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INTRODUGCAO

A cultura inovadora é essencial para o progresso e desenvolvimento da

sociedade moderna. Inovar € manter a constante busca pelo conhecimento e sua
transformacao em beneficios a sociedade, na forma de produtos e servicos inéditos.

A Universidade, sendo um ambiente natural para a criacdo, tem muito a
contribuir e funcionar como centro irradiador desta cultura. Ao se inovar, é inerente
a busca pela comercializagdo destes resultados, sendo esta uma das formas mais
efetivas de vitalizacdo e modernizagdo da economia. A garantia de que isso possa ser
feito de forma adequada, com os devidos créditos aqueles que tornaram as ideias em
feitos reais, passa pela necessidade de documentagao e registros.

A obtencéo da propriedade intelectual (patente, marca, entre outros) passa por
um procedimento detalhado que precisa ser feito de forma adequada para garantir sua
realizagédo, bem como evitar problemas futuros.

Apesar de termos especialistas para cuidar desse tema, é de extrema
importancia que o assunto seja de conhecimento dos diversos participantes do
processo. Isto torna tudo mais facil de ser realizado e conduz o processo de utilizagédo
da propriedade intelectual por terceiros de forma mais adequada.

Com o objetivo de contribuir para que os direitos dos criadores sejam
reconhecidos e valorizados e que possam chegar de forma adequada a utilizagdo
pela sociedade, foi elaborado este Guia da Propriedade Intelectual, tornando o tema
familiar a toda comunidade. Esta publicagao faz parte de uma cole¢ao de guias sobre
diversos temas relacionados a inovacao e deseja atingir a comunidade USP e a todos
os empreendedores do estado de S&o Paulo e do pais.

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato
Coordenador Agéncia USP de Inovagéo
Universidade de Sao Paulo
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Introducao a Inovagao

Observando as propagandas das principais marcas, fazendo uma busca
na internet ou através de matérias publicadas nas principais revistas, jornais
e midias televisivas, pode-se observar que “Inovacao” & palavra de ordem na
sociedade moderna.

Parte-se do entendimento de que Inovacao & o conhecimento sendo
incorporado a produtos, processos ou metodologias que, ao se difundirem no
mercado de comercial, torna-se essencial para o progresso e desenvolvimento
de uma sociedade mais viavel.

Inovar requer muito esforco e & possivel notar, ao observar a figura
01 a seguir, que para cada 1 milhao de ideias sugeridas, € possivel colocar no
mercado apenas um produto.

Principal Agente
Universidade

Quantidade Decrescente
(Unidades)

: Prova L :
Idelias P:::lvcipio Protlntipo Prolduto Mercado

€

10° 104 10° 10 1

Valores Monetarios
Decrescentes (RS)

Fonte: Caminhos da Inovacgao — A Visao de Cientistas, Educadores, Empreendedores e Agentes de
Inovacao, Sergio Perussi Filho, Vanderlei Salvador Bagnato e Wilma Barrionuevo.
Figura 01 - Escala decimal da Inovagao

Neste cenario, a Universidade possui papel preponderante, por ser
local gerador de conhecimento e ambiente natural para criacao, sobretudo nos
processos de inovacao em sinergia com as empresas. Foi com o objetivo de
contribuir com a relagao de parceria entre Universidade e Empresa e fomentar o
processo de Inovagao na Sociedade Brasileira que este guia foi elaborado. Esta
publicacao faz parte de uma cole¢ao de guias sobre diversos temas relacionados
a INOVAGAO e deseja atingir a todos os interessados em empreender no estado
de Sao Paulo e no Pais.
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Parcerias: Inovacao Aberta

As parcerias podem ser estabelecidas entre sujeitos publicos ou
privados, individuais ou coletivos, para a realiza¢do de intervencdes finalizadas
sobretudo ao desenvolvimento econdmico ou social de um determinado grupo
ou territério.

A parceria ideal é muito importante, tendo em vista que dela depende
todo o desenvolvimento da nova tecnologia na realizacdo de uma atividade
conjunta de pesquisa cientifica e tecnologica.

Transparéncia de tecnologia é uma das formas que podemos utilizar
para que atividades inovadoras do meio académico atinjam o setor produtivo. Ter
tecnologia disponivel s6 sera Util se ela encontrar aqueles que dela fagam bom
uso. Com base nisto, as acbes de parcerias e transferéncias de tecnologiaas
assumem grande importéncia dentro da Agéncia USP de Inovagéo.

