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RESUMO
O trabalho pretende identificar algumas boas praticas adotadas pelas universidades publicas na
protecao da propriedade intelectual. De fato, associando-se o surgimento de instrumentos
normativos importantes, ao protagonismo das universidades publicas no desenvolvimento de
tecnologias e titulos de propriedade intelectual no pais, nota-se a importancia da pesquisa
voltada as particularidades da protegdo dos resultados da pesquisa através da propriedade
industrial nestas institui¢des. A partir da pesquisa bibliografica e do método dedutivo, discute-
se a publicacdo de trabalhos cientificos, as divulgagdes de monografias, dissertagdes e teses,
além da correta utilizacdo dos bancos de patentes como importantes fontes de informagao.
Ademais, aborda-se a titularidade da propriedade intelectual, a avaliacdo do interesse da
institui¢do na inovacao, o compartilhamento dos ganhos econdmicos, a necessidade da previsao
da propriedade intelectual em instrumentos legais, a profissionalizagdo dos Nucleos de
Inovagao Tecnologica e a aplicacao dos dispositivos legais na formagao de alunos e servidores
das universidades. Assim, destaca-se a importancia das medidas ja adotadas por algumas
institui¢des, na tentativa de aclimatar o cenario nacional, atender as finalidades normativas e

fortalecer a valorizagao da propriedade intelectual na universidade ptblica.
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ABSTRACT
The paper aims to identify some good practices adopted by public universities in the protection
of intellectual property. In fact, by associating the emergence of important normative
instruments with the leading role of public universities in the development of technologies and
intellectual property titles in the country, it is noted the importance of research focused on the
particularities of protection of research results through industrial property in these institutions.
From the bibliographic research and the deductive method, is discussed the publication of
scientific papers, the dissemination of monographs, dissertations and theses, as well as the
correct use of patent banks as important sources of information. In addition, it is addressed the
ownership of intellectual property, the assessment of the institution's interest in the innovation,
the sharing of economic gains, the need for the forecast of the intellectual property in legal
instruments, the professionalization of the NITs and the application of legal provisions in the
formation of students and university staff. Thus stands out the importance of the measures
already adopted by some institutions, in an attempt to acclimate the national scenario, meet the
normative purposes and strengthen the valuation of intellectual property in the public

university.

KEYWORDS: Intellectual Property. Public University. Good Practices.

RESUMEN
El documento tiene como objetivo identificar algunas buenas practicas adoptadas por las
universidades publicas en la proteccion de la propiedad intelectual. De hecho, al asociar la
aparicion de importantes instrumentos normativos con el papel principal de las universidades
publicas en el desarrollo de tecnologias y titulos de propiedad intelectual en el pais, notamos la
importancia de la investigacion centrada en las particularidades de proteger los resultados de la
investigacion a través de la propiedad industrial. en estas instituciones A partir de la
investigacion bibliografica y el método deductivo, discutimos la publicacion de articulos
cientificos, la difusiéon de monografias, disertaciones y tesis, asi como el uso correcto de los
bancos de patentes como fuentes importantes de informacion. Ademas, aborda la propiedad de
la propiedad intelectual, la evaluacién del interés de la institucion en la innovacion, el
intercambio de ganancias econdmicas, la necesidad de proporcionar propiedad intelectual en

instrumentos legales, la profesionalizacion de los NIT y la aplicacion de disposiciones legales
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en la formacion de estudiantes y personal universitario. Asi, se destaca la importancia de las
medidas ya adoptadas por algunas instituciones, en un intento por aclimatar el escenario

nacional, el cumplimiento de propésitos normativos y el fortalecimiento de la valoracion de la

propiedad intelectual en la universidad publica.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual. Universidad Publica Buenas Practicas

INTRODUCAO

No Brasil, o tema propriedade intelectual despertou um maior debate no ambito
universitario a partir da revisdao de seu ordenamento juridico na década de noventa. Isso em
decorréncia da celebragcdo do acordo TRIPS, o qual passou a exigir dos paises signatarios o
comprometimento com padrdoes minimos de protecao da propriedade intelectual, redundando
na Lei n°® 9.279/1996. Na sequéncia, o Decreto n°® 2.553/98, ao regular os artigos 75 ¢ 88 a 93
da Lei n°® 9.279/1996, estabeleceu a participagdo econdomica dos servidores nos resultados da
exploragdo de patente ou registro, fomentando a discussao e a regulamentacao do assunto na
administragao publica, dando origem a Portaria n° 322/98 do Ministério da Educagdo. E com
base nestes dispositivos, as universidades passaram a definir mecanismos de administragao e
protecao da propriedade intelectual (UFRGS, 2003, p. 21).

Atualmente se observa o incentivo ao desenvolvimento de inovagdes e,
consequentemente, de patentes produzidas pelo pais, resultando em politicas publicas voltadas
a este intuito, tais como a Lei da Inovacdo, a Emenda Constitucional da Inovag¢do ¢ o Marco
Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. Estes diplomas, para além de estimular o
desenvolvimento de tecnologias, e consequentemente de titulos de propriedade, estabelecem
uma obrigacao legal, exigindo um tratamento atento e responsavel com o patrimdnio intangivel
nacional, no intuito de valorizar a prote¢do da propriedade intelectual e dar efetividade aos
mandamentos normativos.

Ademais, constata-se que a universidade publica, além de sujeito essencial dos atuais
diplomas normativos que incentivam o desenvolvimento de tecnologias, detém o protagonismo
da atividade de pesquisa. Como resultado, verifica-se que segundo os dois ultimos indicadores
de propriedade industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), langados em
2017 e 2018, as universidades publicas constaram entre os dez maiores depositantes de patentes

entre os residentes no pais, ocupando, respectivamente, nove e oito lugares (INPI, 2017a, p. 21
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e INPI, 2018a, p. 16), o que além de comprovar o protagonismo universitario, demanda estudos
voltados a protecao do resultado destas atividades nestas institui¢des.

Assim, o presente trabalho elaborado em dezembro de 2019, fruto da continuidade da
atividade de pesquisa desenvolvida acerca da propriedade intelectual na universidade publica,
pretende identificar, reproduzir e sistematizar algumas boas praticas adotadas pelas
universidades publicas na protecao da propriedade intelectual. Nesse intuito, o estudo esta
divido em dois itens.

No primeiro sdo destacados elementos para o adequado tratamento da matéria no seio
universitario, discutindo-se a publicacdo de trabalhos cientificos, divulgacdes de monografias,
dissertacdes e teses, além da correta utilizagao dos bancos de patentes como importantes fontes
de informacao, da profissionalizacdo dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) e da
aplicacdo dos dispositivos legais na formacao de alunos e servidores das universidades.

No segundo item sdo agrupados itens relacionados ao tratamento institucional dado as
criagdes, notadamente acerca da avaliagdo do interesse da instituicdo na inovacdo, da
titularidade da propriedade intelectual, do compartilhamento dos ganhos econdémicos e da
necessidade da previsdo da propriedade intelectual em instrumentos legais.

Assim, o estudo pretende destacar medidas ja adotadas por algumas institui¢des,
valorizando o debate sobre este bem intangivel, fruto das atividades de pesquisa fomentada pelo
Estado. Ademais, busca contribuir com a discussao da prote¢do da propriedade industrial na

universidade publica brasileira, incentivando o fortalecimento do tema nestas instituigdes.

