O QUE E UM CONVENIO? QUAIS OS TIPOS DE ACOR-
DOS?

Um convénio é um “acordo ajustado entre pessoas administra-
tivas entre si ou entre elas e particulares, despidos de interesse
lucrativo ou pretensdo de vantagem econdmica, objetivando a
realizacdo de um fim de interesse publico” (BALTAR NETO; TOR-
RES, 2020, p. 423).

De acordo com o Manual de Convénio do Tribunal de Contas
da Unido (TCU), os acordos podem ser como demonstrado na
Figura 2:

Figura 2 — Tipos de acordos disciplinados pelo Tribunal de
Contas da Unido

Fonte: TCU (2016)



17 POR QUE PROTEGER A TECNOLOGIA GERADA EM INS-
TITUICOES PUBLICAS?

Para atender a missdo a que se propde a instituicdo publica.
Em todo o mundo, a protecdo do conhecimento € realizada an-
tes de qualquer tipo de revelacdo: publicacdes, apresentacoes,
defesas de tese, entrevistas etc. A chamada Lei de Inovacdo bra-
sileira, ou Lei n°® 10.973/2004, em seu artigo 12, preconiza que
a instituicdo deve avaliar estrategicamente se o conhecimento
deve ser protegido antes de ser divulgado (MONTENEGRO; CAR-
VALHO, 2015).

1.8 COMO PROCEDER SE, APOS A OFERTA DA TECNOLO-
GIA, EXISTIREM PARCEIROS INTERESSADOS?

Mediante a manifestacdo de interesse, serdo realizados os
procedimentos para a negociacdo da tecnologia e decisdo do
modelo de negdcio, que variam de acordo com a oferta realizada.
O Nucleo de Inovacao Tecnoldgica (NIT) de sua unidade condu-
zird o processo. E fundamental que o gerador do conhecimento
participe (MONTENEGRO; CARVALHO, 2015).

1.9 EM UM PROJETO DE P&D, DEVO MANTER SIGILO AN-
TES DE REGISTRA-LA?

Segundo o Manual de Boas Praticas da Fiocruz (MONTENE-
GRO; CARVALHO, 2015) manter o sigilo em um projeto de P&D
até o momento de protegé-lo e em seguida divulga-lo € uma
estratégia de valorizacdo dos resultados gerados em uma insti-
tuicdo publica. A protecdo legal do invento assegura o seu uso
de maneira planejada e livre pela instituicdo: para doar, para ce-
der, para negociar, para fazer parceria etc. E recomendavel es-
tabelecer, antes mesmo do inicio do projeto de P&D, qual sera
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a estratégia de confidencialidade e divulgacdo dos resultados,
pois ambos sdo igualmente importantes para viabilizar o acesso
da sociedade a novos produtos, servicos ou processos. Cada um
no seu momento. E fundamental que todos os participantes da
equipe estejam cientes da estratégia, inclusive os parceiros de
outras instituicdes, para que apliquem em seu dia a dia a mesma
|6gica definida pelo grupo.

2 O QUEE O NIT?

AlLein®13.243, de 11 de janeiro de 2016, que “dispde sobre estimulos
ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitagdo cientifica e
tecnoldgica eainovacdo” (BRASIL, 2016, inciso V), traz um conceito
bem perceptivel paraosleitores em seu inciso IV:

Nucleo de Inovagao Tecnoldgica (NIT): estrutura
instituida por uma ou mais ICTs, com ou sem
personalidade juridica prépria, que tenha por
finalidade a gestdo de politica institucional
de inovacdo e por competéncias minimas as
atribuicOes previstas nesta Lei (BRASIL, 2016).

Nesse contexto, a Lei traz também o conceito de ICT (BRASIL,
2016, inciso V):

Instituicdo Cientifica, Tecnoldgica e de Inovagdo
(ICT): 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta ou pessoa juridica de
direito privado sem fins lucrativos legalmente
constituida sob as leis brasileiras, com sede
e foro no Pais, que inclua em sua missao
institucional ou em seu objetivo social ou
estatutdrio a pesquisa bdsica ou aplicada
de carater cientifico ou tecnoldgico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servicos
OU processos.



21 QUAL O PAPEL DO NIT NO CONTEXTO DA UNIVERSI-
DADE?

De acordo com o Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inova-
cdo do Estado da Bahia (BAHIA, 2021), o NIT tem competéncias
que estdo diretamente relacionadas ao seu papel no contexto
académico, conforme mostra a Figura 3:

Figura 3 — Competéncias do NIT

Fonte: Adaptada da Lei n° 14.315 (BAHIA, 2021)

2.2 QUEM OS(AS) SERVIDORES(AS) E OS(AS) DISCENTES
DEVEM PROCURAR PARA DIALOGAR SOBRE UMA
PESQUISA COM POTENCIAL DE INOVACAO?