O que a Universidade tem a ver com seu neg6cio?

A sociedade normalmente enxerga as Universidades como formadoras
de recursos humanos, o que de fato séo, visto que este € um de seus principais
objetivos.

Entretanto, os conhecimentos produzidos podem ser as respostas e/ou
as solugdes para problemas contemporaneos, possibilitando que a empresa, a
sociedade organizada e o poder publico apliquem-nos, gerando e capturando
valor.

Neste guia, iremos tratar especificamente das relagbes entre ICT -
Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas - e Empresas. Contudo, os conceitos
gerais podem ser aplicados as organizagbes sociais e ao poder publico.

ICT é o nome dado pela Lei da Inovacéo n° 10.973/04 as Universidades
e demais Centros de Pesquisa e Desenvolvimento' .

Ha diversas formas de dialogo da Empresa e as ICT, desde os
mais gerais, como a formacao de profissionais qualificados, publicacbes de
pesquisas e relatérios, consultorias e prestacao de servicos técnicos, até os
mais especificos, como o desenvolvimento de tecnologias, produtos, processos
e servigos inovadores bem como a incubagéo de Empresas de base tecnologica.

Utilizar os instrumentos de apoio a inovagéo disponibilizados pelas
ICT é de grande importancia para estimular a competitividade. A promog¢éo da
pesquisa € essencial para esse processo, pois é uma das principais fontes de
novos conhecimentos e tecnologias. Por isso, promover parcerias e interacoes
entre as ICT e o mercado, de forma a estabelecer um relacionamento mais
duradouro e frutifero entre universidades, centros de pesquisa e Iniciativa e
empresas, alavanca a identificacdo e aproveitamento de oportunidades de
desenvolvimento e inovacdes relevantes para o pais.

1 Consulte http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/I10.973.htm
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Quem ganha com a parceria?

Mescla-se o ambiente inovador da Universidade com o potencial de
investimento e realizacdo da Empresa, gerando resultados benéficos em uma
relacdo Ganha-Ganha.

A Universidade cumpre seu papel social de geracéo de conhecimento
e tecnologias, e a Empresa agrega valor, obtém um diferencial e aumenta sua
competitividade nacional e internacionalmente.

A figura 02 a seguir ilustra os ganhos da parceria entre a empresa e um
ICT (Universidade).

1. Acessar especialistas, aos quais teria por muitas vezes dificuldades de ter e manter em seu quadro de
funcionarios;

2. Acessar laboratorios, equipamentos e técnicas que muitas vezes sdo economicamente inviaveis de manter
em sua prépria estrutura;

3. Acessar Know How restrito a poucas instituicdes no mundo;

4. Acessar pessoas com visao diferenciada em relagcdo aos paradigmas da Empresa;

5. acessar recursos através de linhas de incentivos fiscais e fomento a pesquisa, reembolsaveis ou nao;

6. Acessar graduandos, mestrandos e doutorandos com potencial para recrutamento de pessoal especializado.

Para as ICT

1. acessar informacdes de mercado e procedimentos de pesquisa da Empresa que podem contribuir na for-
magcé&o de seus alunos;

2. Acessar equipamentos e infraestrutura de produgéo e pesquisa nao disponiveis em seus laboratérios;
3. Acessar recursos através de linhas de fomento a pesquisa nao disponiveis em seus laboratorios;

4. Acessar recursos financeiros adicionais para realizagdo de suas pesquisas;

5. Viabilizar a aplicacéo dos resultados de pesquisa, gerando riqueza e valor para a sociedade;

6. Possibilitar receitas adicionais através da remuneragdo pela Empresa pela exploragdo dos resultados de
pesquisa.

Figura 02 - Ganhos na parceria entre ICTs e Empresas.

~
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De onde vem o dinheiro?

. Nos principais paises do mundo, existe
] uma oferta de recursos destinados a
l(" ‘”“ apoiar financeiramente a Pesquisa,

F= Desenvolvimento e Inovagdo — PD&l.

e /A"H No Brasil ndo é diferente, e contam-se

= / ‘/- com ofertas dos governos Estaduais,
p———_—~ Federais, Investidores Privados e

Organizagbes sem fins lucrativos.