1. DO TRATAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

No tocante ao tratamento dedicado as atividades de pesquisa e desenvolvimento nas
universidades publicas, o estudo destaca, inicialmente, o instituto da publicacao cientifica. Isso
porque a publicacdo de trabalhos cientificos se trata de um dos principais mecanismos utilizados
para avalia¢dao da produgdo cientifica das Universidades, o que, consequentemente, se traduz
na divulgacao de novos conhecimentos em livros, periodicos e revistas especializadas.

No ponto, registra-se que, atualmente, o Brasil ocupa o 13° lugar entre os maiores
produtores de publicagdes de pesquisa em nivel mundial (CROSS et al, 2018, p. 6). Desse total,
apenas cerca de 1% teve ao menos um autor filiado a industria, demonstrando o quase
monopdlio da publicacao pela academia brasileira (CROSS et al., 2018, p. 18). Embora esta
significativa despropor¢do detenha diversos motivos, neste trabalho se destaca a possibilidade

de que uma publicacdo pode afetar a propriedade das criagdes.
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Com efeito, a Lei n° 9.279/96 impde no seu artigo 8° o atendimento dos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial para a concessdo da patente. O requisito
novidade, conforme previsto no art. 11, caput e §1°, do mesmo diploma legal, consiste naquilo
que ndo estd compreendido no estado na técnica, e consequentemente, inacessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior, por qualquer meio.

Por conseguinte, identifica-se, em tese, um conflito. Em que pese haja o incentivo da
publicacao cientifica no seio Universitario, inclusive como forma de avaliacdo da producao
intelectual destas instituicdes, a mesma publicagdo pode inviabilizar a protecao da propriedade
intelectual no momento da publicagdo, agredindo o requisito novidade. Além disso, o prestigio
a publicagdo permite afastar a interagdo com o agente privado, atraido pela seguranga e
obtencao do titulo de propriedade, o que contraria o intuito da legislacdo voltada a inovagado e
a articulacao entre atores publicos e privados.

Cumpre destacar que, de forma excepcional, o artigo 12 da Lei n® 9.279/96 nao considera
como estado da técnica a divulgagdo de invengdo ou modelo de utilidade ocorrida durante os
12 (doze) meses anteriores a data de deposito ou da prioridade do pedido de patente. Trata-se
do instituto denominado de periodo de graga. Todavia, observa-se que a publicagdo nao so
aumenta os riscos da ndo prote¢ao no pais em decorréncia da possibilidade de conflitos, como
também indica a eventual inviabilidade da protec@o no exterior por ofensa ao requisito novidade
(BARBOSA, 2003, p. 330), ja que a maioria dos paises estrangeiros ndo contempla o periodo
de graca em suas legislagdes.

Além disso, menciona-se que ao contrario da tradicional livre difusdo do conhecimento
consolidado nestas instituigdes, ha no contexto nacional diversos dispositivos que determinam
o sigilo dos envolvidos, consagrando o principio de confidencialidade da atividade de Pesquisa
e Desenvolvimento, na busca de se resguardar a novidade e garantir o direito de propriedade
(BOCCHINO et al, 2010, p. 193). No ponto, cita-se o art. 116, VIII, da Lei n° 8.112/90, o art.
325 do Cédigo Penal e, sobretudo, o art. 12 da Lei n® 10.973/04, o qual estabeleceu o dever de
confidencialidade aos envolvidos em qualquer aspecto da criagdo desenvolvida ou em
desenvolvimento na universidade, exigindo autorizagdo da instituicao para sua divulgacao.

Ademais, no seio universitario, sublinha-se a participagdo das agéncias de fomento nas
pesquisas que sdo desenvolvidas, as quais podem regulamentar a publica¢do, no intuito de
proteger a propriedade industrial da criacdo. Como exemplo, cita-se a RN-34/2014 do CNPq, a

qual determina ao beneficiario e o responsavel pela bolsa ou auxilio financeiro & comunicagdo
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do intuito da publicacdo ao NIT da instituicdo, com antecedéncia prévia de 30 (trinta) dias
(CNPq, 2014).

Destaca-se que nada impede que protegida a tecnologia, seja esta livremente
disponibilizada, ja que, como abordado por Barbosa (2015, p. 21), “apropria¢do ndo quer dizer
denegar acesso”. Ademais, anota-se que ndo ha principios absolutos, os quais devem ser
aplicados com ponderacao quando em conflito com outros principios. O que se observa € que,
em que pese o prestigio da livre divulgacdao, hd mandamentos normativos que consagram a
confidencialidade, essencial a atividade inovadora e a protecdo de seus resultados, o que
também ¢ demandado pelas interagdes com a iniciativa privada.

Cumpre destacar que embora a publicagdo e a prote¢do, a qual exige a confidencialidade,
parecam excludentes, respectiva celeuma ¢ apenas aparente. Com efeito, pode-se proteger o
resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulga-lo, tornando respectivos procedimentos
complementares. Nesse sentido, de forma pedagodgica, o art. 5°, §2°, da Resolu¢do CEPG n°
01/2011 da Universidade Federal do Rio de Janeiro estabelece que a protegao e o sigilo “ndo
inviabilizam a publicacdo posterior” (UFRJ, 2011, p. 4). E no particular, destaca-se a
importancia de estruturas especializadas nas universidades, como os NITs, para sensibilizagdo
e apoio ao pesquisador no assunto, além do mapeamento e acompanhamento da pesquisa
potencialmente inovadora para a adequada protecdo da informagao, em harmonia com a pratica
de outros paises, como no caso do aparente auxilio e acompanhamento realizado pelos
escritorios de tecnologia das universidades norte americanas (UFRGS, 2003, p. 20).

Enfrentando o assunto, registra-se a importante previsdo normativa estabelecida pela
Universidade Federal de Pelotas, a qual além de reforgar aos pesquisadores o dever de sigilo,
regulamenta o dever destes em notificar o 6rgdo do NIT, no caso a Se¢dao de Deposito e
Acompanhamento de Patentes — SDAP, acerca da pesquisa potencialmente apropriavel,
estabelecendo o processo de notificagdo de invencdo, conforme caput dos artigos 3° e 4° da

Resolucao n® 33/2018 que se transcrevem (UFPEL, 2018, p. 2-3):

Art. 3° Nos termos do Art. 12 da Lei 10.973/04, ¢ vedado ao dirigente, ao aluno, ao
criador ou a qualquer servidor, empregado ou prestador de servicos, divulgar, noticiar
ou publicar qualquer aspecto de Cria¢ao de cujo desenvolvimento tenha participado
diretamente ou tomado conhecimento por for¢a de suas atividades, sem antes obter
expressa autorizagao da universidade.

(...

CAPITULO IT
DO PROCESSO DE NOTIFICACAO DE INVENCAO

Art. 4° Sempre que de uma pesquisa resultar Criacdo ou desenvolvimento de qualquer
nova forma de conhecimento ou tecnologia passivel de protecdo legal, o Criador
devera encaminhar para a Secdo de Depdsito e Acompanhamento de Patentes — SDAP
uma Notificagdo de Invengdo, com a finalidade de comunicar formalmente a
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universidade da sua Criagao e permitir a analise, pela CIT, da conveniéncia ou ndo da
sua divulgacdo e da necessidade de aplicagdo de procedimento de protecdo, de sigilo
ou de deposito ou registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
ou orgdo equivalente, o que devera ser feito através da abertura de Processo
Administrativo especifico (Pesquisa: Registro de Propriedade Intelectual e Patentes),
do qual deverao constar, a0 menos, os seguintes documentos:

Diante deste cendrio, recai aos pesquisadores, no momento anterior a publicacdo de um
resultado de pesquisa potencialmente apropriavel, o dever de procurar e comunicar o Nucleo
de Inovagao Tecnoldgica de sua Universidade das atividades desenvolvidas, no intuito de que
sejam empregados todos os recursos necessarios a adequada protecdo do bem intangivel.

