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O deslocamento do paradigma de sociedade industrial para sociedade do conhecimento
coloca no centro da discussdo o conhecimento e sua gestdo como fatores relacionados a
capacidade competitiva de empresas e paises.

A protecdo do conhecimento na universidade — incontestavel fonte geradora de
conhecimento — é tema que merece reflexdo e urge ser discutido, sob risco de a
universidade perder o reconhecimento publico de que ela produz resultados positivos
para a sociedade.

A intensidade do processo de transformac&o do conhecimento gerado na universidade
em produtos e processos que beneficiem a sociedade depende da politica de protecdo do
conhecimento vigente na universidade.

As politicas de patentes das universidades tanto refletem como determinam a atitude da
administracdo e de seu corpo docente em relacéo as formas de transferéncia dos
resultados da pesquisa para a sociedade. Um exame das politicas formais e dos
procedimentos e préticas informais de uma universidade pode revelar o grau de
sofisticagdo com que ela lida com a propriedade intelectual e como elatrataa
transferéncia de tecnologia (Matkin, 1990).



PROPRIEDADE INTELECTUAL —A CRIATIVIDADE PRIVADA E A
PROTECAO PUBLICA DA CRIACAO
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O termo propriedade intelectual contempla, em sua defini¢do, dois conceitos. o de
criatividade privada e o de protecdo publica para os resultados decorrentes da atividade
criativa. O primeiro abrange as idéias, invencdes e expressdes criativas que resultam da
atividade privada; o segundo abrange o desgjo publico de conferir a condicéo de
propriedade a essas atividades (Sherwood, 1992).

A propriedade intelectual, segundo a World Intellectual Property Organisation - WIPO
(1993), compreende os direitos de autor e a propriedade industrial. As criactes
protegidas pelo direito de autor tém como requisito a originalidade, enquanto as
criagbes no campo da propriedade industrial dependem do requisito da novidade, um
novo conhecimento para a sociedade. As formas de protecéo a propriedade intelectual
variam de acordo com os diferentes tipos de criagéo.

Os direitos de autor compreendem a protecdo as criagdes artisticas ou literarias por meio
dalei do copyright, enquanto a propriedade industrial compreende a protecéo a
invengdes, modelos de utilidade e desenho industrial por instrumento denominado
carta-patente. A legislacdo da propriedade industrial protege, também, sinais de
propaganda, marcas de industria, comércio e servicos, por intermédio de certificado de
registro.

Sherwood (1992) entende 0 segredo de negocios (trade secret) também como uma
forma de protecédo intelectual; seria a forma utilizada por uma empresa para manter
informagdes comerciais ou industriais valiosas fora do conhecimento de terceiros.

O objetivo da propriedade intelectual é assegurar ao autor o direito ou o privilégio de
exploragdo comercial de suas criacfes, por periodo limitado de tempo, proibindo
terceiros de o fazerem sem prévia autorizagdo do autor. O que se protege € o fruto da
atividade criativa, quando essa resulta em uma obra intelectual. Os direitos do autor
previstos na legislacdo de propriedade intelectual fundamentamse na garantia a ser
oferecida ao inventor de usar o0 objeto de sua invencdo para obter retorno do
investimento inicial e obter lucros em troca da revelagcdo de suainvencéo para a
sociedade (Scholze & Chamas, 1998). O proprio copyright sd evoluiu guando se tornou
possivel a multiplicagdo de copias, embora a censura moral sobre copias ndo
autorizadas ja fosse praticada desde o século XVI (Sherwood, 1992).

No caso da protecdo industrial, é preciso considerar que o valor econdmico de uma
inovacdo ndo esta diretamente relacionado ao valor cientifico dainvencéo tecnoldgica
realizada e que o potencial de éxito comercial de uma inovacéo deve ser avaliado em
relacéo ao mercado e ndo em relacdo ao estagio tecnol 6gico alcangado. Assim, a
protecdo so se justificaria quando a inovacao fosse objeto de exploracéo comercial
(Bercovitz, 1994).

INOVAGCAO TECNOLOGICA E DESENVOLVIMENTO DOSPAISES-0
POTENCIAL DE CONTRIBUICAO DASUNIVERSIDADES
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A necessidade crescente de conhecimentos cientificos para o alcance do progresso
técnico, simultaneamente ao encurtamento do ciclo tecnol6gico das inovagdes e aliada
ao fendbmeno da globalizagdo dos mercados, vem exigindo dos atores envolvidos no
processo de geracdo e difusdo de inovagdes esforcos no sentido da intensificagéo das
préticas de cooperacéo tecnol ogica.

Questionamentos mais recentes referem-se ao potencial de contribuicéo das
universidades para 0 desenvolvimento econdémico dos paises. Instituidas com a missdo
de gerar conhecimento cientifico e formar méo-de-obra qualificada para a sociedade, as
universidades e as institui¢cbes de pesquisa vém sendo estimuladas pelos governos a
realizar atividades que visem a promocao do desenvolvimento econémico da regido ou
do pais. O estimulo arealizagdo de projetos tecnol 6gicos com o setor empresarial
bassia-se no argumento de que essas interagdes favorecem 0 acesso aos conhecimentos
e habilidades tecnol 6gicas dos parceiros, aém de minimizarem os riscos financeiros
inerentes as atividades de pesquisa e desenvolvimento e, mais do que isso, permitirem o
aporte de novos recursos as atividades de pesquisa.

No entanto, o receio de que a maior participagdo da universidade no desenvolvimento
econdmico a desvie de sua missdo tem fundamentado o surgimento de questdes
culturais e éticas relacionadas a parceria com o setor empresarial e, mais
particularmente, aos aspectos relativos a transferéncia de tecnologia. Na transferéncia de
tecnologia, o foco € a tecnologia resultante da pesguisa cientifica e envolve aspectos
especificos de comercializagio dessa tecnologia. E nesse contexto que se insere a
discussdo sobre patentes (Matkin, 1990).