Estes recursos podem ser:

Reembolsaveis: Sdo empréstimos com taxas de juros reduzidas de até
7% ao ano? para Micro, Pequenas e Médias Empresas - MPMEs, oferecidos por
instituicdes federais como 0o BNDES e a FINEP e estaduais como o Desenvolve
SPe.

Nestas linhas existe uma maior flexibilidade nos itens financiaveis,
contudo existe a necessidade de oferecer garantias a instituicao financeira.

Nao Reembolsaveis: Sdo recursos destinados em quase a totalidade
dos casos a projetos conjuntos com ICT, onde o agente de fomento fornece os
recursos para a execucao do projeto de PD&I na ICT parceira.

Os principais Agentes de fomento séo o BNDES*, a FINEP®, o CNPq°®
(federal), a FAPESP? (do Estado de Séo Paulo), e 0 SEBRAE.

Nestas linhas existe maior restricao nos itens financiaveis e ha exigéncia
de contrapartidas por parte da Empresa que véao de 10 a 70% do valor do projeto.

Capital de Risco: Sado fundos de Venture Capital e Investidores
Privados que aplicam recursos financeiros em negécios inovadores em troca de
participacéo no capital social da empresa.

Os Fundos de Venture Capital no Brasil, em sua maioria, sao
fomentados pela FINEP através do Programa Inovar® , onde é possivel ter
acesso a informacgdes sobre 0s principais fundos.

Os Anjos séo Investidores Privados, profissionais (empresarios,

2 Valor aproximado considerando uma Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP de 0,4%.

3 Desenvolve SP — Agéncia de Desenvolvimento Paulista — www.desenvolvesp.com.br.

4 BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social, consulte produtos para
inovacgao.

5 FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos — www.finep.gov.br

6 CNPq — Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico — www.cnpg.br

7 FAPESP — Fundacéo de Amparo a Pesquisa do Estado de Sédo Paulo — www.fapesp.br

8 Programa Inovar - www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=inovar
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executivos e profissionais liberais) experientes, que além de investirem recursos
financeiros proprios, agregam valor ao projeto com seus conhecimentos e rede
de relacionamento. Investem em empresas nascentes com alto potencial de
crescimento (as start-ups), normalmente tém participagdo minoritéria no negoécio
€ ndo ocupam posicado executiva.

Os fundos de Venture Capital e Investidores Anjos buscam neg6cios com
forte projecé@o de crescimento e retorno, com capacidade de se desenvolverem
e serem renegociados para investidores do ciclo seguinte.

Acessar a fonte de recurso correta € chave para o0 sucesso e esta
estritamente ligado ao estagio de desenvolvimento do negbécio, conforme
apresentado na Figura 03 a seguir.

$ Receita de Vendas

—

/ Foccodo ot
i
=

/ Termpo

Concepgao Empresa  Estagio Crescimento : Estagio da
Criagao  Nascente Inicial Expangao Maturidade Empresa
Recursos Proprios,
Familia, amigos, etc.
Socios - Anjos

Governo (Finep, BNDES, Faps, etc)
Sécios — Venture capital
Fornecedores
Parceiros
Financiamentos bancarios
Clientes
Incentivos Fiscais
Lucros Acumulados
Socios - Private equity
Sécios - Emissdes
publicas
Figura 03 — Estagio da Empresa, Receita de Vendas, Fluxo de Caixa e Fonte de Recursos —Adaptado do Livro “O
Capital de Risco no Brasil”, Pavani, Claudia, 2002.

Para as pequenas empresas e para as que estdo implementando em
suas atividades rotinas de P,D&l - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagéo,
destacam-se duas linhas especificas de fomento ndo reembolséavel:

Guia Pratico Il - Transferéncia de Tecnologia: Parcerias & Inovacdo Aberta 9



1. O programa denominado PIPE - Pesquisa Inovativa em Pequenas
Empresas, da Fapesp - Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Séo
Paulo, é destinada a apoiar a execugéo de pesquisa cientifica e/ou tecnologica
em pequenas empresas sediadas no Estado de Séo Paulo, com 4 chamadas
anuais.