Relacionado ao cuidado de protecdo com o requisito novidade, constata-se ainda a
imprescindibilidade da atencdo dispensada a algumas monografias, teses e dissertacdes que
sejam potencialmente patenteaveis, em razao da necessidade de defesa publica dos trabalhos de
conclusdo, como requisito parcial para obtengao da titulacao académica.

No particular, sem prejuizo da atuacdo do NIT em mapear e identificar eventuais
pesquisas potencialmente inovadoras, faz-se necessario que o pesquisador, professor orientador
ou o aluno interessado que verificar a probabilidade de apropriagdo da tecnologia, procure e
comunique o NIT de sua Instituicdo para que este possa, sem agredir o requisito novidade,
adotar as medidas necessarias a protecao da invengao.

De fato, na busca da prote¢ao do requisito legal da novidade, hd um importante contexto
em que se insere a identificacdo e o acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente
inovadora no a&mbito da Universidade, sobretudo pelo NIT, a partir do inicio da atividade até a
sua conclusdo. No ponto, importante mecanismo legal a ser utilizado para protecdo da pesquisa
consiste no certificado de adi¢do, o qual permite, além do deposito do pedido de patente prévio,
caso ja presentes os seus requisitos legais durante a pesquisa, o posterior aperfeigoamento ou
desenvolvimento dos trabalhos, sem prejuizo do titulo de propriedade.

Além da atribui¢do do NIT na apuragao das pesquisas desenvolvidas no ambito interno,
ndo se olvida, como ja destacado, o dever dos envolvidos em nao publicar € comunicar aquele
6rgdo a potencialidade tecnoldgica do trabalho desenvolvido. Ainda assim, caso isso nao
ocorra, ¢ se verifique a potencialidade da patente apenas na conclusdo da pesquisa e da
apresentacao do trabalho, observa-se que algumas institui¢des estabeleceram procedimentos
para defesa de dissertagdes ou teses de forma sigilosa, de maneira restrita ao publico e com a

adocdo de termos de confidencialidade aos respectivos envolvidos com a solenidade,
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preservando, assim, o requisito novidade. Note-se algumas das obrigacdes definidas pela

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 2018, p. 1):

3. No encaminhamento do processo na secretaria, solicitar ao orientador que
encaminhe diretamente aos membros da banca as copias das dissertagdes ou teses e,
junto destas, o anexo 6 do Regimento da PG: Termo de Confidencialidade e Sigilo,
atendendo ao Art. 63, paragrafo oitavo do Regimento da PG. Isso facilita aos membros
da banca o preenchimento e reconhecimento de firma antecipadamente. Estes Termos
de Confidencialidade e Sigilo devem ser anexados ao processo, quando da defesa;

4. Uma vez entregue o processo para constituigdo de banca na PRPGP, esta
encaminhara ao NIT para andlise e parecer, atendendo ao Art. 73, pardgrafo primeiro
do Regimento da PG. Caso o parecer do NIT seja favoravel, a PRPGP encaminharé o
processo ao DERCA para liberagao discente e, apds, retornara 8 PRPGP para emissao
da portaria de homologagdo a defesa;

5. A defesa deve acontecer fechada ao publico e obedecer aos demais
procedimentos usuais e compativeis, definidos no regimento geral da PG;

Por outro lado, a partir da valorizagdo da propriedade intelectual na universidade publica,
registra-se a importancia da utilizacdo dos bancos de patentes como fontes de consulta de
informacoes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento realizada por estas instituigdes. Isso
pois, a busca de informacdes por exceléncia nas universidades consiste na pesquisa por
publicagdes cientificas em livros e periodicos. Entretanto, a maior parte do conhecimento
tecnoldgico recente tem divulgacdo exclusiva por documentos de patentes, considerada a mais
completa das fontes de pesquisa.

Além do acesso a informacgdo atual, a utilizagcdo de bancos de patentes evita o
investimento de tempo e recursos em pesquisas de tecnologias ja desenvolvidas, cujas
estimativas na Comunidade Europeia indicam o desperdicio anual de 20 bilhdes de libras
(UFRGS, 2003, p. 57). Ademais, respectivo elemento aumenta a atratividade do eventual
parceiro privado, ndo apenas pela reducao do risco no investimento em algo ja protegido, como
em razao da informagao obtida e direcionada a demandas que atendam ao mercado.

Assim, destaca-se a necessidade da sensibilizacdo e qualificagdo dos atores diretamente
envolvidos na universidade para utilizagdo de bancos de patentes como ferramenta para a
elaboragdo de suas pesquisas. Nesse contexto, registra-se a importancia do conhecimento acerca
de elementos especificos de buscas, tais como a Classificacdo Internacional de Patentes (ICP —
International Patente Classification), oriunda do Acordo de Estrasburgo, a qual separa
hierarquicamente ramos da tecnologia e permite identificar os documentos de patente segundo
a area tecnologica, bem como dos operadores logicos, de truncagem e de proximidade,

fundamentais em buscas de documentos de patente.
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Ademais, anota-se a existéncia de importantes bancos de patentes de acesso eletronico
gratuito, tais como o do INPI, que informa os pedidos realizados no Brasil, o Latipat, o qual
permite a pesquisa de patentes depositadas na Espanha e paises da América Latina, o Espacenet,
o qual conta com informagdes de patentes de mais de 90 paises e o Patentscope, que também
fornece dados de patentes de mais de 40 paises. Registra-se a previsao da UFPel (2018, p. 3)
no sentido do encaminhamento pelo pesquisador do formulério de busca de anterioridade ao
NIT, bem como o comprometimento da UFSM (2016, p. 6) na disponibilizagdo dos mecanismos
de buscas de anterioridade disponiveis.

De fato, diante das particularidades de sistemas e das eventuais dificuldades e auséncia
de cultura na utiliza¢do dos bancos de patentes, sublinha-se a importancia dos NITs, tanto no
apoio ao pesquisador, como por meio da difusdo dessa ferramenta no ambito da institui¢do para
o cumprimento das finalidades pretendidas. Inclusive, os NITs podem, através da CAPES, ter
acesso a base paga Derwent World Patents Index, importante ferramenta de pesquisa que
combina mais de 40 oficinas de patentes no mundo (CAPES, 2008, p. 1).

Com efeito, o NIT se trata da estrutura fundamental e obrigatdria as universidades,
segundo o art. 16 da Lei n° 10.973/2004, para a obtencao dos resultados pretendidos pelo
legislador. Sobretudo, no tocante & aproximacgao e interagdo entre universidades e empresas,
bem como acerca da educagdo e promogao da inovagdo entre dirigentes, pesquisadores, alunos
e servidores das universidades publicas, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura
inovadora e a protecao da propriedade industrial, objeto de importante valorizacao pela Lei n°
12.243/2016.