Um dos conflitos presentes no &mbito da cooperacdo universidade-empresa (U-E)
refere-se a diferenca de objetivos entre a pesguisa académica e a pesquisa de interesse
paraaempresa. A pesquisa académica caracteriza-se pela liberdade de investigagéo e
pela obrigacdo de estimular o livre fluxo das informacdes através de publicacdes e
outras formas de divulgac&o dos conhecimentos gerados para a sociedade. Tais
pesqguisas ndo se baseiam na necessidade de gerar produtos comercialmente viaveis e,
em geral, ndo se fundamentam nas necessidades do mercado. A pesquisa empresarial,
por sua vez, busca a obtencéo de lucro, a garantia da qualidade dos produtos e é
caracterizada pela manutencéo do sigilo de informagdes resultantes da pesquisa
tecnolégica. A variavel tempo € onipresente nos projetos empresarials, que se
desenvolvem de acordo com cronogramas e metas previamente definidos (Garcia &
Chamas, 1997).

Feller (1990) e de opinido contraria a participagdo das universidades no
desenvolvimento econémico dos paises, por acreditar que o envolvimento de
pesquisadores em atividades de cooperagdo com a empresa 0s desviem de suas fun¢des
como provedores de conhecimento cientifico e tecnol6gico. Ademais, em sua opinido,
conhecimentos gerados na universidade deveriam ser amplamente disseminados para
toda sociedade.

Apesar desses conflitos, estudos tém evidenciado que projetos cooperativos vém sendo
desenvolvidos com maior frequéncia, dando origem a gradativo aumento na geracéo de
novos produtos e processos, decorrentes dessas parcerias. A incorporagao dessa préatica



como fungdo académica, complementando o ciclo do ensino e da pesquisa, constitui 0
gue Etzkowitz (1993, citado por Stal, 1995) denominou de Segunda Revolucéo
Académica, cuja palavra-chave € capitalizacdo do conhecimento.

Nesse contexto, a cooperacdo assume um carater mais formal, com relagdes regidas por
contratos que incluem a regulacéo de eventuais direitos de propriedade intelectual que
venham a ser gerados no ambito de um projeto cooperativo. Aumenta a preocupagao das
instituicdes académicas e de pesguisa com o0 desenvolvimento de instrumentos capazes
de regular internamente a questdo dos direitos de propriedade intelectual e facilitar o
estabel ecimento de parceria com o setor produtivo (Scholze & Chamas, 1998).

Complementarmente, é preciso considerar que as instituicdes académicas ndo tém
familiaridade com o processo produtivo e com a comercializagao e se os resultados da
pesquisa universitaria ndo forem adequadamente protegidos, nenhuma empresa se
interessara em investir recursos no seu desenvolvimento, producéo e comercializacéo.

Por outro lado, considerando os investimentos necessarios para assegurar a pesquisa e o
desenvolvimento, a empresa necessita de exclusividade temporaria para explorar o
produto ou o processo, de forma a garantir a obtencéo de beneficios decorrentes dos
investimentos realizados (Bercovitz, 1994).

Assim, universidades e institui¢cBes de pesquisa norte-americanas e européias investiram
esforcos no sentido de estabelecer politicas de propriedade intelectual que regulam a
protecéo das invencOes geradas e a sua transferéncia para o setor industrial.

Tais leis foram criadas com o proposito de incentivar a transferéncia de tecnologias
financiadas com recursos publicos para a exploracdo pelainiciativa privada. Segundo
Scholze e Chamas (1998), atualmente, na maioria das universidades norte-americanas e
européias, atransferéncia de tecnologia ou de materiais € condicionada a assinatura de
acordos e contratos, com clausulas especificas que garantem seus direitos de
propriedade intelectual sobre qualquer invencéo feita pelo laboratorio ou pela instituicéo
recipiente usando o material transferido.

No Brasil, a discussdo ainda é recente e 0 tema ndo tem sido adequadamente tratado nas
diversas instituicdes de ensino e pesquisa do Pais, embora seja importante destacar as
mudangcas introduzidas, gradualmente, na legislacdo brasileira de protecéo a propriedade
intelectual nos dltimos anos:

promulgacdo da nova Lei n.9.279, de 14 de maio de 1996, que reviu o Codigo de
Propriedade Industrial (Lel n.5.772, de 21 de dezembro de 1971);

aprovacdo da Lei de Protecéo de Cultivares (Lel n.9.456/97);

atualizacdo da Lei n.9.609, de 19 de fevereiro de 1998, referente a Direito
Autora (revisdo da antiga Lel n.5.988, de 14 de dezembro de 1973);

aprovacdo da Lei de Software n.9.609, de 19 de fevereiro de 1998;



aprovacdo da Lei de Arbitragem 10, que estabelece um foro para dirimiremse,
mais facilmente, eventuais disputas em torno dos contratos de exploragéo de
tecnologia (Scholze & Chamas, 1998).

A atualizacdo do conjunto da legislagdo de propriedade intelectual buscou assegurar a
adequada protecdo da invencdo do pesquisador brasileiro e criar um ambiente favoravel
a0 investimento por parte do setor produtivo em instituices de pesquisa. Além disso,
abriu as portas para investimentos estrangeiros no Pais.

Contudo, tornam-se urgentes a elaboracdo de uma politica e o estabelecimento de
diretrizes para as universidades publicas que possibilitem um ambiente favoravel a
inovagdo e a sua protecdo, bem como a difusdo das tecnologias adequadamente
protegidas para apropriacdo pelos diversos segmentos da sociedade.

