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

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

A intensidade do processo de transformacéo do conhecimento gera-
do na universidade em produtos e processos que beneficiem a sociedade
depende da politica de protecao do conhecimento vigente na universi-
dade.

As politicas de patentes das universidades tanto refletem como deter-
minam a atitude da administracéo e de seu corpo docente em relacao 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 sofisticacio com que ela lida
com a propriedade intelectual e como ela trata a transferéncia de tecnologia
{Matkin, 1990).

PROPRIEDADE INTELECTUAL — A CRIATIVIDADE PRIVADA E A
PROTECAO PUBLICA DA CRIACAO

O termo propriedade intelectual contempla, em sua definicao,
dois conceitos: o de criatividade privada e o de protecio publica para os
resultados decorrentes da atividade criativa. O primeiro abrange as idéias,
invencbes e expressdes criativas que resultam da atividade privada; o
segundo abrange o desejo publico de conferir a condicio de propriedade
a essas atividades (Sherwood, 1992).

A propriedade intelectual, segundo a World Intellectual Property
Organization (WIPO, 1993), compreende os direitos de autor e a proprie-
dade industrial. As criacdes protegidas pelo direito de autor t8m como
requisito a originalidade, enquanto as criacdes no campo da propriedade
industrial dependem do requisito da novidade, um novo conhecimento
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para a sociedade. As formas de protecdo a propriedade
intelectual variam de acordo com os diferentes tipos de
criacao.

Os direitos de autor compreendem a protecéo as cria-
¢Hes artisticas ou literarias por meio da lei do copyright,
enquanto a propriedade industrial compreende a prote-
¢ao a invengdes, modelos de utilidade e desenho industrial
por instrumento denominado carta-patente. A legisla-
¢do da propriedade industrial protege, também, sinais de
propaganda, marcas de indGstria, comércio e servicos, por
intermédio de certificado de registro.

Sherwood (1992) entende o segredo de negécios {trade
secref) também como uma forma de protecio intelec-
tual; seria a forma utilizada por uma empresa para manter
informacdes comerciais ou industriais valiosas fora do co-
nhecimento de terceiros.

O objetivo da propriedade intelectual & assegurar ao
autor o direito ou o privilégio de exploracdo comercial de
suas criagbes, por periodo limitado de tempo, proibindo
terceiros de o fazerem sem prévia autorizacéo do autor. O
que se protege é o fruto da atividade criativa, quando essa
resulta em uma obra intelectual. Os direitos do autor pre-
vistos na legislacado de propriedade intelectual fundamen-
tam-se na garantia a ser oferecida ao inventor de usar o
objeto de sua invencao para obter retorno do investimen-
to inicial e obter lucros em troca da revelacéo de sua in-
vengao para a sociedade (Scholze & Chamas, 1998). O
proprio copyright s6 evoluiu quando se tornou possivel a
multiplicacdo de copias, embora a censura moral sobre
cdpias ndo autorizadas ja fosse praticada desde o seculo
XVI (Sherwood, 1992).

No caso da protecao industrial, é preciso considerar
que o valor econdmico de uma inovacao nao esta direta-
mente relacionado ao valor cientifico da invencao tecno-
légica realizada e que o potencial de éxito comercial de
uma inovagao deve ser avaliado em relacdo ao mercado e
nao em relacdo ao estagio tecnolégico alcancado. Assim,
a protecao so se justificaria quando a inovagao fosse obje-
to de exploragao comercial (Bercovitz, 1994).

INOVAQAO TECNOLOGICA E DESENVOLVIMENTO
DOS PAISES — O POTENCIAL DE CONTRIBUICAO
DAS UNIVERSIDADES

A necessidade crescente de conhecimentos cientificos
para o alcance do progresso técnico, simultaneamente ao
encurtamento do ciclo tecnolégico das inovacgdes e aliada
ao fendmeno da globalizacao dos mercados, vem exigin-
do dos atores envolvidos no processo de geracéo e difu-
sao de inovagdes esforcos no sentido da intensificacio das
préticas de cooperacao tecnolégica.

Questionamentos mais recentes referem-se ao poten-
cial de contribuicao das universidades para o desenvolvi-

mento econdmico dos paises. Instituidas com a missao de
gerar conhecimento cientifico e formar mao-de-obra qua-
lificada para a sociedade, as universidades e as instituicdes
de pesquisa vém sendo estimuladas pelos governos a rea-
lizar atividades que visem a promocao do desenvolvimen-
to econdmico da regido ou do pais. O estimulo a realiza-
¢ao de projetos tecnolégicos com o setor empresarial ba-
seia-se no argumento de que essas interacoes favorecem
0 acesso aos conhecimentos e habilidades tecnolégicas dos
parceiros, além de minimizarem os riscos financeiros ine-
rentes 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 participacao da
universidade no desenvolvimento econdmico a desvie de
sua missao tem fundamentado o surgimento de questées
culturais e éticas relacionadas & parceria com o setor em-
presarial e, mais particularmente, aos aspectos relativos a
transferéncia de tecnologia. Na transferéncia de tecnologia,
o foco & a tecnologia resultante da pesquisa cientifica e
envolve aspectos especificos de comercializacio dessa
tecnologia. E nesse contexto que se insere a discussao sobre
patentes (Matkin, 1990).