A Chamada de proposta do 2° ciclo de 2014 teve reservado recursos de
R$ 15 milhGes a serem aplicados em projetos de pequenas empresas (até 250
empregados) em duas etapas: Fase 1: demonstragdo da viabilidade tecnolégica
de um produto ou processo, com duragdo maxima de 9 meses e recursos de
até R$ 200 mil. Fase 2: desenvolvimento do produto ou processo inovador, com
duracdo maxima de 24 meses e recursos de até R$ 1 milhdo.

2. O Programa do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnolégico - de Formacdo de Recursos Humanos em Areas
Estratégicas — RHAE®, utiliza um conjunto de modalidades de bolsas de fomento
tecnologico, especialmente criado para agregar pessoal altamente qualificado
em atividades de P,D&l nas empresas, além de formar e capacitar recursos
humanos que atuem em projetos de pesquisa aplicada ou de desenvolvimento
tecnologico, com 3 rodadas anuais.

Ha ainda outras excelentes oportunidades como os incentivos fiscais
previstos na Lei 11.196/2005, chamada “Lei do Bem” que oferece:

+ Deducgéo de até 34% no Imposto de Renda e Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido;

* Reducéo de 50% no IPI -Imposto sobre os Produtos Industrializados -
na compra de equipamentos exclusivos destinados a P&D;

+ Amortizacdo acelerada dos dispéndios para aquisicdo de bens
intangiveis para P&D e Depreciacdo imediata dos equipamentos comprados
para P,D&l.

Para obter os beneficios da “Lei do Bem”, € necessario que a empresa:

« Tenha regime fiscal de lucro real;

+ Obtenha Lucro Fiscal no ano de apuragéo;

« Esteja com suas obrigacdes fiscais em dia (Emissdao de CND ou CPD-
EN)

* Invista em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagé&o.

As atividades de P,D & | para obtencao dos incentivos fiscais podem
estar em diversos setores da empresa (produgdo, engenharia, etc.). Para
identificar e medir estas atividades, recomendamos consultar o Manual de
Frascati, da Organizagéo para a Cooperacao e Desenvolvimento Econémico -
QOCDE™
9 RHAE/CNPq - rhae.cnpg.br

10 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental
Development, 6th edition - www.oecd.org/sti/frascatimanual
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Quando desenvolver projetos de P,D&l em parceria?

No mundo moderno, tem aumentado
a interacdo entre as empresas na cadeia
produtiva, € 0s consumidores e muitas
vezes, até mesmo com concorrentes,
tornando natural que grande quantidade
de projetos de P,D&l sejam desenvolvidos
de forma colaborativa, mas nem todos sao
desenvolvidos em parcerias.

Na figura 04 a seguir, sdo indicados alguns pontos que podem contribuir
na decisdo da Empresa em realizar um projeto de P,D&l em colaboracéo ou
nao.

Caracteristicas
Parceiro/contratante efetivamente detém a tecnologia/produto ou servigco desejado ou capacidade para obté-lo.

Os prazos para obtencdo da tecnologia/produto ou servigo estdo de acordo com a capacidade do parceiro/
contratante de desenvolvé-la.

Os prazos para obtencéo da tecnologia/produto ou servigo atendem aos prazos viaveis a Empresa.

O custo efetivo para obter a tecnologia/produto ou servigco por parceria/contratagcdo atende a capacidade
financeira da Empresa.

O KnowHow Desenvolvido pelo parceiro/contratado é distinto daquele desenvolvido pela Empresa contratante
ou o estado da técnica ou ainda, acrescenta credibilidade aos clientes/mercado.

Né&o foram identificadas outras possibilidades mais rapidas e praticas para obter a tecnologia/produto ou servigo
desejado pela empresa.

Figura 04 - Boas razdes para estabelecer projetos em parceria.

De que forma se estabelecem estas parcerias?

As parcerias podem ser estabelecidas
por meio de contratos ou convénios. Um
convénio pode ser entendido como acordo
entre duas ou mais partes visando o
desenvolvimento de produto, melhoria
de produto, desenvolvimento de servigo,
melhoria de servico, sendo os objetivos
comuns as partes envolvidas.