PROPRIEDADE INTELECTUAL NASUNIVERSIDADES
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O interesse pela propriedade intelectual vem crescendo substancialmente no Brasil,
como ficou demonstrado na participacdo de diversos setores, entre eles representantes
da academia, nas recentes discussoes que culminaram na legislagdo vigente. Esse
interesse vem ap encontro da atual politica de ciéncia e tecnologia (C&T) do governo
brasileiro, de incentivo a inovagdo tecnol 6gica e ao aumento da participacéo do setor
privado em investimentos na &rea. A partir de 1994, com a implementacéo da Lei
Nn.8.661/93 de Incentivos Fiscais para a Capacitacéo Tecnolégica da IndUstria, os
investimentos privados cresceram, chegando a valores entre 30% e 31% dos
investimentos totais em C& T no Brasil, no final de 1997 (ANPEI, 1998). Mecanismos
de estimulo a essa participagdo, como incentivos e isengdes fiscais e linhas de
financiamento, foram criados paralelamente a implementagcdo de uma politica de
inducdo a projetos cooperativos entre as instituigdes académicas e o setor privado. A
propriedade intelectual como mecanismo de protecdo e de estimulo a transferéncia de
tecnologia dos institutos de pesquisa para o setor industrial insere-se nesse contexto.

No contexto industrial, a propriedade intelectual é condicdo bésica para a assinatura de
acordos e contratos, mas na universidade o problema assume outra dimens&o.

Segundo Fracasso & Balbinot (1996), a maioria das universidades brasileiras ndo tem
uma politica formal de protecdo a propriedade intelectual. Estudos realizados por essas
autoras mostram gue nas universidades que possuem suas proprias editoras existe uma
politica informal referente aos direitos de autor, o qual cede os seus direitos de
copyright a universidade independentemente do pagamento de royalties, porque subsiste
o entendimento de que a venda do livro dificilmente cobrird o custo da obra e, portanto,
ele sera subsidiado.

Essa situagéo, que se caracteriza como um dos aspectos de comercializagéo da
propriedade intelectual, é perfeitamente aceita por todas as partes envolvidas, pois
parece ser compativel com a missao da universidade de disseminar conhecimentos.
Entretanto, quando se trata de questdes relativas a propriedade industrial e detencéo de
patentes por parte da universidade, surgem varios conflitos.



Os principais conflitos envolvem aspectos de sigilo e de direitos sobre a publicacéo de
resultados de pesquisa. Para Fracasso & Balbinot (1996:640), "aidéia de a propria
universidade apropriar-se de conhecimentos gerados por seus docentes, restringir a sua
disseminacdo e uso, obtendo com isso beneficios econémicos, parece confrontar-se com
a sua missdo de gerar e disseminar conhecimento”. Nesse caso, segundo as autoras,
seriaimpensavel que ela o explorasse diretamente, fabricando o produto ou criando uma
empresa para essa finalidade; a Unica alternativa seria a universidade licenciar os
direitos de exploracdo para uma empresa.

Portanto, se 0 objetivo é fazer com que os resultados da pesquisa académica sejam
disseminados para toda a sociedade, € essencial que eles sgjam protegidos. Além disso,
0 processo de patenteamento custa caro, tornando-se fundamental levar em
consideracdo que uma patente ndo terd valor algum se a invencéo que ela pretende
proteger ndo for explorada comercialmente. Essa é a opinido de Jasper Memory, Vice
Reitor de Pesquisa da University of North Carolina (Stal, 1995).

O objetivo da politica de patentes de uma universidade € alcancar um equilibrio entre as
necessidades dos inventores, daqueles que vao desenvolver a invencéo, da instituicéo,
dos patrocinadores da pesquisa e do publico em geral. Tal politica facilitaa
transferéncia de tecnologia desenvolvida na universidade para o comércio e a industria,
além de encorgjar a mais ampla utilizagdo dos resultados da pesquisa cientifica, visando
ao maximo beneficio para a sociedade. Os tOpicos constantes em uma politica de
patentes incluem a definicdo do direito de propriedade sobre as invencdes (Stal & Souza
Neto, 1998).

Stal (1995) e Fracasso & Balbinot (1996) concordam com a posic¢éo defendida pela
WIPO (1993) de que, na hipotese de ndo possuirem os direitos de patente, os resultados
da pesquisa universitéria correm o risco de permanecer inexplorados. Nesse caso, a
universidade ndo obteria retorno sobre os investimentos realizados e,
conseqiientemente, a sociedade néo seria beneficiada. Além disso, se os resultados da
pesquisa forem publicados sem protecdo assegurada, qualquer empresa podera
beneficiar-se de recursos que sao publicos sem proporcionar retorno algum a
universidade.

Assim, na opinido de Fracasso & Balbinot (1996:642), "as empresas representariam o
instrumento necessario para que 0s projetos académicos sejam explorados, gerando
recursos para novas pesquisas. Elas também agiriam como ‘ canais de distribuicdo’ do
conhecimento, beneficiando toda a sociedade, e ndo apenas uma empresa’.

Stal (1995), em estudo sobre a contratagdo empresarial da pesquisa universitaria, analisa
as normas empregadas em algumas universidades brasileiras e norte-americanas e
conclui que ainda ndo ha consenso sobre a propriedade de tecnologias que resultam de
pesqguisa financiada pela industria nas universidades. Empresas de alguns setores
industriais consideram que o patrocinador tem o direito sobre a propriedade intelectual,
uma vez que ele pagou pela pesquisa. Nesse caso, a posse € garantida por um contrato
ou pela cessdo da titularidade por parte da universidade ou dos pesquisadores. Jaa
universidade argumenta que a empresa paga pelo custo da pesquisa e pelos dados dela
resultantes, mas ndo pela descoberta acidental de novidades que possam ter interesse
comercia (Rachmeler, 1993, citado por Stal, 1995). Além disso, em geral a empresa
ndo cobre todos os custos da pesquisa académica; cobre apenas 0s custos marginais do



projeto, como o custo direto dos pesquisadores envolvidos (homens-hora), a compra de
matéria- prima e de equipamentos. Nesse sentido, a universidade entende que ndo h&
justificativa para a empresa pleitear a posse da propriedade intelectual resultante do
projeto de pesquisa contratado.