Um dos conflitos presentes no ambito da cooperacgéo
universidade-empresa refere-se & diferenca de objetivos
entre a pesquisa académica e a pesquisa de interesse para
a empresa. A pesquisa académica caracteriza-se pela li-
berdade de investigacdo e pela obrigacio de estimular o
livre fluxo das informagdes através de publicaces e outras
formas de divulgacao dos conhecimentos gerados para a
sociedade. Tais pesquisas ndo se baseiam na necessidade
de gerar produtos comercialmente viaveis e, em geral, ndo
se fundamentam nas necessidades do mercado. A pesqui-
sa empresarial, por sua vez, busca a obtencao de lucro, a
garantia da qualidade dos produtos e é caracterizada pela
manutencao do sigilo de informacdes resultantes da pes-
quisa tecnolégica. A variavel tempo é onipresente nos
projetos empresariais, que se desenvolvem de acordo com
cronogramas ‘e metas previamente definidos (Garcia &
Chamas, 1997).

Feller (1990) é de opinido contraria a participacao das
universidades no desenvolvimento econdmico dos paises,
por acreditar que o envolvimento de pesquisadores em
atividades de cooperacdo com a empresa os desviem de
suas fungdes como provedores de conhecimento cientifi-
co e tecnolégico. Ademais, em sua opinido, conhecimen-
tos gerados na universidade deveriam ser amplamente dis-
seminados para toda sociedade.

Apesar desses conflitos, estudos tém evidenciado que
projetos cooperativos vém sendo desenvolvidos com maior
freqiiéncia, dando origem a gradativo aumento na gera-
¢éo de novos produtos e processos, decorrentes dessas
parcerias. A incorporacao dessa pratica como funco aca-
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démica, complementando o ciclo do ensino e da pesqui-

sa, constitui o que Etzkowitz (1993, citado por Stal, 1995)

denominou de Segunda Revolucdo Académica, cuja pala-

vra-chave é capitalizacdo do conhecimento.

Nesse contexto, a cooperagdo assume um carater mais
formal, com relagées regidas por contratos que incluem a
regulacio de eventuais direitos de propriedade intelectual
que venham a ser gerados no ambito de um projeto coo-
perativo. Aumenta a preocupacao das instituicdes acadé-
micas e de pesquisa com o desenvolvimento de instru-
mentos capazes de regular internamente a questao dos
direitos de propriedade intelectual e facilitar o estabeleci-
mento de parceria com o setor produtivo (Scholze & Cha-
mas, 1998).

Complementarmente, é preciso considerar que as ins-
tituicdes académicas nao tém familiaridade com o proces-
50 produtivo e com a comercializacdo e se os resultados
da pesquisa universitaria nao forem adequadamente pro-
tegidos, nenhuma empresa se interessard em investir re-
cursos no seu desenvolvimento, producdc e comercia-
lizacao.

Por outro lado, considerando os investimentos neces-
sarios para assegurar a pesquisa e o desenvolvimento, a
empresa necessita de exclusividade temporéria para ex-
plorar o produto ou o processo, de forma a garantir a
obtencao de beneficios decorrentes dos mvestlmentos rea-
lizados (Bercovitz, 1994). P

Assim, universidades e instituicbes de pesquisa norte-
americanas e européias investiram esfor¢os no sentido de
estabelecer politicas de propriedade intelectual que regu-
lam a protecao das invenc¢des geradas e a sua transferén-
cia para o setor industrial.

Tais leis foram criadas com o propésito de incentivar a
transferéncia de tecnologias financiadas com recursos pa-
blicos para a exploracao pela iniciativa privada. Segundo
Scholze & Chamas (1998), atualmente, na maioria das
universidades norte-americanas e européias, a transferén-
cia de tecnologia ou de materiais & condicionada a assina-
tura de acordos e contratos, com clausulas especificas que
garantem seus direitos de propriedade intelectual sobre
qualquer invencao feita pelo laboratério ou pela institui-
cao recipiente usando o material transferido.

No Brasil, a discussao ainda é recente e o tema nao
tem sido adequadamente tratado nas diversas institui¢des
de ensino e pesquisa do Pais, embora seja importante des-
tacar as mudancas introduzidas, gradualmente, na legisla-
cao brasileira de protecdo a propriedade intelectual nos
Gltimos anos:

s promulgacio da nova Lei n.9.279, de 14 de maio de
1996, que reviu o Cédigo de Propriedade Industrial (Lei
n.5.772, de 21 de dezembro de 1971);

* aprovacio da Lei de Proteco de Cultivares (Lei n.9.456/
97);

¢ atualizacdo da Lein.9.609, de 19 de fevereiro de 1998,
referente a Direito Autoral (revisao da antiga Lei n.5.988,
de 14 de dezembro de 1973);

e aprovacao da Lei de Software n.9.609, de 19 de feve-
reiro de 1998;

¢ aprovacio da Lei de Arbitragem 10, que estabelece um
foro para dirimirem-se, mais facilmente, eventuais dis-
putas em torno dos contratos de explorag¢ao de tecnologia
(Scholze & Chamas, 1998).

A atualizacio do conjunto da legislacao de proprieda-
de intelectual buscou assegurar a adequada protecao da
invencdo do pesquisador brasileiro e criar um ambiente
favoravel ao investimento por parte do setor produtivo
em instituicdes de pesquisa. Além disso, abriu as portas
para investimentos estrangeiros no Pais.

Contudo, tornam-se urgentes a elaboracao de uma
politica e o estabelecimento de diretrizes para as universi-
dades publicas que possibilitern um ambiente favoravel a
inovacao e a sua protecao, bem como a difusao das tecno-
logias adequadamente protegidas para apropriacéo pelos
diversos segmentos da sociedade.

PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS
UNIVERSIDADES

O interesse pela propriedade intelectual vem crescen-
do substancialmente no Brasil, como ficou demonstrado
na participacao de diversos setores, entre eles represen-
tantes da academia, nas recentes discussdes que culmina-
ram na legislacao vigente. Esse interesse vem ao encontro
da atual politica de ciéncia e tecnologia (C&T) do governo
brasileiro, de incentivo a inovacao tecnolédgica e ao au-
mento da participacdo do setor privado em investimentos
na area. A partir de 1994, com a implementacao da Lei
n.8.661/93 de Incentivos Fiscais para a Capacitagao
Tecnolégica da Industria, os investimentos privados cres-
ceram, chegando a valores entre 30% e 31% dos investi-
mentos totais en C&T no Brasil, no final de 1997 (ANPEI,
1998). Mecanismos de estimulo a essa participacédo, como
incentivos e isencdes fiscais e linhas de financiamento,
foram criados paralelamente a implementacdo de uma
politica de inducédo a projetos cooperativos entre as insti-
tuicdes académicas e o setor privado. A propriedade inte-
lectual como mecanismo de protecao e de estimulo a trans-
feréncia de tecnologia dos institutos de pesquisa para o
setor industrial insere-se nesse contexto.

No contexto industrial, a propriedade intelectual é con-
dicao béasica para a assinatura de acordos e contratos, mas
na universidade o problema assume outra dimensao.

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

Essa situacio, que se caracteriza como um dos aspectos
de comercializacdo da propriedade intelectual, é perfeita-
mente aceita por todas as partes envolvidas, pois parece ser
compativel com a missao da universidade de disseminar co-
nhecimentos. Entretanto, quando se trata de questdes relati-
vas a propriedade industrial e detenco de patentes por par-
te da universidade, surgem véarios conflitos.

Os principais conflitos envolvem aspectos de sigilo e
de direitos sobre a publicacao de resultados de pesquisa.
Para Fracasso & Balbinot (1996:640), “a idéia de a pré-
pria universidade apropriar-se de conhecimentos gerados
por seus docentes, restringir a sua disseminagdo e uso,
obtendo com isso beneficios econémicos, parece confron-
tar-se com a sua missao de gerar e disseminar conheci-
mento”. Nesse caso, segundo as autoras, seria impensavel
que ela o explorasse diretamente, fabricando o produto
ou criando uma empresa para essa finalidade; a Gnica al-
ternativa seria a universidade licenciar os direitos de ex-
ploracac para uma empresa.

Portanto, se o objetivo é fazer com que os resultados
da pesquisa académica sejam disseminados para toda a
sociedade, & essencial que eles sejam protegidos. Além
disso, o processo de patenteamento custa caro, tornando-
se fundamental levar em consideracdo que uma patente
nao tera valor algum se a invencao que ela pretende pro-
teger nao for explorada comercialmente. Essa & 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
é alcancar um equilibrio entre as necessidades dos inven-
tores, daqueles que vao desenvolver a invengao, da insti-
tuicdo, dos patrocinadores da pesquisa e do publico em
geral. Tal politica facilita a transferéncia de tecnologia de-
senvolvida na universidade para o comércio e a industria,
além de encorajar a mais ampla utilizacdo dos resultados
da pesquisa cientifica, visando ao méximo 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 posicao defendida pela WIPO (1993) de que, na
hipétese de nao possuirem os direitos de patente, os re-
sultados da pesquisa universitaria correm o risco de per-
manecer inexplorados. Nesse caso, a universidade nao
obteria retorno sobre os investimentos realizados e, con-
seqiientemente, a sociedade nao seria beneficiada. Além

disso, se os resultados da pesquisa forem publicados sem
protecio assegurada, qualquer empresa poderd benefi-
ciar-se de recursos que sao publicos sem proporcionar re-
torno algum a universidade.

Assim, na opinido de Fracasso & Balbinot (1996:642),
“as empresas representariam o instrumento necessario para
que os 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 contratacdo empresa-
rial da pesquisa universitaria, analisa as normas emprega-
das em algumas universidades brasileiras e norte-america-
nas e conclui que ainda nao ha consenso sobre a proprie-
dade de tecnologias que resultam de pesquisa financiada
pela ind(stria nas universidades. Empresas de alguns seto-
res industriais consideram que o patrocinador tem o direi-
to sobre a propriedade intelectual, uma vez que ele pagou
pela pesquisa. Nesse caso, a posse é garantida por um
contrato ou pela cessdo da titularidade por parte da uni-
versidade ou dos pesquisadores. Ja a universidade argu-
menta que a empresa paga pelo custo da pesquisa e pelos
dados dela resultantes, mas nao pela descoberta acidental
de novidades que possam ter interesse comercial (Rachmeler,
1993, citado por Stal, 1995). Aléem disso, em geral a
empresa nao cobre todos o0s custos da pesquisa académi-
ca; cobre apenas os custos marginais do projeto, como o
custo direto dos pesquisadores envolvidos (homens-hora),
a compra de matéria-prima e de equipamentos. Nesse sen-
tido, a universidade entende que nao hé justificativa para
a empresa pleitear a posse da propriedade intelectual re-
sultante do projeto de pesquisa contratado.