Registra-se na Lei n® 10.973/2004 a possibilidade de delegacdo da representagdo da
universidade publica ao gestor do NIT (art. 16, §2°) e a possibilidade de constituicdo do NIT
com personalidade juridica propria e privada, sem fins lucrativos (art. 16, § 3°) ou na forma de
fundagdo de apoio, prestigiando o niicleo como 6rgdo essencial a politica de inovacgao e dando
maior autonomia, flexibilidade e simplificacdo aos processos (RAUEN, 2016, p. 33). Além da
obtencdo de resultados inovadores, a qualificagdo do NIT aumenta a seguranca juridica e a
atratividade do investimento pela iniciativa privada.

Para o adequado exercicio de suas atribuicdes, ha de se mencionar a importancia da
estruturacdo dos NITs. No particular, em que pese se cogite de eventuais dificuldades na sua
composi¢ao, sobretudo diante da auséncia de pessoal especifico para sua atuagdo, nao se

observa obstaculos para a atividade dos servidores ja em exercicio no ambito interno das
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universidades, ja que estas acabam por acolher as atividades de inovagdo, ainda que muitas
vezes nao de forma expressa, mas relacionada as atividades de ensino, pesquisa e extensao.
Com efeito, para além da conscientizacdo acerca da importancia da propriedade
intelectual, observa-se que as atividades relativas a gestdo e prote¢do destes bens na
universidade publica podem ser exercidas por docentes e servidores técnicos administrativos
destas instituigdes, locais que contém diversos talentos com diferentes formagdes profissionais
e académicas que podem contribuir com a adequada formacao do NIT e o tratamento do assunto
no ambito interno. No particular, verifica-se que as atribuigdes dos docentes das universidades

publicas estdo previstas no artigo 2° da Lei 12.772/2012:

Art. 2° Sdo atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensio ¢ as
inerentes ao exercicio de dire¢do, assessoramento, chefia, coordenacdo e assisténcia
na propria instituicdo, além daquelas previstas em legislag@o especifica.

Por conseguinte, observa-se que as tarefas voltadas a inovagao, sejam porque vinculadas
a pesquisa, ou ainda a gestao dos bens e da propria instituicao, acabam por permitir a atividade
dos docentes nestas atividades. No mesmo sentido, observa-se as atribuigoes dos técnicos
administrativos em educagdo, como por exemplo no caso dos assistentes em administracao,

o

cujas atividades, de forma sumaria, estdo previstas no Oficio Circular n

015/2015/CGGP/SAA/SE/MEC:

Dar suporte administrativo e técnico nas areas de recursos humanos, administragéo,
finangas e logistica; atender usuarios, fornecendo e recebendo informagoes; tratar de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessario referente aos
mesmos; preparar relatdrios e planilhas; executar servigos areas de escritorio.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Uma vez mais se observa a possibilidade de participacdo dos servidores nas tarefas
voltadas a inovacao, mormente relacionadas ao seu assessoramento. Além da inser¢ao dentre
as tarefas ja previstas, relembra-se a atual presenca marcante da administracdo publica
gerencial, voltada a eficiéncia e ao controle de resultados das atividades de acordo com sua
complexidade, e ndo a defini¢do precisa e exaustiva de cada atribuicao.

Ainda assim, cumpre destacar que algumas das atividades dos NITs acabam sendo
terceirizadas, como no caso dos servigos de escritdrios de protecdao e da redacao de patentes,
em razao da auséncia de profissionais capacitados (GARNICA; TORKOMIAN, 2009, p. 631).
No particular, algumas destas atividades, em tese, poderdo ser executadas pelos proprios

servidores das universidades. Para tanto, os profissionais selecionados para estas tarefas
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deverdo ser adequadamente treinados e capacitados, incentivando o debate e a qualificacao
sobre o0 assunto no ambiente interno.

No caso da redagdo de patentes, por exemplo, eventuais servidores especialistas na
mesma area da tecnologia desenvolvida podem contribuir com o atendimento aos requisitos
legais. No particular, ndo se ignora a dificuldade da atividade, a qual detém diversos requisitos
normativos, previstos, sobretudo, no Ato Normativo n° 127 e na Instru¢io Normativa n°
031/2013, ambos do INPI. Soma-se os diferentes destinatarios da redacdo, tais como o
examinador quanto ao convencimento da patenteabilidade, os tribunais em eventuais disputadas
judiciais e os possiveis interessados na produ¢do industrial da tecnologia (UFRGS, 2003, p.
58). Entretanto, o que se observa ¢ uma nova atividade, a qual denota naturais dificuldades e
resisténcias iniciais, as quais sugerem a apreciacdo quanto a possibilidade, ou ndo, de
atendimento no ambito institucional.

Além da atuacdo técnica e administrativa dos servidores, no tocante aos aspectos
juridicos, em que pese seja possivel a andlise acerca da utilizagdo de escritdrios de protecao,
registra-se que a representagao e orientacdo das universidades publicas ¢ realizada por meio de
suas Procuradorias. No ambito federal, a representagdo judicial e extrajudicial das
universidades publicas federais e do proprio INPI ¢é realizada por Procuradores Federais,
pertencentes ao mesmo 6rgao de atuacdo, a Procuradoria-Geral Federal vinculada a Advocacia-
Geral da Unido, nos termos do art. 10 da Lei n° 10.480/2002.

Tal institui¢ao além de deter corpo técnico capacitado, ja que como mencionado realiza,
inclusive, a representacdo do proprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o
surgimento de novos temas buscard, naturalmente, atualizacdo e capacitacdo, além da
uniformizagdo de entendimentos sobre os assuntos contemporaneos, gerando um ciclo saudavel
acerca do debate e da aprendizagem do tema no ambito de toda a administragdo federal. Em
consequéncia, deverdo os NITs se utilizarem da estrutura juridica disponivel e qualificada no
ambito da universidade publica, seja no tocante a consultoria ou ao assessoramento, para a
realizacdo da protecao da propriedade intelectual.

Uma possivel alternativa para a auséncia de pessoal e de outros recursos consiste na
associacao dos NITs entre diferentes Universidades, somando esforgos fisicos, estruturais e
financeiros. No ponto, a analise de Querido (2011, p. 86 e 87), apontou que, no Brasil, “apenas
um Nucleo de Inovagdo Tecnologica concentrou 52,40% dos depositos, 56,41% das concessdes
e 65,47% dos licenciamentos de patentes no Brasil (periodo 1997-2008)”, enquanto “79,4% dos

NITs possuem um pequeno nimero de depdsitos”.
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Além disso, a mesma pesquisa indica que “56,04% dos NITs possuem até 3 funcionarios
em seu quadro funcional” (QUERIDO, 2011, p. 71-72). Ademais, o estudo registra que, no
periodo de 1997 a 2008, 59% dos NITs realizaram até 3 depositos de patentes no INPI
(QUERIDO, 2011, p. 73), o que demonstra a possibilidade da ociosidade relacionada a
propriedade intelectual com a formagao individualizada de servidores em cada universidade. E
em contraste a esta demanda, observa-se a criagdo expressiva de NITs no pais, com uma
“expansao de 309% entre 2006 e 2011, passando de 43 para 176” (BORTOLINI et al., 2014, p.
6). Dessa forma, tais nimeros indicam a importidncia da utilizagdo dos NITs de forma
articulada, em rede ou associada, de forma a otimizar recursos.