No Brasil, anovalei de propriedade industrial (Lei n.9.279, de 14 de maio de 1996)
alterou o artigo 6 referente atitularidade. Ela confere ao empregador a posse de
invencdes ou model os de utilidade que decorram de contrato de trabalho cujo objeto
sgja a pesquisa ou a atividade inventiva, ou que esta resulte da natureza dos servicos
para os quais o empregado tenha sido contratado. O direito do empregador € reforcado
também no artigo 91, o qual dispde que se 0 empregador cooperou com o empregado
para a criacdo, pelo fornecimento de recursos e meios para esse fim, mesmo que a
criacdo ndo fizesse parte da obrigacdo funcional, faré jus a metade dos direitos de
propriedade e & licenga exclusiva de sua exploragdo. Entretanto, o artigo 92 dispde que
0s artigos anteriores aplicamse também, no que couber, as relagdes entre o trabal hador
auténomo ou o estagiério e a empresa e entr e empr esas contr atantes e contr atadas
Esse artigo contribuiu para reacender a polémica sobre os eventuais direitos que o
patrocinador da pesquisa, ndo necessariamente 0 empregador, teria sobre a criacéo
decorrente de uma pesguisa contratada.

Em vista das diferencas de interpretacdo, as universidades e os institutos de pesquisa
tém encontrado dificuldades na negociacdo com as empresas, as quais exigem maior
flexibilidade por parte das instituicdes no que se refere ao compartilhanmento da
titularidade ou dos direitos de exploragdo comercial.

Dependendo das negociacdes, a propriedade intelectual pode pertencer a universidade, a
empresa ou a ambas. Em geral, a Propriedade I ntelectual da Universidade abrange
todas as invencdes, melhorias ou descobertas, individuais ou coletivas, e todos os
trabalhos de autoria (inclusive software), excluindo artigos cientificos, dissertagoes,
teses e livros, criados por um ou mais empregados da universidade na realizagcdo de um
contrato de pesquisa, durante a sua vigéncia (IRI, 1993).

Segundo a legislacdo norte-americana, a posse total da propriedade intelectual cabe a
empresa em situagdes especificas, como: quando fez investimento significativo no
desenvolvimento da tecnologia objeto da pesquisa universitéria; quando ela é,
provavelmente, o Unico usuério das invencdes resultantes; ou se repassou informacdes
proprietérias, tecnologia ou materiais que tenham constituido a base da pesquisa. Nesses
casos, a empresa tem um prazo maximo de 60 dias, a partir e uma solicitagcdo formal da
universidade, para decidir se desgja a posse da propriedade intelectual.

Em relac&o aos direitos de uso, mesmo nos casos citados a universidade retém o direito,
sem pagamento de royalties, de usar a propriedade intelectual parafins de pesquisa
interna ou ensino, e pode sublicencia-la para outros pesguisadores com 0 mesmo
objetivo.

No caso de atitularidade pertencer a universidade, ela pode concordar - dependendo de
sua politicainterna - em atribuir ao patrocinador a op¢éo de uma licenca ndo exclusiva,
sem pagamento de royalties, ou uma licenga exclusiva, com o direito de
sublicenciamento, sob condi¢des definidas por ambas.



Quanto a utilizagdo da propriedade intelectual para fins comerciais, no caso de a
detentora ser a universidade, existem trés possibilidades, conforme Stal & Souza Neto
(1998, p.47-49):

", Concessao de opgao para uma licencga- o contrato de pesquisa prevé um
periodo durante o qual o patrocinador tem o direito de optar por uma licenca de
exploragdo futura, a ser negociada.

. Concessao de uma licenca - o contrato de pesguisa concede uma licenca
especifica ao patrocinador para utilizar a propriedade intelectual, definindo a
abrangéncia do uso permitido.

. Direito de primeira recusa- se 0 patrocinador decide exercer o seu direito de
opcao, ele ira negociar uma licenca dentro de um certo periodo. Se, nesse
periodo, ndo se chegar a um acordo que seja aceitavel por ambas as partes, a
universidade tera o direito de negociar com uma (ou mais) terceira(s) parte(s) o
licenciamento da propriedade intelectual.

Existem varios tipos de licengas que a universidade pode conceder a empresa:

licenca ndo-exclusiva, livre do pagamento de royalties;

licenca ndo-exclusiva, livre do pagamento de royalties, sem direito de
sublicenciamento;

licenca ndo-exclusiva, com pagamento de royalties, incluindo o direito de
sublicenciar;

licenca exclusiva, com pagamento de royalties, em area especifica, incluindo o
direito de sublicenciar;

licenga exclusiva, com pagamento de royalties, incluindo o direito de
sublicenciar;

licenca exclusiva, sem pagamento de royalties, incluindo o direito de
sublicenciar.

No caso de concessdo de licengas exclusivas, a universidade deve manter o direito de
utilizar a propriedade intelectual em seus préprios programas de ensino e pesquisa.”

Algumas experiéncias estdo sendo desenvolvidas em universidades brasileiras no que se
refere & propriedade intelectual de resultados de pesquisa financiada por empresas. Em
alguns contratos, a patente podera ser de propriedade Unica e exclusiva da empresa.
Nesse caso, a empresa compromete-se a ceder a universidade uma licenga sem énus e
ndo exclusiva de tais resultados, desde que a universidade os utilize unicamente em suas
proprias pesquisas ou para fins didéticos.

Em geral, nas pesquisas realizadas com recursos parciais ou globais de empresas ou
agentes financiadores, a estes cabera um percentual sobre os resultados que sejam
patenteaveis, em proporcgdes discutidas caso a caso. A exploracdo comercial também
sera avaliada para cada caso, individualmente.

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIVERSIDADE PUBLICA
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Nas universidades publicas, o uso de recursos publicos para pesquisa e, principa mente,
arelacdo custo/beneficio para a sociedade tem sido objeto de discusséo em vérios
foruns nacionais e internacionais.