No Brasil, a nova lei de propriedade industrial (Lei
n.9.279, de 14 de maio de 1996) alterou o artigo 6° refe-
rente a titularidade. Ela confere ao empregador a posse
de invengdes ou modelos de utilidade que decorram de
contrato de trabalho cujo objeto seja a pesquisa ou a ativi-
dade inventiva, ou que esta resulte da natureza dos servi-
¢os para os quais o empregado tenha sido contratado. O
direito do empregador é reforcado também no artigo 91,
o qual dispbe que se o empregador cooperou com © em-
pregado para a criacao, pelo fornecimento de recursos e
meios para esse fim, mesmo que a criacdo nao fizesse
parte da obrigacao funcional, fara jus & metade dos direi-
tos de propriedade e a licenca exclusiva de sua explora-
¢ao. Entretanto, o artigo 92 dispbe que os artigos anterio-
res se aplicam também, no que couber, as relacdes entre o
trabalhador auténomo ou o estagiario e a empresa e en-
tre empresas contratantes e contratadas. Esse arti-
go contribuiu para reacender a polémica sobre os eventu-
ais direitos que o patrocinador da pesquisa, ndo necessa-
riamente o empregador, teria sobre a criacdo decorrente
de uma pesquisa contratada.
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Em vista das diferencas de interpretacéo, as universi-
dades e os institutos de pesquisa tém encontrado dificulda-
des na negociagdo com as empresas, as quais exigem maior
flexibilidade por parte das instituicdes no que se refere ao
compartilhamento da titularidade ou dos direitos de ex-
ploracao comercial.

Dependendo das negociacoes, a propriedade intelec-
tual pode pertencer a universidade, a empresa ou a ambas.
Em geral, a Propriedade Intelectual da Universida-
de abrange todas as invengées, melhorias ou descobertas,
individuais ou coletivas, e todos os trabalhos de autoria
(inclusive software), excluindo artigos cientificos, disserta-
cbes, teses e livros, criados por um ou mais empregados
da universidade na realizacdo de um contrato de pesquisa,
durante a sua vigéncia (IRI, 1993).

Segundo a legislacao norte-americana, a posse total
da propriedade intelectual cabe a empresa em situacées
especificas, como: quando fez investimento significativo
no desenvolvimento da tecnologia objeto da pesquisa uni-
versitaria; quando ela é, provavelmente, o tinico usuario
das invengdes resultantes; ou se repassou informacées
proprietérias, tecnologia ou materiais que tenham consti-
tuido a base da pesquisa. Nesses casos, a empresa tem um
prazo méaximo de 60 dias, a partir de uma solicitagio for-
mal da universidade, para decidir se deseja a posse da pro-
priedade intelectual.

Em relagao aos direitos de uso, mesmo nos casos cita-
dos a universidade retém o direito, sem pagamento de
royalties, de usar a propriedade intelectual para fins de
pesquisa interna ou ensino, e pode sublicencia-la para
outros pesquisadores com o mesmo objetivo.

No caso de a titularidade pertencer a universidade, ela
pode concordar — dependendo de sua politica interna —
em atribuir ao patrocinador a op¢ao de uma licenca néo
exclusiva, sem pagamento de royalties, ou uma licenca
exclusiva, com o direito de sublicenciamento, sob condi-
¢Bes definidas por ambas.

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

“. Concessdo de op¢do para uma licenca — o con-
trato de pesquisa prevé um periodo durante o qual o
patrocinador tem o direito de optar por uma licenca de
exploracao futura, a ser negociada.

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

. Direito de primeira recusa — se o patrocinador de-
cide exercer o seu direito de opcao, ele ira4 negociar uma
licenca dentro de um certo periodo. Se, nesse periodo,
néo se chegar a um acordo que seja aceitavel por ambas

as partes, a universidade teréa o direito de negociar com
uma (ou mais) terceira(s) parte(s) o licenciamento da pro-
priedade intelectual.

Existem varios tipos de licencas que a universidade pode

conceder & empresa:

* licenga nao-exclusiva, livre do pagamento de rovalties;

* licenca nao-exclusiva, livre do pagamento de royaities,
sem direito de sublicenciamento;

* licenga nao-exclusiva, com pagamento de rovalties, in-
cluindo o direito de sublicenciar;

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

* licenca exclusiva, com pagamento de royalties, incluin-
do o direito de sublicenciar;

* licenca exclusiva, sem pagamento de royalties, incluin-
do o direito de sublicenciar.

No caso de concesszo de licencas exclusivas, a univer-
sidade deve manter o direito de utilizar a propriedade inte-
lectual em seus proprios programas de ensino e pesqui-
sa.”

Algumas experiéncias estdo sendo desenvolvidas em
universidades brasileiras no que se refere a propriedade
intelectual de resultados de pesquisa financiada por em-
presas. Em alguns contratos, a patente podera ser de pro-
priedade tnica e exclusiva da empresa. Nesse caso, a
empresa compromete-se a ceder a universidade uma li-
cenca sem 6nus e ndo exclusiva de tais resultados, desde
que a universidade os utilize unicamente em suas préprias
pesquisas ou para fins didaticos.

Em geral, nas pesquisas realizadas com recursos parci-
ais ou globais de empresas ou agentes financiadores, a
estes caber& um percentual sobre os resultados que sejam
patenteaveis, em proporc¢des discutidas caso a caso. A
exploragao comercial também sera avaliada para cada caso,
individualmente.

A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA
UNIVERSIDADE PUBLICA

Nas universidades publicas, o uso de recursos publicos
para pesquisa e, principalmente, a relacio custo/benefi-
cio para a sociedade tém sido objeto de discussao em véa-
rios féruns nacionais e internacionais.