O NIT é um aliado importante neste aspecto. Recomenda-se
que programe um tempo extra para reunido com o NIT, a fim de
que sejam apresentados todos os aspectos e informagdes rele-
vantes sobre a pesquisa. Outrossim, é recomendado a realizacdo
de busca prévia nas bases de patentes.

| 45



3 O QUE E PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)?

A propriedade intelectual refere-se, em sentido amplo, as cria-
coes do espirito humano e aos direitos de protecdo dos interes-
ses dos criadores sobre suas criagdes (Figura 4). Ressalta-se que
o direito a PI estd relacionado a informacdo ou ao conhecimento
que pode ser incorporado, ao mesmo tempo, a um numero ilimi-
tado de cdpias de um objeto em qualquer parte do mundo, e ndo
ao proprio objeto copiado.

Figura 4 — Divisdo da Propriedade Intelectual

Fonte: Adaptada de Moraes e Lima (2021)

Vale ressaltar que a protecdo da Pl ndo é infinita (Quadro 2);
o tempo de duracdo da exclusividade dos direitos do titular do
registro tem prazo determinado.



Quadro 2 - Tempo de duracgao da exclusividade dos direitos do
titular da propriedade intelectual

Fonte: Moraes e Lima (2021)




3.1 QUAL A RELEVANCIA DA Pl PARA OS INVENTORES?

A propriedade intelectual propicia o reconhecimento do au-
tor ou criador de uma obra ou tecnologia e, além de apoiar a
inovacao, funciona como um instrumento para evitar apropriagcdo
ndo autorizada do conhecimento da universidade por terceiros.
Da mesma forma, a Pl fortalece investimentos em pesquisa e
inovagdao, elevando a competitividade dos setores econdmicos.
Neste sentido, ao conceder os devidos créditos da PI, o autor
tera incentivo para continuar criando, fortalecendo as parcerias
de pesquisa com a industria. Sem essa garantia de protecao, o
trabalho de cientistas, escritores e compositores seria fortemen-
te desestimulado, ja que qualquer pessoa poderia se apropriar
dessas obras.

3.2 COMO DEVE SER PROTEGIDO UM PRODUTO INOVA-
DOR, FRUTO DE UMA PESQUISA CIENTIFICA?

O produto inovador poderd ser protegido por propriedade in-
dustrial; porém, antes de quaisquer medidas serem tomadas, de-
ve-se fazer um “estudo de viabilidade patentdria para aferir se os
resultados gerados na pesquisa, atendem aos requisitos de pa-
tenteabilidade” (MONTENEGRO; CARVALHO, 2015, p. 24). A le-
gislagdo requer que a invencao atenda aos trés critérios descritos
no Quadro 2. O NIT foi instituido legalmente para providenciar,
dentre outros aspectos, o Estudo de Viabilidade Patentdria, que
visa indicar se a invencdo atende aos trés critérios de patentea-
bilidade. Sera realizada uma ampla busca na chamada literatura
patentaria, que sdo os bancos de patentes. Caso a invencdo seja
considerada patentedvel, o préximo passo é seguir as recomen-
dacdes do NIT.



Quadro 3 — Critérios para patenteabilidade de acordo com o
Art. 8° da Lei n° 9.279/1996

Fonte: Montenegro e Carvalho (2015)

3.3 COMO SABER SE MEU PROJETO INFRINGE PATENTES
DE TERCEIROS?

Elementos protegidos por propriedade industrial podem estar
presentes tanto nos insumos quanto em processos utilizados em
pesquisa. Para trabalhar com insumos ou processos ja conheci-
dos, é necessario verificar se eles ndo tém protecdo por patente
existente. Essa verificacdo pode ser feita realizando a busca de
anterioridade de patentes. O NIT poderad instruir o processo. Vale
ressaltar que, caso o uso de matéria patenteada seja somente
para pesquisa, sem fins comerciais, ndo ha empecilho de utiliza-
cdo (MONTENEGRO; CARVALHO, 2015).

| BRI



3.4 QUAL ADIFERENCA ENTRE TITULAR, AUTOR E INVEN-
TOR?

Figura 5 — Diferenca entre titular, autor e inventor

A titularidade é concedida a pessoa fisica ou juridica que tenha
legitimidade para efetuar o registro da propriedade sobre o bem
intelectual. Estéd diretamente” relacionada ao direito patrimonial
decorrente da criacdo. Ao titular € conferido o direito de explorar
economicamente o objeto de protecdo intelectual registrado e impe-
dirqueterceirosofacam.