A hipotese de os investimentos publicos nas universidades resultarem em lucros para
uma ou véarias empresas e o direito que a universidade teria de explorar
economicamente a invengdo objeto da patente (Akamatsu & Plonski, 1991) sdo
indagagOes presentes nos debates.

Por outro lado, quando o patrocinador reembolsa a universidade pelo custo total do
projeto, é 6bvio o interesse dele em pleitear a posse da propriedade intel ectual
resultante, além de ndo querer pagar royalties. A experiéncia de universidades publicas
brasileiras tem demonstrado que, para a empresa, a aceitagdo da posse datitularidade
por parte da universidade seria mais tranquila se, em contrapartida, a universidade
pudesse conferir & empresa licenca exclusiva para sua exploracdo comercial.

Entretanto, no caso das universidades publicas brasileiras existe a exigéncia lega de que
qualquer oferta ao setor privado deve obedecer processo licitatério. Tal exigéncia visa
impedir que a universidade se torne refém de uma Unica empresa. Do ponto de vista dos
direitos de titularidade, ao abrir m&o dos seus direitos para uma s6 empresa, a
universidade podera estar comprometendo sua futura liberdade de acdo em colaborar, no
mesmo campo, com outras firmas. Uma segunda empresa interessada em patrocinar
pesquisas pode ter a expectativa de acesso ndo s aos resultados do projeto em questao,
mas também a conclusdes de trabalhos anteriores, nos quais novos estudos serao
baseados e desenvolvidos, e sem as quais estes ndo poderdo ser explorados. Tal situagéo
pode ocasionar a perda de interesse dessa segunda empresa. Do ponto de vista dos
direitos de exploragdo comercial, ao conferir os direitos de licenca exclusiva a uma
empresa, mesmo gque mediante negociacdo econdmica, a universidade poderavir a
receber montante inferior ao valor da tecnologia no mercado.

Assim, a discussdo encaminha-se no sentido de garantir a universidade a titularidade
sobre a patente e a empresa os direitos de exploragdo comercial, via contrato de
licenciamento. A exigéncia do processo de licitacdo poderia ser substituida por clausula
contratual que garantisse a empresa parceira o direito de preferéncia no licenciamento.
Nesse caso, caberia a universidade a decisdo de estabelecer ou ndo um bbnus a ser pago
pela empresa para exercer o direito de preferéncia.

O contrato de licenciamento seria discutido caso a caso, dando liberdade as negociacbes
baseadas em valor fixo estabelecido apos estudos de avaliacdo da tecnologia a ser
negociada ou em cobranca de royalties.

Uma proposta aternativa para ndo comprometer sua liberdade de ag&o no futuro seria
conceder licengas ndo exclusivas para exploragdo comercial, com ou sem pagamento de
royalties, dependendo das circunstancias, por ser essa a forma mais candizente com o
objetivo de promover a ampla disseminacéo dos produtos da universidade.

No entanto, algumas universidades ja trabalham com licengas exclusivas, reconhecendo
gue algumas tecnologias ndo serdo desenvolvidas, a menos que as empresas interessachs
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no seu desenvolvimento tenham assegurado um periodo de utilizagdo exclusiva, durante
0 qual possam obter o retorno financeiro de seu investimento.

As universidades também consideram interessante a concessao de licengas exclusivas
por campo de utiliza¢éo (field of use), o que restringe a exploracéo comercial a
determinado setor ou a uma regido geogréfica, e permite o desenvolvimento da
tecnologia em areas ndo relacionadas ao negdcio principal de seu licenciado (Stal &
Souza Neto, 1998).

OSDIREITOS DOSPESQUISADORES, A EXPLORAGCAO COMERCIAL DOS
RESULTADOSE A DISTRIBUICAO DE RECEITAS
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Com relacdo as normas envolvendo patentes, copyright e distribuicdo dos royalties
resultantes de licenciamento ou receitas sobre a venda, as préticas verificadas nas
universidades norte-americanas sdo similares, com algumas variagdes nos percentuais.
De qualquer modo, séo agraciados o(s) inventor(es), a(s) unidade(s) em que a pesguisa
foi realizada (laboratério e departamento), o escritorio de transferéncia de tecnologia e
os fundos de apoio a pesquisas. Na maioria das institui¢coes, receita financia novas

pesquisas.

Nos Estados Unidos, alel federal Bayh-Dole Patent and Trademark Laws (PL 96-517)
exige que as universidades dividam as receitas oriundas do licenciamento de patentes
com 0s inventores, permite que tais receitas sejam utilizadas para cobrir os custos de
administracdo das patentes e encoragja as universidades a empregarem o restante desses
recursos no financiamento de novas pesquisas académicas. A maior parte das
universidades segue essa lei, mas algumas adotam procedimentos distintos,

principal mente porque o assunto é complexo.

Apesar de todos concordarem que o inventor deve receber algum beneficio financeiro, o
real valor de uma idéia ou descoberta € muito dificil de ser estabelecido. Asidéias
variam bastante com relac&o a sua distancia do mercado e quanto a quantidade de
recursos necessarios para desenvol vé-|las até chegar ao mercado. Com isso, a
contribuicdo relativa do inventor para 0 sucesso de uma invengdo e, portanto, a
recompensa que ele deve receber por ela também variam bastante. A pratica comum é
adotar uma politica que premie igualmente todos os inventores. Deve-se frisar que a
recompensa do inventor é dada por conta de um trabalho ja realizado (e ja remunerado),
enquanto 0s outros parceiros sdo recompensados por um trabalho associado diretamente
a agregacado de valor a descoberta.