A hipétese de os investimentos publicos nas universi-
dades resultarem em lucros para uma ou varias empresas
e o direito que a universidade teria de explorar economi-
camente a invencdo objeto da patente (Akamatsu &
Plonski, 1991) sao indagacées presentes nos debates.

Por outro lado, quando o patrocinador reembolsa a
universidade pelo custo total do projeto, & ébvio o interes-
se dele em pleitear a posse da propriedade intelectual re-
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sultante, além de nao querer pagar royalties. A experién-
cia de universidades publicas brasileiras tem demonstrado
que, para a empresa, a aceitacdo da posse da titularidade
por parte da universidade seria mais tranqiiila se, em
contrapartida, a universidade pudesse conferir a empresa
licenca exclusiva para sua exploragdo comercial.
Entretanto, no caso das universidades publicas brasilei-
ras existe a exigéncia legal de que qualquer oferta ao setor
privado deve obedecer processo licitatorio. Tal exigéncia
visa impedir que a universidade se torne refém de uma
Uinica empresa. Do ponto de vista dos direitos de titula-
ridade, ac abrir mao dos seus direitos para uma s6 empre-
sa, a universidade podera estar comprometendo sua futu-

ra liberdade de acdo em colaborar, no mesmo campo, com

outras firmas. Uma segunda empresa interessada em pa-
trocinar pesquisas pode ter a expectativa de acesso nao
s6 aos resultados do projeto em questdo, mas também a
conclusdes de trabalhos anteriores, nos quais novos estu-
dos serdo baseados e desenvolvidos, e sem as quais estes
nac poderao ser explorados. Tal situagdo pode ocasionar
a perda de interesse dessa segunda empresa. Do ponto de
vista dos direitos de exploracao comercial, ao conferir os
direitos de licenca exclusiva a uma empresa, mesmo que
mediante negociacdo econdmica, a universidade poderé
vir a receber montante inferior ao valor da tecnologia no
mercado.

Assim, a discussao encaminha-se no sentido de garan-
tir & universidade a titularidade sobre a patente e a empre-
sa os direitos de exploracdo comercial, via contrato de
licenciamento. A exigéncia do processo de licitacdo pode-
ria ser substituida por clausula contratual que garantisse a
empresa parceira o direito de preferéncia no licenciamento.
Nesse caso, caberia a universidade a decisdo de estabele-
cer ou nao um bodnus a ser pago pela empresa para exer-
cer o direito de preferéncia.

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

Uma proposta alternativa para n&o comprometer sua
liberdade de acao no futuro seria conceder licencas nao ex-
clusivas para exploracéo comercial, com ou sem pagamen-
to de royalties, dependendo das circunstancias, por ser essa
a forma mais condizente com o objetivo de promover a ampla
disseminacao dos produtos da universidade.

No entanto, algumas universidades ja trabalham com
licencas exclusivas, reconhecendo que algumas tecnologias
nao serao desenvolvidas, a menos que as empresas inte-
ressadas no seu desenvolvimento tenham assegurado um
periodo de utilizacao exclusiva, durante o qual possam obter
o retorno financeiro de seu investimento.

As universidades também consideram interessante a
concessao de licencas exclusivas por campo de utiliza-

cao (field of use), o que restringe a exploragéo comercial
a determinado setor ou a uma regido geografica, e permi-
te o desenvolvimento da tecnologia em areas nao relacio-
nadas ao negécio principal de seu licenciado (Stal & Sou-
za Neto, 1998).

OS DIREITOS DOS PESQUISADORES, A
EXPLORAGCAO COMERCIAL DOS RESULTADOS E
A DISTRIBUIGAO DE RECEITAS

Com relacao as normas envolvendo patentes, copyright
e distribuicdo dos royalties resultantes de licenciamento
ou receitas sobre a venda, as praticas verificadas nas uni-
versidades norte-americanas sao similares, com algumas
variacdes nos percentuais. De qualquer modo, sdo agracia-
dos ofs) inventor({es), a(s) unidade(s) em que a pesquisa foi
realizada (laboratério e departamento), o escritério de trans-
feréncia de tecnologia e os fundos de apoio a pesquisas.
Na maioria das instituicdes, essa receita financia novas
pesquisas.

Nos Estados Unidos, a lei federal Bayh-Dole Patent
and Trademark Laws (PL 96-517) exige que as universi-
dades dividam as receitas oriundas do licenciamento de
patentes com os inventores, permite que tais receitas se-
jam utilizadas para cobrir os custos de administracao das
patentes e encoraja as universidades a empregarem o res-
tante desses recursos no financiamento de novas pesqui-
sas académicas. A maior parte das universidades segue
essa lei, mas algumas adotam procedimentos distintos,
principalmente porque o assunto é complexo.

Apesar de todos concordarem que o inventor deve re-
ceber algum beneficio financeiro, o real valor de uma idéia
ou descoberta & muito dificil de ser estabelecido. As idéias
variam bastante com relacéo a sua distancia do mercado
e quanto a quantidade de recursos necessarios para desen-
volvé-las até chegar ao mercado. Com isso, a contribui-
¢ao relativa do inventor para o sucesso de uma invencao
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 con-
ta de um trabalho ja realizado (e ja4 remunerado), en-
gquanto os outros parceiros sdo recompensados por um
trabalho associado diretamente a agregacéo de valor a
descoberta.