No particular, denota-se a existéncia de importantes redes, como o Férum Nacional de
Gestores de Inovagdo e Transferéncia de Tecnologia (FORTEC), na colaboragdao do
aperfeicoamento do sistema e estruturagdo dos NITs (QUERIDO, 2011, p. 84), a Rede de
Propriedade Intelectual, Cooperagdo, Negociacdo e Comercializagdo de Tecnologia (REPICT),
a Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI), e a Rede Gaucha de Propriedade Intelectual
(RGPI), esta contendo 14 institui¢des associadas, sendo quatro universidades publicas (ALVES
et al., 2015, p. 633). Com relacdo a esta tltima rede, por exemplo, verifica-se além da pequena
participacdo das universidades publicas, o foco aparentemente voltado as atividades de
sensibilizacao e capacitagdo em propriedade intelectual.

Embora o trabalho de capacitagdo em rede seja adequado e relevante, este ndo se confunde
com a formacdo de um NIT que associe mais de uma universidade, faculdade prevista no caput
do art. 16 da Lei da Inovagdo. No ponto, observa-se que o antigo MCTI regulou em 2014, por
meio da Portaria n® 251, de 12/03/2014, os arranjos de Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica,
determinando que, no ambito do MCTIC, as ICTs se associassem. Como fruto desta
regulamentacgdo, cita-se a constituicdio do NITRio, Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica das
Unidades de Pesquisas do Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicagdes no
Rio de Janeiro, o qual atende 8 (oito) unidades de pesquisa distintas.

Assim, ao invés de se estabelecer um NIT em cada universidade publica e de se trabalhar
em rede a partir da estrutura independente de cada instituicdo e com atividades direcionadas
mais a capacitacdo, pode-se cogitar da formag¢do de um NIT que associe mais de uma
universidade, diminuindo-se os custos, otimizando e compartilhando recursos, permitindo-se
prestigiar eventuais vocagoes tecnologicas e caracteristicas locais e historicas das institui¢oes
mais proximas e com pesquisas relacionadas.

Por fim, destaca-se que o artigo 26 da Lei de Inovagdo passou a exigir das Universidades

a obrigatoria associacdo dos dispositivos legais a acdes de formacao de alunos e servidores sob
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sua responsabilidade. Como visto s3o estabelecidas medidas de incentivo a inova¢do no ambito
publico e privado, de forma simplificada e eficaz, além de se institucionalizar as patentes na
universidade publica, o que representa mais um desafio as institui¢cdes protagonistas do sistema
de inovagdo, na tentativa de aclimatagdo do cendrio nacional e atendimento das finalidades
normativas.

Menciona-se a inclusdo do art. 26-A da Lei da inovag¢do, a qual fortalece a imposi¢do da
aplicacdo dos dispositivos legais as universidades, ja que ameniza a incidéncia dos dispositivos
para as Instituigdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagao (ICT) que exergam atividades de
produgdo e oferta de bens e servico, como é o caso da EMBRAPA e da FIOCRUZ
(NAZARENQO, 2016, p. 13), denotando ainda mais a relevancia da propriedade industrial no
ambito universitario.

E no ponto se registra o interessante exemplo da Diretoria de Avaliagdo da CAPES na
area de Biotecnologia, a qual no tltimo relatério de avaliagdo dos Programas de Pos-Graduacao
do Brasil, considerou, de forma destacada, a presenca de disciplinas de Patente e Propriedade
Intelectual como critério de exceléncia dos cursos. Observe-se trecho do critério de avaliagao

quantitativa dos programas (CAPES, 2017, p. 7):

Também foi observada a existéncia de disciplinas de importancia para a Biotecnologia
(Gestdo de negocios, Patente e Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e
Inovagdo, entre outras), bem como a atualizagdo do ementario e das referéncias das
disciplinas do programa.

Assim, os mecanismos para o cumprimento do fim legal deverdo ser adequadamente
discutidos no ambito interno das instituigdes, cogitando-se do ensino relacionado a propriedade
industrial de maneira interdisciplinar, e ndo apenas em unidades juridicas, de maneira a facultar
o amplo conhecimento dos recursos humanos acerca dos dispositivos legais.

Analisados elementos que visam contribuir com o adequado tratamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento no dmbito universitario, passa-se a se analisar experiéncias de

cuidado institucional com as criagdes desenvolvidas nas universidades publicas.

2. DO TRATAMENTO INSTITUCIONAL AS CRIAC()ES
Com relacdo ao tratamento institucional das cria¢des, inicialmente se aborda a

necessidade de criteriosa verificagdo do interesse da instituicdo na garantia da criagdo,
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sobretudo em decorréncia da dificuldade da protecdo de toda e qualquer invengdo ou inovagao
obtida por estas Instituicdes, merecendo rigorosa analise.

De fato, além do efetivo impacto da tecnologia, principalmente de forma a atingir os
interesses fomentados pelo Estado, a protecdo da propriedade industrial exige um desembolso
de meios e recursos expressivos, ndo sd para a obtencdo, como também para a manutencao
deste privilégio, demandando um tratamento responsavel na protecdo da propriedade
intelectual. Além disso, observa-se a sobrecarga de atividade do INPI, cujo prazo médio para
analise e concessdo de patentes estd em torno de dez anos (INPI, 2018b, p. 4), o que indica a
inconveniéncia do mero registro formal diante da realidade do sistema de protecao.

Ademais, nota-se o intuito de se buscar que as tecnologias sejam efetivamente transferidas
a sociedade. E no particular, observa-se em pesquisa de doutorado que analisou diversos NITs
das universidades do pais, que apenas 8,96% das patentes foram licenciadas (QUERIDO, 2011,
p. 76), indicando a necessidade de preocupagdo com o deposito que permita a efetiva
transferéncia da tecnologia para a coletividade. Consequentemente, nem toda a invencao e
inovagdo desenvolvida na Universidade devera ser objeto de protecdo, devendo-se privilegiar
o desenvolvimento tecnologico e social.

E dessa forma, devem as Universidades fazer uma avaliagao criteriosa sobre o interesse
institucional na prote¢do da invengdo que, teoricamente, seria de sua titularidade, sob pena de
responsabilidade. Esta tarefa de avaliagdo, nos termos do artigo 16, IV, da Lei n® 10.973/2004,
encontra-se entre as atribuigdes do NIT, o qual poderd se utilizar de profissionais da propria
Institui¢do ou de eventuais consultores externos para definir o efetivo interesse da universidade
na protecao.

Nesse sentido se observa a regulacdo da Universidade Federal de Santa Maria, a qual por
meio da Resolucao n® 022/2016, definiu a politica interna de prote¢do da propriedade intelectual
no ambito interno, estabelecendo um capitulo especifico sobre a viabilidade econdmica, qual
seja, o capitulo X. Destaca-se, no ponto, o teor dos paragrafos 1°, 2°, 3° e 4°, do art. 33, da
Resolucao n° 022/2016, o qual define que “a andlise do interesse da UFSM na protecao da
propriedade intelectual, realizada pela AGITTEC, devera levar em conta a viabilidade técnica
e econdmica da exploracio comercial da Criagdo”, demandando parecer técnico
circunstanciado, o qual podera contar com consultores externos (UFSM, 2016, p. 12).