As universidades tentam incorporar todos esses fatores variando o percentual da
recompensa ao inventor e utilizando diferentes bases para calcular esses percentuais.
Essas formulas podem basear-se na receita bruta ou na liquida (receita menos os custos
associados a obtengao, licenciamento e manutencéo da patente), que € distribuida com
base em uma escala fixa ou movel. E preferivel utilizar a receita liquida para os
célculos, porque elaleva em conta 0s custos associados as patentes, 0s quais podem
variar bastante. A remuneracdo do inventor € menor quando tais custos sdo altos (Stal &
Souza Neto, 1998).
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Quanto aos direitos do inventor e a distribuicdo de royalties, se a universidade ndo
pretende explorar ainvengdo, em 72% dos casos transfere os direitos para o inventor.
No caso de propriedade da universidade, em geral o inventor recebe um percentual da
receita liquida (Bowers & Leon, 1994).

Algumas universidades distribuem menos de 50% para o inventor e outras definem uma
escala movel decrescente de ganhos sobre os royalties - 100% sobre os primeiros X
ddlares, depois 33% sobre os proximos Y dolares, 30% sobre os Z délares seguintes, e
assim por diante.

As receitas provenientes do pagamento de royalties podem basear-se no faturamento
liquido; nos custos de producdo; no nimero de unidades, produtos e processos; no valor
agregado; e nos lucros. Os pagamentos podem ser fixos, em bases anuais, ou
representarem um percentual das vendas do produto resultante (Matkin, 1990).

No caso brasileiro, aLei, em seus artigos 88 a 93, estabel ece que o empregador titular
da patente devera conceder ao empregado, autor de invento ou aperfei coamento,
participacdo nos ganhos econémicos resultantes da exploracéo da patente. Consoante a
Lei, e visando estimular os pesquisadores a desenvolverem projetos de caréter

tecnol 6gico, o Governo tem procurado criar condic¢des para que os institutos de pesguisa
e as universidades federais possam compartilhar com seus pesquisadores os beneficios
econdmicos advindos de royalties, por meio de portarias que disciplinam essa matéria.
De acordo com essas portarias, ficou estabelecido que além dos institutcs de pesquisa
do Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT) e do Ministério da Educagdo (MEC),
pessoas fisicas e juridicas beneficiarias das linhas de apoio financeiro da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), do Conselho Naciona de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico (CNPq), da Fundacéo Coordenacéo de Aperfeicoamento de Pessoal de
Nivel Superior (Capes), do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnoldgico (PADCT) e do Programa de Apoio aos Nucleos de Exceléncia (Pronex)
deverdo observar a determinacdo de compartilhamento em partes iguais entre o0 6rgao do
ministério, a unidade em que foram realizadas as atividades e o proprio servidor, autor
da criacdo intelectual protegida (Scholze & Chamas, 1998).

Entre as universidades publicas brasileiras, algumas ja dispdem de algum tipo de
regulamentacéo, a exemplo da Universidade de S&o Paulo (USP, 1990; USP/Gadi,
1992) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJCoppe, 1993).

Na Fundagédo Coppetec, ligada a Coordenacdo dos Programas de Pos- Graduagdo em
Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), os contratos que
possam gerar patentes contém clausulas de sigilo, negociadas caso a caso. Quando a
tecnologia jafoi desenvolvida pela Coppe, a patente € da UFRJ e licencia-se a sua
exploracdo. No caso de licenca exclusiva, esta podera ser por prazo determinado,
comprometendo-se a Universidade a ndo transferir para outra empresa a tecnologia
objeto do convénio, durante aquele prazo.

Um novo desenvolvimento envolve negociacdo e, geralmente, a propriedade € 50% da
Coppe e 50% da empresa que financiou o projeto (podem ser 40% e 60%,
respectivamente). A Coppe compromete-se a manter a empresa informada, pelo prazo
de cinco anos, sobre quaisquer aperfel coamentos nos processos de pralugéo ou
utilizacbes do produto objeto daquele contrato. Em alguns contratos a patente podera ser



de propriedade Unica e exclusiva da empresa. Nesse caso, ela compromete-se a ceder a
Universidade uma licenca sem 6nus e ndo exclusiva dos resultados, desde que esta os
utilize somente em suas proprias pesquisas ou para fins didaticos (Stal, 1995).

Contudo, ainda ndo h& consenso entre os préprios pesquisadores sobre aimportanciae a
necessidade de patenteamento dos resultados de pesquisa, 0 que tem contribuido para a
falta de motivagdo e de interesse pelo assunto. Os conflitos de interesse entre a atividade
académica e a de prestacdo de servicos para a sociedade indicam que naraiz do embate
esta a questdo sobre a participagdo da universidade em projetos cooperativos com um
segmento especifico da sociedade, representado pelas empresas. Na duvida, prevalecem
decisdes individuais e as discussdes desenvolvem-se de forma desarti culada nos grupos
de pesquisa que acabam criando seu proprio regulamento sobre tais questfes.

No caso especifico da propriedade industrial, o desconhecimento sobre o assunto por
grande parte dos pesquisadores contribui para acirrar conflitos latentes entre os grupos
pré e os grupos contra a inser¢do da universidade na exploragdo econdémica das
patentes. Em éreas que possuem maior experiéncia na relagdo com o setor empresarial,
a discussdo sobre 0 assunto concentra-se muito mais na infra-estrutura necesséaria na
universidade para 0 apoio aos pesquisadores do que no mérito da atividade. Entretanto,
em areas com pouca ou henhuma experiéncia de relacionamento com o setor
empresarial, a discussdo concentra-se no questionamento sobre se 0 engajamento da
universidade em atividades que requerem sigilo ndo estaria comprometendo a
responsabilidade da mesma na disseminacdo ampla e irrestrita dos conhecimentos
gerados.

Por outro lado, se a universidade ndo cria mecanismos de prote¢éo de resultados de suas
pesquisas, pode estar, inadvertidamente, permitindo que outros o fagcam e correndo o
risco de que a tecnologia por ela desenvolvida se torne propriedade exclusiva de uma
empresa, sem qualquer beneficio para a universidade ou a sociedade como um todo.