As universidades tentam incorporar todos esses fato-
res variando o percentual da recompensa ao inventor e
utilizando diferentes bases para calcular esses percentuais.
Essas férmulas podem basear-se na receita bruta ou na
liquida (receita menos os custos associados a cbtencao,
licenciamento e manutencao da patente), que é distribuida
com base em uma escala fixa ou movel. E preferivel utili-
zar a receita liquida para os calculos, porque ela leva em
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conta 0s custos associados as patentes, os quais podem
variar bastante. A remuneracao do inventor é menor quan-
do tais custos sao altos (Stal & Souza Neto, 1998).

Quanto aos direitos do inventor e a distribuicdo de
rovalties, se a universidade nao pretende explorar a in-
vencao, 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 mével decrescen-
te de ganhos sobre os royalties — 100% sobre os primei-
ros X dolares, depois 33% sobre os préximos Y délares,
30% sobre os Z dblares seguintes, e assim por diante.

As receitas provenientes do pagamento de royalties
podem basear-se no faturamento liquido; nos custos de
produgéo; 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, a Lei, em seus artigos 88 a 93,
estabelece que o empregador titular da patente devera
conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeicoa-
mento, participacdo nos ganhos econdmicos resultantes
da exploragao da patente. Consoante a Lei, e visando es-
timular os pesquisadores a desenvolverem projetos de ca-
rater tecnologico, o Governo tem procurado criar condi-
¢Oes para que os institutos de pesquisa 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 institutos
de pesquisa do Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT)
e do Ministério da Educacao (MEC), pessoas fisicas e juri-
dicas beneficiarias das linhas de apoio financeiro da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico
(CNPq), da Fundacao Coordenacao de Aperfeicoamento
de Pessoal de Nivel Superior {Capes), do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico
(PADCT) e do Programa de Apoio aos Nucleos de Exce-
lencia (Pronex) deverao observar a determinacio de
compartilhamento em partes iguais entre o 6rgao do mi-
nistério, a unidade em que foram realizadas as atividades e
o proprio servidor, autor da criacao intelectual protegida
(Scholze & Chamas, 1998).

Entre as universidades publicas brasileiras, algumas ja
dispéem de algum tipo de regulamentacéo, a exemplo da
Universidade de Sao Paulo (USP, 1990; USP/Gadi, 1992)
e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Coppe,
1993).

Na Fundacdo Coppetec, ligada & Coordenacao dos
Programas de Pés-Graduacao em Engenharia da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), os con-
tratos que possam gerar patentes contém clausulas de si-
gilo, negociadas caso a caso. Quando a tecnologia ja foi
desenvolvida pela Coppe, a patente & da UFRJ e licencia-
se a sua exploracao. No caso de licenca exclusiva, esta
podera ser por prazo determinado, comprometendo-se a
Universidade a nao transferir para outra empresa a
tecnologia objeto do convénio, durante aquele prazo.

Um novo desenvolvimento envolve negociacao e, ge-
ralmente, a propriedade & 50% da Coppe e 50% da em-
presa 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 quais-
quer aperfeicoamentos nos processos de producio ou uti-
lizagdo 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 & Universidade uma licenca sem énus e nao exclusi-
va dos resultados, desde que esta os utilize somente em
suas proprias pesquisas ou para fins didaticos (Stal, 1995).

Contudo, ainda nic ha& consenso entre os préprios
pesquisadores sobre a importancia e a necessidade de
patenteamento dos resultados de pesquisa, o que tem con-
tribuido para a falta de motivacao e de interesse pelo as-
sunto. Os conflitos de interesse entre a atividade académi-
ca e a de prestacao de servicos para a sociedade indicam
que na raiz do embate esta a questao sobre a participacio
da universidade em projetos cooperativos com um seg-
mento especifico da sociedade, representado pelas em-
presas. Na duvida, prevalecem decisdes individuais e as
discussdes desenvolvem-se de forma desarticulada nos gru-
pos de pesquisa que acabam criando seu proprio regula-
mento sobre tais questdes.

No caso especifico da propriedade industrial, o desco-
nhecimento sobre o assunto por grande parte dos pesqui-
sadores contribui para acirrar conflitos latentes entre os
grupos pré e os grupos contra a insercao da universidade
na exploracdo econdmica das patentes. Em &reas que
possuem maior experiéncia na relacdo com o setor em-
presarial, a discussio sobre o assunto concentra-se muito
mais na infra-estrutura necessaria na universidade para o
apoio aos pesquisadores do que no mérito da atividade.
Entretanto, em areas com pouca ou nenhuma experién-
cia de relacionamento com o setor empresarial, a discus-
sao concentra-se no questionamento sobre se o engaja-
mento da universidade em atividades que requerem sigilo
ndo estaria comprometendo a responsabilidade da mes-
ma na disseminagao ampla e irrestrita dos conhecimentos
gerados.

Por outro lado, se a universidade nao cria mecanismos
de protecédo de resultados de suas pesquisas, pode estar,
inadvertidamente, permitindo que outros o facam e cor-
rendo o risco de que a tecnologia por ela desenvolvida se
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torne propriedade exclusiva de uma empresa, sem qual-
quer beneficio para a universidade ou a sociedade como
um todo.

O CASO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

A Universidade de Sao Paulo (USP) criou, em 1986, o
Grupo de Assessoramento ac Desenvolvimento de Inventos
(Gadi), que tem como principal atribuicao efetuar todos os
procedimentos necessarios para o depésito de uma pa-
tente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI),
bem como o seu acompanhamento até o final do proces-
so. Cabe, ainda, ao Gadi tomar as providéncias que visem
proteger a propriedade industrial, resguardando assim os
direitos dos inventores e da Universidade.