Considera-se contrato todo e qualquer
ajuste entre partes (pessoas fisicas, juridicas ou fisicas e juridicas), em que

Manual de Frascati: Metodologia Proposta para Definicho da Pesquisa e Desenvolvimento
Experimental. 2002 (Portugués Brasil) - www.mct.gov.br/upd_blob/0225/225728.pdf
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haja acordo de vontades para a formacao de vinculo e a estipulagdo de
obrigacgbes reciprocas, seja qual for a denominacao utilizada no documento,
como, por exemplo: acordo, compromisso, protocolo, termo (adaptado da Lei
no 8.666/1993, art. 20, paragrafo Gnico).

Os acordos de parceria devem ser firmados antes do inicio do
desenvolvimento em conjunto, uma vez que neste documento serdo
estabelecidos os direitos e obrigagdes de cada parte envolvida. Ou seja, por
meio deste instrumento a relagéo estabelecida sera formalizada de forma a
garantir, minimizar ou evitar problemas futuros.

Formalizada a parceria, deve-se estabelecer um acompanhamento por
parte da Empresa, com profissionais técnicos que participem dos processos de
desenvolvimento. Desta forma conjunta, o resultado obtido sera mais efetivo
tanto para a Universidade quanto para a Empresa.

O que um acordo de parceria deve prever?

1. Sigilo: Fundamental para o sucesso empresarial, deve ter
suas regras descritas no acordo, definindo que
tipo de informacéo € ou nao sigilosa, como estas

e obrigacbes se estendem aos empregados,

@ ot 000 estudantes e terceiros, por quanto tempo o sigilo
e devera ser mantido, entre outros aspectos.

00(5 Considerando a importancia que publicagdes,

G e teses e dissertacbes tem na vida académica,

O Ne(ag os projetos em parceria com ICTs devem prever

que as obrigacdes de sigilo sejam temporais,

Qoo‘ por até 5 anos ap6s o término do acordo e

de modo que as partes, de comum acordo,
possam viabilizar as publicagdes e resguardar
o interesse comercial.

2. Propriedade Intelectual (Patentes, software, cultivar, etc): No
Brasil, alguns bens intangiveis podem ser protegidos pelo INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal vinculada ao MDIC -
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, que julgara sua
validade com base nas disposicoes da LPI - Lei da Propriedade Industrial, n°
9.279, de 14 de maio de 1996. Dentre eles:
a) PATENTE: Patente € um titulo de propriedade temporaria sobre
uma invencdo ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos
inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras
de direitos sobre a criagdo. Em contrapartida, o Inventor se obriga a
revelar detalhadamente todo o contelddo técnico da matéria protegida
pela patente. Durante o prazo de vigéncia da patente, o titular tem o
direito de excluir terceiros de atos relativos a matéria protegida, sem sua

12 Guia Pratico Il - Transferéncia de Tecnologia: Parcerias & Inovacdo Aberta



b) MARCA: ¢ todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica
e distingue produtos e servigos, bem como certifica a conformidade dos
mesmos com determinadas normas ou especificacdes técnicas. A marca
registrada garante ao seu proprietario o direito de uso exclusivo em seu
territério nacional em seu ramo de atividade econdémica. Ao mesmo tem-
po, sua percepc¢ao pelo consumidor pode resultar em agregacao de valor
aos produtos ou servigcos. As marcas possuem uma vigéncia de 10 anos,
prorrogaveis por periodo igual e sucessivo conforme Lei 9.279/1996.

c) DESENHO INDUSTRIAL: Desenho Industrial € um titulo conferido
ao seu titular com relag@o aos seus direitos e obrigagdes, conforme de-
terminado pela LPI. Trata-se da protecdo no aspecto ornamental ou es-
tético do objeto, caracterizado por ser tridimensional ou bidimensional.
Ja o padrdo ornamental € um conjunto de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto. Sua vigéncia & 10 anos, contados da data do
deposito, prorrogavel por trés periodos sucessivos de 05 anos, conforme
Lei 9.279/1996.

d) INDICACAO GEOGRAFICA: E o reconhecimento de que determi-
nado produto ou servico é proveniente de uma determinada area ge-
ografica, ou seja, forma de garantir e proteger a origem de produtos e
servigos. A IG deve ser registrada no INPI, conforme Lei 9.279/1996, e
nao possui vigéncia minima. Pode ser por IP - Indicagao de Procedéncia
- ou DO - Denominagéo de Origem.