Na mesma ordem de ideias, verifica-se a Resolu¢cdo n®49, de 27/09/2012, da Universidade
Federal do Pampa, a qual estabelece no seu artigo 13 que a analise do interesse institucional na
protecdo da criagdo “deve levar em conta a viabilidade de exploracdo comercial do produto ou

processo desenvolvido pelo criador, por meio de parecer do NIT” (UNIPAMPA, 2012, p. 3-4).
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Registra-se que, caso inexistente o interesse da Institui¢do na protegdo, utilizando-se do
artigo 11 da Lei de Inovacdo e do artigo 13 do Decreto n°® 9.283/2018, podera a Universidade
ceder seus direitos sobre a criagdo, mediante manifestagdo expressa ¢ motivada, a titulo ndo-
oneroso, nos casos ¢ condi¢des definidos em regulamento, para que o respectivo criador os
exerca em seu proprio nome e sob sua inteira responsabilidade. Salienta-se apenas que, nos
termos do paragrafo Uinico do artigo 11 da Lei n® 10.973/2018 e do §1° do artigo 13, do Decreto
n°® 9.283/2018, respectiva decisdo caberd ao dirigente méximo da Instituicao, ouvido o NIT,
devendo ser adotada de maneira expressa no prazo maximo de até seis meses, consoante
previsao do §2°, art. 13, do Decreto n® 9.283/2018.

Para além do tratamento institucional dado a avaliagdo da criagdo, impde-se a andlise e o
claro conhecimento acerca da titularidade da inven¢ao no ambito interno das universidades. E
no particular, o art. 88 da Lei n® 9.279/96 estabelece que a patente pertence exclusivamente ao
empregador quando decorrer de contrato de trabalho cuja execug@o ocorra no Brasil e tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva. Assim, seja em razdo dos pesquisadores publicos,
na sua maioria professores das universidades, seja em razao dos recursos publicos utilizados,
ou ainda da atividade publica desempenhada no ambito universitario, verifica-se que, na quase
totalidade, a patente desenvolvida dentro da Universidade hé de se tratar como da universidade
publica.

Nessa logica e se utilizando deste dispositivo legal, algumas universidades estabeleceram,
de forma expressa no seu ambito interno, o que seria de sua titularidade. Menciona-se o caso
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para quem ¢é de sua propriedade a criagao
intelectual desenvolvida no seu ambito, decorrente da atuagdo de recursos humanos, da
aplicagcdo de dotacdes or¢amentarias com ou sem utilizacdo de dados, meios, informacdes e
equipamentos, independentemente da natureza do vinculo existente com o criador
(PIMENTEL, 2005, p. 31).

No mesmo sentido, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) definiu como
sendo de propriedade exclusiva da Instituicdo os direitos de propriedade industrial
desenvolvidos em seu ambito, desde que decorrente da aplicagdo de recursos humanos,
or¢amentarios e ou de utilizagcdo de recursos dados, meios informagdes e equipamentos da
universidade ou realizados durante o horario de trabalho, independentemente da natureza do
vinculo existente entre a Institui¢ao e o inventor (UFRGS, 2003, p. 31).

Da mesma forma, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por meio da Resolugao

n°® 003/2014 do Conselho Universitario, considera-se como “titular dos direitos de propriedade
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intelectual da criacdo gerada nas suas dependéncias ou com a utilizacdo dos seus recursos
humanos, financeiro ou de infraestrutura” (FURG, 2014, p.1).

Destaca-se o tratamento diverso dado ao Direito Autoral, o qual pertence unica e
exclusivamente ao autor, em que pese seja facultado a este ceder os direitos patrimoniais sobre
a obra, permitindo a sua exploragdo pela universidade, a titulo gratuito ou oneroso. Neste
sentido, Pimentel (2005, p. 37) registra, tendo como apoio o tratamento dado pela UFSC, que
os direitos autorais, sejam patrimoniais ou morais, sobre a publicacdo pertencerao integralmente
aos seus autores. Ja os direitos patrimoniais poderdo ser cedidos a Universidade, mediante
contrato de cessao ou licenca de direitos autorais.

No particular, registra-se a exce¢ao decorrente do tratamento dado aos programas de
computador que, embora pertencam ao grupo dos direitos autorais, identificam-se com a
propriedade industrial no tocante a titularidade. De fato, conforme o artigo 4° da Lei n°
9.609/98, observa-se que os direitos decorrentes dos programas de computador deverdo
pertencer exclusivamente ao empregador, contratante de servigos ou 6rgao publico.

No ponto, entretanto, cumpre destacar que poderdo existir regulagdes especificas de
forma diversa. Cita-se o exemplo da Universidade Federal de Pelotas, a qual excepcionou a
titularidade dos programas de computador, por meio da Resolugdo n°® 33/2018, em seu art. 2°,
§1°, os quais somente pertencerdo “a UFPel quando, nos termos da lei, forem desenvolvidos
mediante demanda ou vinculo com finalidade expressa e para atendimento de interesse da
mesma, através de projeto especifico para este fim” (UFPEL, 2018, p. 2).

Ja no caso da Universidade Estadual de Campinas, os programas de computador sdo, em
regra, da Universidade. Contudo, segundo item 2.1.4 do Anexo I da Deliberagdo CONSU-A-
016/2010, de 30/11/2010, os programas se equiparam as demais criagcoes dos direitos autorais
caso “os codigos-fonte desses programas sejam previamente tornados disponiveis ao publico
em geral, de forma gratuita, por meio da Internet, acompanhados de uma licenca que garanta a
sua livre utilizacao” (UNICAMP, 2010, p. 2).

Além da titularidade e da avaliacdo da criagdo, considera-se relevante abordar o
compartilhamento dos ganhos econdmicos no ambito institucional. Isso pois, a partir do
disposto no art. 93 da Lei n® 9.279/96, no Decreto n°® 2.553/98, na Portaria n° 322/98 do MEC
e no artigo 13 da Lei de Inovagdo, fica assegurada ao criador participacdo minima de 5% (cinco
por cento) e maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela universidade,
em decorréncia de contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de

direito de uso ou de exploracdo de criagdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou
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autor. Como se observa, a previsao tem a finalidade de estimular a participagdo do pesquisador
no desenvolvimento de novas tecnoldgicas, por meio de uma retribui¢do remuneratdria.

E na espécie, cumpre destacar que, embora a legislagdo estabeleca um minimo de 5% e
um maximo de 1/3, ou seja, 33,33%, a serem destinados aos criadores, observa-se que ha uma
aparente preferéncia das instituigdes em estabelecer, previamente, a retribuicao do criador no
maximo legal. Nesse sentido, por exemplo, constata-se a posi¢do da UNICAMP (2010, p. 4),
da UFSM (2016, p. 13) e da UNIPAMPA (2012, p. 4), citando-se a disposi¢dao normativa desta
ultima, prevista na Resolugdo n° 49, de 27/09/2012:

Art. 15 Os ganhos econdmicos resultantes da exploracdo da criacdo ou producdo
cientifica e tecnologica protegida por direitos de propriedade intelectual,
consubstanciados nos rendimentos liquidos efetivamente auferidos pela UNIPAMPA,
sdo divididos em parcelas iguais entre:

I. o Nucleo de Inovagdo Tecnologica;

II. as Unidades Académicas ou 6rgdos onde foram realizadas as atividades das quais
resultou a criagdo ou produgdo cientifica e tecnologica protegida;

III. o autor ou autores da criagdo ou producdo cientifica e tecnologica protegida,
indicados nos incisos do Art. 4°.

Destaca-se que, nos termos do art. 13, §2°, da Lei de Inovagdo, o ganho econdmico ¢
calculado a partir da deducao dos custos, despesas, encargos e obrigagdes legais decorrentes da
protecao da propriedade intelectual e dos custos da produgao da criagdo pela universidade, no
caso de exploragao direta. Com relagdo as despesas com o depdsito da criagdo, cumpre ressaltar
que o INPI, por meio da Resolugcao/INPI/PR n° 190, de 02/05/2017, eliminou o deposito de
patentes em papel, passando a prevé-lo apenas por meio eletronico, e definiu os valores dos
servicos do Instituto.