O CASO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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A Universidade de S&o Paulo (USP) criou, em 1986, o Grupo e Assessoramento ao
Desenvolvimento de Inventos (Gadi), que tem como principal atribuicéo efetuar todos
0s procedimentos necessarios para o depdsito de uma patente no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), bem como o seu acompanhamento até ofinal do
processo. Cabe, ainda, ao Gadi tomar as providéncias que visem proteger a propriedade
industrial, resguardando assim os direitos dos inventores e da Universidade.

Qualguer que sgja o vinculo do docente com a USP, bem como o seu regime de
trabalho, seré feita a divisdo em partes iguais, entre a Universidade e o inventor, dos
proventos que resultem da utilizaggo ou da cessdo da patente desenvolvida na USP. Da
parte da Universidade, 10% vai para o Fundo de Pesquisa e 40% para a Unidade. Da
parcela recebida pela Unidade, 10% vai para a Administragdo Central e 30% para o
Departamento do(s) Inventor(es).
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No caso da realizagdo de pesquisas com recursos da USP, ela serd a Unica titular das
patentes, repartindo os resultados, conforme citado, em partes iguais com os inventores
em caso de exploracdo econdmica dessas patentes, 0 que sera feito apos licitacdo.

Quando as pesquisas forem realizadas com recursos parciais ou globais de empresas ou
agentes financiadores, ser& assinado um convénio ou contrato, com clausulas
previamente estabel ecidas e especificas sobre a propriedade intelectual. Tais clausulas
estabel ecem, como regra geral, o compartilhamento em parcelas iguais dos custos e
beneficios advindos do processo de patenteamento. Ha também o entendimento de que
qualguer um dos parceiros poderd licenciar para terceiros o direito de exploragdo
comercia da patente, até o limite de sua parcela, tendo o outro parceiro prioridade nesse
licenciamento quando houver interesse.

No entanto, o grau de motivagdo e de interesse dos pesquisadores para o patenteamento
dos resultados de suas pesquisas tem sido muito aquém do previsto, considerando-se 0
potencial existente na Universidade.

Durante maio de 1999, a Coordenadoria Executiva de Cooperacdo Universitaria e de
Atividades Especiais (CECAE), 6rgéo da Reitoria da USP, promoveu uma pesquisa
com o objetivo de verificar o grau de conhecimento dos pesguisadores sobre o tema
propriedade intelectual. Esse estudo foi realizado por iniciativa da Pré-Reitoria de
Pesquisa da USP, visando fomentar a discussao sobre o tema e recolher subsidios para a
elaboracdo de uma politica e o estabelecimento de diretrizes para as questdes de
propriedade intelectual, com énfase nos aspectos de propriedade industrial.

Nesse estudo foram privilegiadas as entrevistas com pesguisadores de areas
consideradas de maior impacto social. Essa sele¢éo teve como objetivo a verificacdo
da hipétese de que os pesqguisadores dessas areas rejeitam a possibilidade de
patenteamento de seus resultados de pesquisa, por entenderem o processo de
patenteamento COMO UM recurso para assegurar areserva de mercado e ndo como um
recurso para assegurar a autoria intelectual de resultados potencialmente interessantes
para a sociedade. Partiu-se do pressuposto de que tais pesquisadores desconhecem a
possibilidade de patenteamento como garantia de que os resultados sejam usufruidos
pela sociedade, por meio do licenciamento gratuito da Universidade para os segmentos
socialmente importantes.

Foram entrevistados pesquisadores das seguintes unidades:

Escola de Engenharia de Sdo Carlos — Hidraulica e Saneamento Basico;
Faculdade de Farmécia e Bioquimica— Plantas Medicinais;

Faculdade de Salde Publica— Epidemiologia;

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queir6z — Educacdo Ambiental;
Instituto de Fisica— Fisica Experimental.

Tal pesquisa complementou discussdes anteriores mantidas com pesqguisadores de areas
com maiores potencial e experiéncia de patenteamento, a exemplo da Escola Politécnica
e do Instituto de Quimica.

A andlise das entrevistas realizadas permitiu algumas observagdes, apresentadas a

seguir.
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De maneira geral, os pesquisadores da USP desconhecem ou conhecem muito
pouco o tema.

Constatou-se, especificamente em relagéo a propriedade industrial, que os
pesquisadores a relacionam sempre com a obrigagdo do proprio autor de
explorar comercialmente o objeto da invencéo, desconhecendo a possibilidade
de licenciamento para terceiros.

Os pesquisadores de areas de forte impacto social entendem que é funcéo da
Universidade tornar disponiveis os resultados de pesquisa para a sociedade, e
isso é feito por eles via publicactes cientificas ou apresentacdo direta para
potenciais usuérios, sem qualquer preocupacdo com a protecdo dos resultados.

Os pesquisadores que produzem softwar e desconhecem, em geral, a
possibilidade de patenteamento. Os que a conhecem ndo acreditam na protecéo.
A excegao ocorre apenas com 0s pesquisadores da area de Informatica.

Em vérias areas, 0s pesquisadores ndo percebem sequer o potencia de
patenteamento contido em seus resultados de pesquisa. SO identificam a
possibilidade de patenteamento quando visualizam um produto final.

O desconhecimento sobre a importancia da patente enquanto protecao
intelectual dosresultados de pesquisae afata de uma politica de
propriedade intelectual na Universidade, com clara delimitagéo de
responsabilidades e deveres de ambas as partes (Universidade e pesquisador),
tém sido algumas das principais causas da desmotivagdo dos pesguisadores em
relagcdo ao assunto.

Os pesquisadores que tém experiéncia ou conhecimento sobre 0 processo de
patenteamento na USP sdo muito criticos em relacéo a falta de uma politica de
incentivo ao patenteamento na Universidade. Segundo eles, tal politica deveria
considerar a valorizagdo da patente enquanto producéo cientificae ainfra
estrutura de apoio aos pesguisadores em todas as fases do processo de
patenteamento. Para eles, afalta de infra-estrutura de apoio aos pesquisadores
para a obtencéo de patentes resulta em ambiente marcado pela ambiglidade nas
relagdes entre o publico e o privado, com acordos informais entre inventor e
empresa e com prejuizo concreto para a Universidade.