e) SOFTWARE: Definido pela Lei 9.609/1998, em seu art 1° como sendo
uma expressédo de um conjunto organizado de instrugcdes em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de
emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento da infor-
macao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, basea-
dos em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de modo e
para fins determinados. O regime de protecdo é o mesmo conferido as
obras literarias pela legislagéo de direitos autorais conexos vigentes no
Brasil (Lei 9.610/1998). Vale salientar que o software pode ser registrado
pelo INPI por 50 anos, mas o direito do autor independe de seu registro.
f) TOPOGRAFIA E CIRCUITOS INTEGRADOS: A Lei 11.484/07 esta-
belece, em seu art. 26, que topografia de circuitos integrados € uma série
de imagens relacionadas construidas ou codificadas sob qualquer meio
ou forma que represente a configuragéo tridimensional das camadas que
compdem um circuito integrado em qualquer estagio de sua concepgao
ou manufatura. Circuito integrado, por sua vez, entende-se como um
produto, em forma final ou intermediaria, com elementos dos quais, pelo
menos um, seja ativo e com algumas ou todas as interconexdes integral-
mente formadas sobre uma pec¢a de material ou em seu interior e cuja
finalidade seja desempenhar uma fungao eletrénica.

g) PROTECAO DE NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS (CULTIVAR-
ES): Variedade de qualquer género ou espécie de vegetal superior
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que seja claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por
margem minima de descritores, por sua denominacao propria, que seja
homogénea e estavel quanto aos descritores através de geracoes suc-
essivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal
descrita e publicacdo especializada disponivel e acessivel ao publico,
bem como a linhagem componente de hibridos.

h) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: ¢ o intercambio de conheci-
mento e habilidades tecnolbgicas entre as instituicdes de ensino superior
e/ou centros de pesquisa e empresas. Os processos envolvidos na TT
sdo realizados pelo NIT - Nucleo de Inovagao Tecnolédgica, de acordo
com a Lei Federal n°® 10.973/2004. As ICT - Instituicbes Cientificas e
Tecnolégicas, 6rgaos da administragéo publica que tem por misséao de-
senvolver pesquisa basica ou aplicada, devera dispor de NIT para gerir
sua politica de inovagéo. A Transferéncia de Tecnologia tem respaldo
legal no decreto n°® 5.563 de 11 de outubro de 2005 que dispbe sobre
incentivos a inovagéo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo, e da providéncias, em seus artigos e incisos 6° e 7°. Tratando
especificamente de Transferéncia de Tecnologia, para que serve? Es-
treitar as relagbes entre empresas e ICT, pois essa parceria contribui
com o desenvolvimento socioeconémico do pais, tornando as empre-
sas parceiras mais competitivas no mercado. Nessa relagdo existe uma
troca, onde na ICT se encontra a matéria-prima, o conhecimento, es-
sencial para sevir a sociedade e contribuir para o seu desenvolvimento,
através da formacao de profissionais capacitados, gerando uma tecno-
logia de qualidade, proporcionando um ambiente favoravel entre ICT e
Empresa. Enquanto na emoresa existem meios para dar continuidade
a esse desenvolvimento, aprimorando e preparando a tecnologia para
a comercializagéo. Por fim, a Transferéncia de Tecnologia proporciona
um estimulo para a ICT na participagcao no processo de inovagao, como
também incentiva o processo inventivo na empresa.

No caso especifico da Transferéncia de Tecnologia, esta pode ser di-
vidida em duas formas distintas. Uma esta baseada no desenvolvimento da
tecnologia. Neste processo, os paradigmas tecnolégicos sédo modificados pelo
processo de inovacao de produtos e processos. O outro tipo esta baseado na
difus@o tecnologica. Este tipo abrange a adogao de tecnologias de produtos e
processos disponiveis comercialmente e o uso de informacgdes técnicas, oriun-
das de fontes externas, para a solucéo de problemas, utilizando os paradigmas
tecnologicos existentes. (Mt. Auburn Associates, 1995).

Para realizar a Transferéncia de Tecnologia, ela deve ser feita através
de negociagcbes com potenciais parceiros, ou seja, é o ato de ajustar propostas
ou ofertas, seguidas de contrapropostas, concluida pela aceitacdo mediante
contrato ou pelo simples ato de levar o produto ao comércio, cuja formalizagéo
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se da numa nota fiscal e/ ou fatura.