Com base naquela Resolugdo, nota-se que as universidades publicas gozam do desconto
de até 60% dos servicos, indicando que os valores praticados, embora representem custos e
devam ser adequadamente aplicados, como ja destacado na necessidade de avaliacdo da
invencdo, ndo sdo manifestamente excessivos. De fato, a partir daquele documento, cita-se
como exemplo o valor para deposito eletronico de um pedido nacional de patente de invengao
que ¢ de R$ 70,00. O pedido de exame de invencao, a ser realizado apo6s 18 meses do deposito,
custa R$ 236,00 até 10 reinvindicagdes. A anuidade do pedido de patente no prazo ordinario
esta fixada no valor de R$ 118,00. Ja a expedicdo de carta-patente no prazo ordinario esta
estabelecida no valor de R$ 94,00, ¢ as anuidades de patente no prazo ordinario se iniciam no

valor de R$ 312,00 para as universidades publicas.
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J& no tocante as patentes internacionais, os custos presumidamente serdo maiores. E no
caso, cumpre destacar interessante solucao regulada pela UFPEL (2018, p. 8), a qual definiu
que no caso da internacionalizag¢do da prote¢ao da patente de titularidade da Universidade, esta
dependera da existéncia de parceiro interessado ou da demonstracao da viabilidade econdmica
da internacionaliza¢do e da manutenc¢ao do pedido e registro no exterior. Observe-se o art. 17 e

18 da Resolu¢ao n° 33/2018 da UFPEL:

Art. 17. O processo de internacionalizacdo da protecao de tecnologias de titularidade
da UFPel, via CUP (Convengdo da Unido de Paris) ou através do PCT (Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes), dependera da existéncia de parceiro, co-titular
ou licenciado, interessado na exploragdo economica da tecnologia, ¢ devera ser
prevista e regulada por instrumento de Acordo de Divisdo de Resultados, Contrato de
Licenciamento ou similar, conforme o caso.

Art. 18. Podera(2o) o(s) Criador(es) ou co-titular(es), num prazo maximo de até 9
(nove) meses a contar da data de realizagdo do protocolo nacional, requerer(em) a CIT
o inicio do processo de internacionalizacdo da protegdo, via CUP (Convengdo da
Unido de Paris), PCT (Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes) ou outra via
da qual o Brasil seja ou venha a ser signatario, para o qual devera apresentar proposta
de utilizagdo comercial da tecnologia que demonstre a viabilidade economica da
internacionalizag¢@o e da manutengdo do pedido ou registro no exterior.

Além do mecanismo remuneratorio destinado aos criadores, observa-se que outra forma
de incentivo ao pesquisador consiste na valorizagdo da patente como produg¢do intelectual no
ambito universitario. Como mencionado neste trabalho, a forma prestigiada de divulgacao das
atividades de pesquisa entre os pesquisadores consiste na publicagdo de trabalhos em periodicos
cientificos. Entretanto, diante do atual contexto fatico e normativo, verifica-se a necessidade de
se institucionalizar a producdo de patentes entre as atividades de pesquisa e desenvolvimento
dos servidores envolvidos.

Na espécie, cumpre destacar a importante atuacdo da Comissao de avaliacdo da area de
Biotecnologia da CAPES, a qual define os critérios e formas de avaliacdo dos Programas de
Po6s-Graduagdo daquela area no pais, j& que nem todas as areas de conhecimento estabelecidas
pela CAPES adotam parametros para valoragao das patentes (VEIGA; FERREIRA, 2015, p.
37). Com este intuito, observou-se, de forma mais recente, um esfor¢o na valorizacao das
patentes entre as atividades dos docentes e da qualidade dos programas de Pés-Graduacao. A
primeira diretriz consistiu na equiparagdo de patentes com publicagdes cientificas, produzindo-

se, através do Comunicado n°® 01/2012, a seguinte propor¢ao (CAPES, 2012, p. 7):

COMUNICADO N° 001/2012 - AREA DE BIOTECNOLOGIA
ATUALIZACAO DO WEBQUALIS DA AREA

(.

Patentes (Nacional, Internacional), Processos/produtos
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Patente depositada em parceria com empresa = 1x A2
Patente depositada com registro = 1x B1
Patente outorgada/concedida = 1x Al
Patente licenciada e produzindo = 5x Al
e Produto registrado no 6rgdo competente = 1x Bl
Obs.: No caso de envolvimento de discente, acrescenta-se um ponto, mantendo-se o
mesmo nivel Qualis.

Atualmente, entretanto, respectiva comissdo alterou a forma de avaliagdo, ajustando-a
para o sistema de pontos e lhe dando autonomia no ambito da produgdo intelectual, conforme

se observa na ultima avaliagao quadrimestral disponivel no site da CAPES (2017, p. 6-7):

Avaliacio da Producdo Tecnolégica
A produgdo tecnoldgica considerada relevante para a area de Biotecnologia (Patentes
ou produtos registrados) foi ajustada pelo sistema de pontos, adotando os valores a
seguir:

* Patente licenciada e produzindo = P1 = 500 pontos (até 2 por programa)

* Patente outorgada/concedida = P2 = 100 pontos

* Patente depositada em parceria com empresa, ou deposito internacional = P3 =

85 pontos

* Patente depositada OU produto registrado no 6rgdo competente = P4 = 70

Pontos

Nota-se, no mesmo documento, que a avaliagdo da producdo tecnologica se encontra
dentro do item de avaliagdo da produgdo intelectual, ao lado das publicagdes qualificadas e da
distribui¢do das publicagdes entre o corpo docente dos Programas, indicando a valorizagao das
patentes como forma de atuagdo individual e coletiva do Programa ao qual esta vinculado o
pesquisador no ambito das suas atividades. Da mesma forma, cita-se trecho da avaliacao dos
quesitos relativos aos mestrados profissionais, o qual destaca a importancia atribuida as

patentes, em harmonia com as finalidades normativas (CAPES, 2017, p. 14):

A Produgdo Intelectual (cientifica e tecnologica) foi o item com maior peso na
avaliacdo dos programas, incluindo o niimero de publicagdes cientificas qualificadas
por NP, o niumero de patentes e de produtos tecnologicos por NP e a distribuigdo desta
produgdo.

Assim, observa-se a importancia da valoragdo da obtencdo de patentes entre as atividades
dos pesquisadores no dmbito universitario, bem como na avaliacdo dos Programas de Pos-
Graduagao, principais celeiros de novos pesquisadores, o que repercute no estimulo e incentivo
ainda maior ao adequado tratamento da propriedade intelectual na universidade publica. Tal
circunstancia se torna relevante, ja que, tratando-se a universidade de uma instituicao publica,

ndo buscard, em regra, a obten¢do de lucros, podendo dispor da criagdo protegida de forma
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gratuita. Assim, observa-se a necessidade de outras formas de incentivo aos atores, como o
adequado reconhecimento intelectual da atividade inovadora independentemente dos recursos
obtidos no seio universitario.

Por outro lado, no tocante ao remanescente dos recursos financeiros percebidos pelas
universidades em decorréncia da exploracdo da propriedade intelectual, segundo a previsao
anterior do artigo 18, paragrafo tinico da Lei n°® 10.973/2004 e do artigo 19, § 1°, do revogado
Decreto n® 5.563/05, os valores deveriam ser aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagao.