Qualquer que seja o vinculo do docente com a USP,
bem como o seu regime de trabalho, ser4 feita a divisao
em partes iguais, entre a Universidade e o inventor, dos
proventos que resultem da utilizacdo ou da cessao da pa-
tente desenvolvida na USP. Da parte da Universidade,
10% vai para o Fundo de Pesquisa e 40% para a Uni-
dade. Da parcela recebida pela Unidade, 10% vai para
a Administracdo Central e 30% para o Departamento
do(s) Inventor(es).

No caso da realizacdo de pesquisas com recursos da
USP, ela sera a unica titular das patentes, repartindo os
resultados, conforme citado, em partes iguais com os in-
ventores em caso de exploracao econémica dessas paten-
tes, 0 que sera feito apés licitacao.

Quando as pesquisas forem realizadas com recursos
parciais ou globais de empresas ou agentes financiadores,
serd assinado um convénio ou contrato, com clausulas
previamente estabelecidas e especificas sobre a proprie-
dade intelectual. Tais clausulas estabelecem, como regra
geral, o compartilhamento em parcelas iguais dos custos e
beneficios advindos do processo de patenteamento. Ha
também o entendimento de que qualquer um dos parcei-
ros podera licenciar para terceiros o direito de exploragio
comercial da patente, até o limite de sua parcela, tendo o
outro parceiro prioridade nesse licenciamento quando
houver interesse.

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

Durante maio de 1999, a Coordenadoria Executiva de
Cooperagao Universitaria e de Atividades Especiais
(CECAE), 6rgao da Reitoria da USP, promoveu uma pes-
quisa com o objetivo de verificar o grau de conhecimento
dos pesquisadores sobre o tema propriedade intelec-
tual. Esse estudo foi realizado por iniciativa da Pro-Reito-
ria de Pesquisa da USP, visando fomentar a discussao so-
bre o tema e recolher subsidios para a elaboracao 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
pesquisadores de areas consideradas de maior impacto
social. Essa selecao teve como objetivo a verificacao da
hipétese de que os pesquisadores dessas areas rejeitam a
possibilidade de patenteamento de seus resultados de pes-
quisa, por entenderem o processo de patenteamento como
um recurso para assegurar a reserva de mercado e nao
como um recurso para assegurar a autoria intelectual
de resultados potencialmente interessantes para a socie-
dade. Partiu-se do pressuposto de que tais pesquisadores
desconhecem a possibilidade de patenteamento como
garantia de que os resultados sejam usufruidos pela socie-
dade, por meio do licenciamento gratuito da Universidade
para os segmentos socialmente importantes.

Foram entrevistados pesquisadores das seguintes uni-
dades:

* Escola de Engenharia de Sao Carlos — Hidraulica e
Saneamento Basico;

 Faculdade de Farmaécia e Bioquimica — Plantas Medici-
nais;

¢ Faculdade de Saude Publica — Epidemiologia;

® Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiréz — Edu-
cagao Ambiental;

e Instituto de Fisica — Fisica Experimental.

Tal pesquisa complementou discussdes anteriores
mantidas com pesquisadores de areas com maiores po-
tencial e experiéncia de patenteamento, a exemplo da
Escola Politécnica e do Instituto de Quimica.

A anédlise das entrevistas realizadas permitiu algumas
observacdes, apresentadas a seguir.

® De maneira geral, os pesquisadores da USP desconhe-
cem ou conhecem muito pouco o tema.

* Constatou-se, especificamente em relacéo & proprieda-
de industrial, que os pesquisadores a relacionam sempre
com a obrigacéo do préprio autor de explorar comer-
cialmente o objeto da invenc¢ao, desconhecendo a pos-
sibilidade de licenciamento para terceiros.

» Os pesquisadores de &reas de forte impacto social en-
tendem que é func¢ao da Universidade tornar disponiveis
os resultados de pesquisa para a sociedade, e isso é feito
por eles via publicacdes cientificas ou apresentacao di-
reta para potenciais usuarios, sem qualquer preocupa-
¢c&o com a protecdo dos resultados.

* Os pesquisadores que produzem software desconhecem,
em geral, a possibilidade de patenteamento. Os que a
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conhecem ndo acreditam na protecao. A exce¢ao ocor-
re apenas com os pesquisadores da area de Informatica.

e Em vérias areas, os pesquisadores ndo percebem sequer
o potencial de patenteamento contido em seus resulta-
dos de pesquisa. S6 identificam a possibilidade de paten-
teamento quando visualizam um produto final.

¢ O desconhecimento sobre a importancia da patente
enquanto protecio intelectual dos resultados de
pesquisa e a falta de uma politica de propriedade
intelectual na Universidade, com clara delimitacio de
responsabilidades e deveres de ambas as partes (Univer-
sidade e pesquisador), tém sido algumas das principais
causas da desmotivagao dos pesquisadores em relacao
ao assunto.

¢ Os pesquisadores que tém experiéncia ou conhecimen-
to sobre o processo de patenteamento na USP sao mui-
to criticos em relacao a falta de uma politica de incenti-
vo ao patenteamento na Universidade. Segundo eles,
tal politica deveria considerar a valorizacido da patente
enquanto produgéo cientifica e a infra-estrutura de apoio
aos pesquisadores em todas as fases do processo de
patenteamento. Para eles, a falta de infra-estrutura de
apoio aos pesquisadores para a obtencdo de patentes
resulta em ambiente marcado pela ambigiiidade nas re-
lagdes entre o publico e o privado, com acordos infor-
mais entre inventor e empresa e com prejuizo concreto
para a Universidade.