Em uma negociacdo devem ser considerados varios aspectos, tais
como: o tipo de contrato a ser celebrado, objeto negociado, acordos, prazos,
vigéncia, descri¢des, identificacao das partes, produgcéo, comercializagao, re-
muneragao, assisténcia técnica, direito de melhoria, know-how, termo de sigilo,
licenciamento, sub-licenciamento, royalties, limites de riscos, indenizacdes, e
penalidades em caso de descumprimento das clausulas contratuais, dentre out-
ros.

Os direitos de propriedade intelectual podem beneficiar o seu titular di-
retamente ou ser explorados por terceiros, mediante licenca de exploracéo. E
neste contexto que surge a negociagdo com o objetivo de compensar justa-
mente o titular, proprietario, pelos esforcos e investimentos realizados.

No que se refere a titularidade (propriedade) dos resultados obtidos da
execucado de acordos de parceria de PD&I, esta devera ser partilhada entre os
participes de forma proporcional a sua contribuicao no projeto, nos termos da
Lei de Inovacéo, que estabelece:

Art. 9°. E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realizagdo
de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnolégica e
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituicdes
publicas e privadas.

[...]

§ 30 A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados [...]
serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporcéao
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento ja
existente no inicio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e
materiais alocados pelas partes contratantes.

Por esta razao, é essencial prever detalhadamente a contrapartida de
cada um para o projeto, pois esta contrapartida sera utilizada como parametro
para a definicdo do percentual de co-titularidade de cada instituicdo envolvida.

3. Exploracao dos resultados: A empresa deve assegurar condi¢cdes
minimas para explorar os resultados, seja de forma exclusiva ou ndo. Os
detalhes das condi¢cbes desta exploracdo podem ser definidos em um segundo
momento, apos a geragcdo dos resultados ou ja previamente no acordo de
parceria. Os principais itens a serem observados estdo indicados na figura 05,
a sequir.
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Questoes a serem negociadas

Qual o escopo da exploragéo? Todas as areas de utilizagdo ou somente areas especificas de interesse da
empresa?

Quais as formas da empresa remunerar o parceiro pela exploragéo da tecnologia?

. Por Royalties (porcentagem do faturamento liquido - Faturamento bruto menos impostos incidentes
sobre a venda de cada produto ou servi¢o que incorpore a tecnologia protegida pela patente)?

. Por pagamentos Unicos (lump-sum ou down payment)? Por pagamentos parcelados em marcos do
projeto (milestones)?

. Por uma combinagédo das formas acima apresentadas? Outra forma que venha melhor retratar o modelo
de neg6cio?

Quanto tempo a empresa precisa para iniciar a comercializacéo do produto? Existe algum registro obrigatério
do produto que afete este prazo?

Que tipo de controle a empresa vai precisar ter para prestar contas ao parceiro? Qual a periodicidade desta
prestacao de contas?

De quem é o direito de explorar aperfeicoamentos futuros?

No modelo de neg6cio da empresa é possivel dar o direito a terceiros de explorarem a tecnologia? Talvez um
licenciamento cruzado (quando empresas oferecem mutuamente licencas de exploragéo sobre tecnologias
que se somam) com um concorrente? Caso o sublicenciamento seja necessario para o modelo de negécio,
quais sao suas condi¢des?

Figura 05- Pontos importantes a serem definidos para exploragao do resultado de P, D & I.

4. Plano de trabalho: O Plano de trabalho é o “cora¢@o” do convénio, € onde
o projeto é detalhado e é ele que da o contorno sobre como seréo aplicadas as
clausulas do convénio.

Ele deve conter objeto, justificativa, etapas e fases de execugéo, plano
de atividades, cronograma de desembolso, equipe de trabalho e resultados
esperados.

De que forma a Agéncia USP de Inovagéao

auxilia este processo?

A Agéncia USP de Inovacao estéa estruturada, dentre outras atividades,
para agir como um facilitador de parcerias, assessorando as partes (pesquisador
e terceiros) para a realizacao de atividades conjuntas de P,D&l com a USP, em
especial nas areas de Confidencialidade, Propriedade Intelectual e Exploracéao
dos Resultados, auxiliando na elaboragdo de convénios de pesquisa ou
contratos de prestacao de servico.