A autoria de obra intelectual esta relacionada a ideia de “pa-
ternidade”, diretamente ligada ao direito moral do autor sobre
a criagdo. A Lei n° 9.610/98, Art. 11, diz que autor é a pessoa
fisica criadora de obra literdria, artistica ou cientifica. Em alguns
casos, o autor detém tanto a autoria quanto a titularidade sobre
a obra, mas, na maioria das vezes, a titularidade é cedida de
forma onerosa ou gratuita.

Ser um inventor significa participar intelectualmente para a concep-
cdo e concretizagdo de uma invencdo, quer seja um processo ou
um produto que tenha novidade, atividade inventiva e seja passi-
vel de aplicagdo em escala industrial. Colaboradores que tenham
contribuido para a obtengdo dos resultados de pesquisas ndo sdo
necessariamente inventores, por exemplo, a realizagdo de um teste
especifico por um colaborador ndo configura que o executor da ati-
vidade seja um inventor.

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Lei n® 9.610/98

3.5 SE O DISCENTE TIVER UM PROJETO INOVADOR E
ESTIVER NO PRAZO DE DEFESA DE MESTRADO OU
DOUTORADO, COMO GARANTIR A NAO DIVULGACAO
DOS RESULTADOS OBTIDOS?

De acordo com o Manual de Boas Praticas da Fiocruz (MONTE-
NEGRO; CARVALHO, 2015), basta providenciar a defesa fechada
como forma de nao inviabilizar o depdsito de patente apesar da
defesa de dissertacdes ou teses. A defesa fechada consiste em
realizar a defesa perante apenas os membros da banca examina-
dora, sem plateia. Estes devem, previamente, assinar o Termo de
Compromisso de Sigilo, que podera ser conseguido no NIT.



= 4 QUAL A RELACAO ENTRE DESCOBERTA, INVENCAO E
INOVAGAO?

Descoberta: ndo ha atividade inventiva, uma vez que se trata
da revelacdo de algo ja existente na natureza. Ex.: O cobre é um
metal encontrado na natureza.

Invencéo: E o resultado de uma atividade tecnoldgica e tem
por objetivo a resolucdo de um problema pratico. As invencoes
sdo comumente protegidas por patentes ou outros mecanismos
de protecdo de propriedade intelectual, mas ndo se configuram
como inovagao®.

Inovacgdo: Segundo o Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e
Inovagdo do Estado da Bahia, inovacdo é a introdugao de uma
novidade ou um aperfeicoamento no ambiente produtivo e social
que resulta em novos produtos, servicos ou processos ou que
compreenda a agregacao de novas funcionalidades ou caracte-
risticas ao produto, servico ou processo ja existente, podendo
resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou de-
sempenho.

4 Mais informagBes em: https://codemec.org.br/geral/descoberta-invencao-e-
inovacao/. Acesso em: 15 nov. 2021.
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Figura 6 — Relacao entre ideia, descoberta, inven¢do e inovacao

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Lei Estadual n° 14.135 (BAHIA, 2021)



LEGISLACOES PERTINENTES

Quadro 4 - Principais leis no campo da Transferéncia de
Tecnologia, inovacao e Propriedade Intelectual.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/I

Lei n® 9.610/1998 Lei de Direito Aumraleis/l9610.htm

Loi 1396672010 | Leide Franauia "B/ Blonaliogoubricaui 03
Lei n°8.248/1991 | Lei de Informatica "o, aiplanalto.govbr/ccivil_03/
et e t0s732004 | feLeote T GSORiBa0E S o 97
Lei n°14133/2021 | Leide Licitacses | D o D o g e o
Lei n° 9.279/1996 ILr:eéSsetE;?priedade h;tiz://l/ngv;vgﬁlt?alto.gov.br/cciviI,OS/I
Lei n° 9.456/1997 Eeuilgsalir’;tegéo de Z?Ezgﬁgmfr:ﬂlanalto.gov.br/ccivil703/l
Lein® 9.609/1998 | Lei de Software | planalto.govbriceivil_03/
Lei v tLasar2007 | L1 9@ Topografi e fp/wplansliogoubrice, 03/
Lei n° 11196/2005 Leido Bem http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

_ato2004-2006/2005/1ei/111196.htm

Lei13.243/2016

Lei de incentivo
ainovagdo e a
pesquisa cientifica e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2015-2018/2016/1ei/113243.htm

tecnoldgica
. Lei de Inovacgdo do |https://www.legisweb.com.br/legisla
o
Lei n®14.315/2021 | Egiadoda Bahia  |cao/?id=415905
Regulamenta a Lei
n°13.123, de 20 de
Decreto n° maiode 2015, que |http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
dispde _ato2015- 2018/2016/decreto/d8772.
8.772/2016
sobre o acesso htm
ao patriménio
genético
) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Decreto Regulamenta Lei n°
n°9 283/2018 13.243/16 _ato2015- 2018/2018/decreto/d9283.

htm

Fonte: Elaborado pela autora.
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