¢ A politica atual de compartilhamento de custos desmotiva
0s pesquisadores, que nao véem retorno do investimen-
to a curto prazo. Julgam que a patente no Brasil ndo é
respeitada e que os custos para patentear no exterior
sao muito altos e nao cobertos pela USP. Assim, a USP
deve definir meios orgamentérios especificos para pa-
tentes, talvez usando o Fundo de Pesquisa ou o Fundo
de Extensao. Uma das sugestdes seria que a previsao de
recursos para a area de patentes fosse incluida no orca-
mento da Pré-Reitoria de Pesquisa.

* A USP deve definir se apoiara a protecao de todos os
resultados potencialmente patenteaveis, se apenas da-
queles considerados de mérito cientifico ou se apenas
daqueles considerados de mérito comercial. Nao ha con-
senso entre os pesquisadores sobre o critério de selecao
de patentes a serem apoiadas pela USP. Alguns suge-
rem que seja definida uma politica de patenteamento
pela USP baseada na avaliacdo do mérito cientifico da
patente e ndo no mérito comercial. A USP podera libe-
rar o inventor para patentear por conta prépria aquilo
que a ela n&o interessar. No caso de estabelecimento de

uma politica baseada em mérito cientifico, é importante
haver uma comissao de avaliadores ad hoc para o julga-
mento. Para evitar problemas de sigilo, a USP devera
propiciar o depésito inicial de todos os processos de
patentes antes de os encaminhar aos peritos; posterior-
mente, no caso de alguma néo ser do interesse da Uni-
versidade, o processo passara a ser pago pelo pesquisa-
dor. Seria uma politica de risco calculado de retorno
da taxa inicial. Outros pesquisadores sugerem que a
Universidade deve transferir a responsabilidade sobre o
patenteamento para uma fundaco universitéaria, que teria
autonomia para cuidar de todo o processo de patentea-
mento e da exploracdo comercial dos resultados. Essa
alternativa é defendida pelos que entendem que s6 deve
ser patenteado aquilo que tem potencial de exploracao
comercial. Para esse grupo, a questao do mérito cienti-
fico deve ser solucionada no ambito estritamente acadé-
mico, via publicacdo em revistas cientificas, o que ja
garantiria ac pesquisador a autoria intelectual do pro-
cesso ou do produto objeto da pesquisa.

CONCLUSOES

A anélise dos conflitos vivenciados pela universidade
publica na atividade de transferéncia de tecnologia para a
sociedade, que em Ultima analise é a mantenedora da uni-
versidade, indica que tais conflitos crescem a medida que
a sociedade é representada por um segmento especifico
-— 0 setor empresarial.

Os resultados da pesquisa realizada na USP podem ser
estendidos a outras universidades piblicas, uma vez que
tais conflitos sdo, basicamente, de carater conceitual. Na
raiz do problema estdo presentes, de um lado, a davida
sobre a conveniéncia e a pertinéncia da participacdo da
universidade no desenvolvimento econémico do Pais e,
de outro, a davida sobre como regulamentar as relacdes
entre o publico e o privado, sem perda da autonomia cien-
tifica 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 os resultados de suas pesquisas, por serem de inte-
resse social, deveriam estar disponiveis para toda a so-
ciedade. Tal fato ocorre por ndo conhecerem a possi-
bilidade de patenteamento como mecanismo para as-
segurar que a universidade decida com autonomia a
quem devera ceder os direitos de exploracio ou mes-
mo como mecanismo para impedir que outros o facam
e transformem os resultados em direito privado. Quan-
do esclarecidos sobre esses aspectos, a concordancia
em relacdo ao patenteamento é unanime.

Finalmente, a pesquisa sugere que, a exemplo do que
ocorreu em outras instituicdes no exterior, mencionadas
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na literatura e que os vivenciaram e os solucionaram, es-
ses conflitos podem ser claramente minimizados por meio
de um processo amplo de informacao, discussao e escla-
recimento da comunidade académica sobre os varios as-
pectos da propriedade intelectual, mediante o estabeleci-
mento de uma politica de apoio efetivo ao pesquisador,
em especial no tocante acs aspectos administrativos da
questao.

RESUMO

Sao Paulo.

E importante ressaltar, ainda, os impactos positivos que
as atividades de transferéncia de tecnologia trazem para a
universidade, nao sé do ponto de vista econdmico, mas
também e principalmente no que tange a retroalimentacio
de informagdes e questionamentos da sociedade para a
universidade. Isso possibilita o surgimento de novas linhas
de pesquisa e de melhores critérios para a selecao de te-
mas para a pesquisa aplicada. 4

Neste trabalho sao discutidos os diferentes aspectos relativos ao tema da propriedade intelectual no contexto
da universidade, principalmente a publica. O foco de analise é o dilema entre a divulgagio e a protecao do
conhecimento em areas de forte impacto social, como Saiide Publica, Saneamento Basico e Meio Ambiente,
e a conseqiiente apropriacédo desse conhecimento por empresas e/ou instituicdes sem fins lucrativos. Sao
apresentados, também, alguns dos resultados obtidos em pesquisa sobre o tema realizada na Universidade de

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

ABSTRACT

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 especially in
areas such as Public Health, Sanitation and Environmental Sciences. The paper presents some results of a
research developed in the University of Sao Paulo.
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