A politica atual de compartilhamento de custos desmotiva os pesquisadores, que
ndo véem retorno do investimento a curto prazo. Julgam que a patente no Brasil
ndo é respeitada e que os custos para patentear no exterior s&o muito altos e néo
cobertos pela USP. Assim, a USP deve definir meios or¢camentarios especificos
para patentes, talvez usando o Fundo de Pesguisa ou 0 Fundo de Extensdo. Uma
das sugestdes seria que a previsao de recursos para a érea de patentes fosse
incluida no orgamento da Pré-Reitoria de Pesquisa.

A USP deve definir se apoiara a protecdo de todos os resultados potencial mente
patentedveis, se apenas daquel es considerados de mérito cientifico ou se apenas
dagueles considerados de mérito comercial. N&o h& consenso entre 0s
pesquisadores sobre o critério de selecdo de patentes a serem apoiadas pela USP.
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Alguns sugerem que seja definida uma politica de patenteamento pela USP
baseada na avaliagdo do mérito cientifico da patente e ndo no mérito comercial.
A USP podera liberar o inventor para patentear por conta propria aquilo que a
ela ndo interessar. No caso de estabel ecimento de uma politica baseada em
mérito cientifico, € importante haver uma comisséo de avaliadores ad hoc para o
julgamento. Para evitar problemas de sigilo, a USP devera propiciar o depdsito
inicial de todos os processos de patentes antes de os encaminhar aos peritos;
posteriormente, no caso de alguma ndo ser do interesse da Universidade, o
processo passard a ser pago pelo pesquisador. Seria uma politica de risco
calculado deretorno da taxa inicial. Outros pesquisadores sugerem gue a
Universidade deve transferir a responsabilidade sobre o patenteamento para uma
fundag@o universitaria, que teria autonomia para cuidar de todo o processo de
patenteamento e da exploracdo comercial dos resultados. Essa alternativa é
defendida pel os que entendem que sb deve ser patenteado aquilo que tem
potencial de exploracdo comercial. Para esse grupo, a questdo do mérito
cientifico deve ser solucionada no ambito estritamente académico, via
publicacdo em revistas cientificas, o que ja garantiria ao pesquisador aautoria
intelectual do processo ou do produto objeto da pesquisa.

CONCLUSOES
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A andlise dos conflitos vivenciados pela universidade publica na atividade de
transferéncia de tecnologia para a sociedade, que em Ultima andlise é a mantenedora da
universidade, indica que tais conflitos crescem a medida que a sociedade € representada
por um segmento especifico — o setor empresarial.

Os resultados da pesquisa realizada na USP podem ser estendidos a outras universidades
publicas, umavez que tais conflitos sdo, basicamente, de carater conceitual. Naraiz do
problema estao presentes, de um lado, a davida sobre a conveniéncia e a pertinéncia da
participacdo da universidade no desenvolvimento econdmico do Pais e, de outro, a
duvida sobre como regulamentar as relacfes entre o publico e o privado, sem perda da
autonomia cientifica por parte da universidade.

A dificuldade no equacionamento dessas questdes tem sido muito maior entre os
pesquisadores que atuam em setores de forte impacto social, pois consideram que 0s
resultados de suas pesquisas, por serem de interesse social, deveriam estar disponiveis
para toda a sociedade. Tal fato ocorre por ndo conhecerem a possibilidade de
patenteamento como mecanismo para assegurar que a universidade decida com
autonomia a guem devera ceder os direitos de exploragdo ou mesmo Como mecanismo
paraimpedir que outros o facam e transformem os resultados em direito privado.
Quando esclarecidos sobre esses aspectos, a concordancia em relagdo ao patenteamento
€ unanime.

Finalmente, a pesquisa sugere que, a exemplo do que acorreu em outras institui¢cdes no
exterior, mencionadas na literatura e gque os vivenciaram e 0s solucionaram, esses
conflitos podem ser claramente minimizados por meio de um processo amplo de
informagdo, discussdo e esclarecimento da comunidade académica sdore 0s varios
aspectos da propriedade intelectual, mediante o estabelecimento de uma politica de
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apoio efetivo ao pesquisador, em especial no tocante aos aspectos administrativos da
questéo.

E importante ressaltar, ainda, 0s impactos positivos que as atividades de transferéncia de
tecnologia trazem para a universidade, ndo s6 do ponto de vista econémico, mas
também e principalmente no que tange a retroalimentacdo de informacdes e
guestionamentos da sociedade para a universidade. 1sso possibilita o surgimerto de
novas linhas de pesquisa e de melhores critérios para a selecéo de temas para a pesguisa
aplicada.

RESUMO
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Neste trabalho sdo discutidos os diferentes aspectos relativos ao tema da propriedade
intelectual no contexto da universidade, principalmente a publica. O foco de andlise €0
dilema entre a divulgagdo e a protecdo do conhecimento em areas de forte impacto
social, como Saude Publica, Saneamento Bésico e Meio Ambiente, e a conseguiente
apropriagdo desse conhecimento por empresas e/ou institui¢des sem fins lucrativos. S&o
apresentados, também, alguns dos resultados obtidos em pesquisa sobre o tema
realizada na Universidade de S&o Paulo.

Palavras-chave: protecdo do conhecimento, propriedade intelectual, universidade
publica.

ABSTRACT
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The purpose of the paper is to discuss the intellectual property in the context of a public
university. The knowledge protection versus the publication of scientific research
results becomes a dilemma specially in areas such as Public Health, Sanitation and
Environmental Sciences. The paper presents some results of aresearch developed in the
University of S&o Paulo.

Uniterms. knowledge protection, intellectual property, public university.
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