Este assessoramento pode se dar de diversas formas e em todas
as etapas do processo, ou seja, desde a prospeccéo de pesquisadores para
solugcdo de uma demanda, organizacdo de workshops, analise prévia da
minuta de convénio, sugestdes baseadas em casos concretos, participacdo em
reunides, entre outros, objetivando a compatibilizacao das necessidades entre
as partes interessadas.

Através deste canal, o processo de analise das minutas de convénios
e contratos é otimizado, gerando maior satisfacdo dos parceiros e permitindo
maior agilidade e integracéao entre a universidade e o setor produtivo, buscando
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assim, a exceléncia na pesquisa, na formagédo dos académicos e na obtencao
de resultados socioecondmicos.

Nos casos onde ainda nao exista parceria com a USP, a Agéncia USP de
Inovagao tem o programa VPI - Vocacgao para Inovagao - que visa contribuir para
um Estado mais moderno por meio de orientac¢des iniciais a comunidade externa
da USP sobre questdes relacionadas a inovagado. Através deste Programa
alguns servigos séo oferecidos a comunbidade externa a USP:

- Orientacao inicial sobre solicitagéo de patentes;

- Orientagao inicial sobre parcerias com a USP;

- Informagéo sobre propriedade intelectual e 6rgdos que possam realizar
procedimentos de protecéo;

- Identificag@o de possibilidades de projetos em parceria;

- Identificagé@o de linhas de fomento das agéncias estaduais voltadas a
inovacgao.

Esclarecemos que servicos como divulgagbes de empresas e/ou
produtos, analises mercadolégicas, submissées de projetos para fo-
mento, depodsitos de pedidos, redacdo de patente, busca de an-
terioridadesm entre outros, nao sdo realizados pelo programa.

Quais os parametros legais regulamentam as parcerias

entre ICTs e Empresas?

Uma consultoria juridica especializada para relagcdes de negécio tem um
papel muito importante, em especial quando existem questées de Propriedade
Intelectual como € o caso dos acordos de parceria.

Contudo, para que o gestor possa tomar decisdo com base na assessoria
juridica € aconselhavel que ele possua um minimo de conhecimento sobre a
legislacédo. Desta forma, sugere-se o estudo das leis abordadas neste topico.

Lei Federal n° 8.666/93: As relagbes entre o poder publico e a sociedade
sao regidas, sobretudo, pela Lei de Licitacbes, a Lei 8.666/93.

O Art. 1° desta Lei estabelece normas gerais sobre licitagcdes e contratos
administrativos pertinentes a obras, servicos, inclusive de publicidade, compras,
alienacdes e locagdes no ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios.

Paragrafo tnico. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos érgéos
da administracdo direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundacdes
publicas, as Empresas publicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios.

Lei Federal n° 10.973/04: As parcerias entre Universidades e Empresas
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sao regidas pela Lei de Inovacgéo e o decreto que a regulamenta, tem o objetivo
de incentivar a inovacéo visando ao aumento da competitividade empresarial
nos mercados nacionais e internacionais. Busca-se entéo:

« Incentivar a pesquisa cientifica e tecnolégica e a inovagao
* Incentivar a cooperacéo entre os agentes de inovagao

« Facilitar a transferéncia de tecnologia

« Aperfeigoar a gestao das instituicbes académicas

« Estimular os pesquisadores

* Incentivar a mobilidade dos pesquisadores

« Estimular a formagao de Empresas de base tecnolégica

« Estimular o investimento em Empresas inovadoras

Para isto, incentiva-se uma série de acgOes integradoras entre ICT e
Empresa, como o compartilhamento de laboratérios para incubacgao, utilizacao
de laboratérios para pesquisas e contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento, por exemplo.

Atualmente, uma parcela dos estados brasileiros criaram suas
legislagbes estaduais de inovagdo com base na lei federal. No caso do estado
de Sao Paulo é a Lei complementar n°® 1049/08.

Lei Federal n.° 11.196/05: A chamada Lei do Bem estabelece o
arcabouco de incentivos fiscais, em especial destacamos seu Capitulo Il - DOS
INCENTIVOS A INOVAGAO TECNOLOGICA.

REFERENCIAS:
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Fonte: www.freeimages.com - acesso 19/05/2014 - Id 479608
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