No ponto, embora o Decreto n® 9.283/2018 nao tenha disciplinando o assunto e a Lei n°
13.243/2016 tenha modificado a redagao do artigo 18 da Lei n° 10.973/2004, neste ultimo
dispositivo ja ha indicagdo no seu paragrafo unico da captagdo, gestdo e aplicagao das receitas
proprias da universidade em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagao.
Assim, tanto com base no atual artigo 18, paragrafo nico, da Lei n° 10.973/2004, como pela
redacdo historica do mesmo dispositivo e do revogado artigo 19, §1° do Decreto n°® 5.563/05,
observa-se a indicagdo da aplicacdo dos recursos vinculada as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagao, de forma a estimular ainda mais a atividade de desenvolvimento
de novas tecnologias.

Na espécie, verifica-se que a UFSM, nos termos do art. 37 da Resolucao n° 22/2016,
estabelece a destinagdo de um terco para o NIT e um terco para o 6rgao a que pertenca o criador,
sem especificar, de maneira prévia, a destinacao do recurso institucional (UFSM, 2016, p. 13).
No mesmo sentido a diretriz da UNICAMP (2010, p. 4) e da UNIPAMPA (2012, p. 4). Ja a
FURG indica que o 1/3 remanescente apds a destinagao do 1/3 dos criadores e 1/3 da unidade,
deverd ser aplicado ao desenvolvimento de Programas Institucionais, ndo se limitando a
atividade voltada a inovagdo (FURG, 2014, p. 2). Ainda assim, como mencionado, sugere-se
que os eventuais recursos redundantes destas atividades sejam destinados a inovacdo, e
consequentemente, a obtengdo de novos titulos de propriedade intelectual.

Cumpre registrar que a administragdo dos recursos financeiros obtidos no ambito da
Universidade, somado ao compartilhamento da participa¢do devida ao pesquisador, a partir de
uma andlise sistematica da Lei de Inovacdo, devera ser feita pela propria Institui¢do por meio
do seu NIT. Entretanto, como ja indicado, nota-se que a Lei n° 13.243/2016, modificando o
artigo 18, paragrafo tnico, da Lei de Inovagao, estabeleceu a possibilidade de que a gestdo das
receitas proprias da Universidade advindas dos ganhos econdmicos previstos nos artigo 4° a 8°,
11 e 13 da Lei de Inovagdo, desde que previstos em contrato ou convénio e aplicados

exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inova¢ao, incluindo
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a carteira de projetos institucionais e a gestdo da politica de inovagdo, sejam delegados a
fundacdes de apoio, as quais mantém relacionamentos com as universidades publicas do pais,
com base no art. 1° da Lein® 8.958/94. Além de buscar simplificagao e celeridade nos processos
de gestdo, a alteracdo € vista como um avanco “na diminuicao de inseguranc¢a juridica sobre
procedimentos para captagdo de recursos externos, além de um grande incentivo ao
envolvimento de ICTs em atividades inovativas” (RAUEN, 2016, p. 26).

Ainda no tocante ao tratamento institucional dado as criagdes, relembra-se que as
universidades realizam atividades e projetos de pesquisa em parcerias com instituigdes publicas
e privadas, reguladas pelo Decreto n® 9.283/18 e devidamente estimuladas pela Lei de Inovagao.
Por conseguinte, buscando evitar conflitos e litigios futuros, torna-se obrigatéria nos contratos,
convénios, acordos e ajustes em que a universidade participa com o objetivo de pesquisa e
desenvolvimento a inclusdo de dispositivos e cldusulas regulamentadores dos direitos de
propriedade intelectual para cada um dos envolvidos.

No particular, cumpre destacar importante conquista pratica das universidades,
consistente na negociacao da titularidade da propriedade intelectual com uma das maiores
empresas investidoras em pesquisa tecnoldgica no ambito nacional, qual seja, a Petrobras. Isso
porque, até 2013, tudo o que era desenvolvido em parcerias com universidades era inteiramente
da Petrobras. Entretanto, apos acordo realizado entre a Petrobras e a Associagdo Nacional dos
Dirigentes das Institui¢des Federais de Ensino Superior, ANDIFES, trés opc¢des de titularidade
passaram a ser possiveis: “80% (PETROBRAS) e 20% (universidades); 50% (PETROBRAS)
e 50% (universidades); e 20% (PETROBRAS) e 80% (universidades)” (BUENO et al., 2017,
p. 75).

Nao se olvide que a necessidade de previsdo acerca da titularidade da propriedade
intelectual no ambito universitario ndo ¢ novidade, estando prevista desde 1998 por meio do
artigo 9° da Portaria n® 322/98 do Ministério da Educagdo. Com efeito, este dispositivo ja
destacava que na celebracdo de instrumentos contratuais relativos a atividades que possam
resultar em criagdo intelectual protegida, os 0rgdos e entidades vinculado ao MEC, como as
universidades, deveriam estipular cldusulas de confidencialidade, a titularidade e a participacao
de cada criador na criagdo intelectual protegida. E tal obrigatoriedade foi reproduzida no art.
9°, §2°, da Lei da Inovacdo e no art. 3°, §4°, do Decreto n°® 9.283/18, exigindo ndo apenas o
desenvolvimento de redes de pesquisa tecnologica em parcerias, mas a previsao, em
instrumento juridico especifico, da titularidade da propriedade intelectual e participagao nos

resultados da exploracdo das criagdes decorrentes da atividade em parcerias.
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De forma a concretizar o mandamento, observa-se o exemplo da Universidade Federal do
Rio Grande — FURG, por meio da Resolucao n° 03/2014, o qual determina a obrigatoriedade
da regulacao da propriedade intelectual em todos os seus ajustes (FURG, 2014, p. 01):

Art. 3° Os convénios, acordos de cooperagdo e contratos firmados pela Universidade
Federal do Rio Grande com seus parceiros, com o objetivo de desenvolvimento de
pesquisa que possa resultar em criagdo a ser protegida, deverdo obrigatoriamente
conter clausula reguladora da propriedade intelectual, de confidencialidade e de
reparti¢do dos beneficios.

Cumpre destacar que embora os dispositivos indiquem, como regra, a necessidade da
defini¢do prévia da propriedade industrial diante de pesquisas cuja contribui¢do de cada parte
seja dificil de se prospectar, o novo §3°, do art. 9° da Lei da Inovagdao ameniza o mandamento
em situagdo excepcional, permitindo a cessdo posterior dos direitos de propriedade industrial
da universidade ao parceiro privado, em face de compensacao, que pode ser financeira ou nao
financeira, desde que economicamente mensuravel.

E por fim, registra-se a importancia de que nos ajustes prévios acerca da titularidade da
propriedade intelectual seja considerada as restri¢des financeiras das universidades na prote¢ao
e manutengdo destes titulo, sugerindo-se, por exemplo, que “as despesas com a prote¢dao
internacional seja de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a

cotitularidade” (CARVALHO, 2015, p. 137).

CONCLUSOES

O trabalho buscou identificar, abordar e sistematizar algumas boas praticas das
universidades publicas para a prote¢ao da propriedade intelectual, no intuito de contribuir com
o fortalecimento da protecdo dos bens intangiveis nestas institui¢cdes, iniciando-se pelo
tratamento dispensado as atividades de pesquisa e desenvolvimento.

No ponto, com relagdo a publicagdo de trabalhos, em que pese a publicagdo cientifica
consista em um dos principais mecanismos de avaliagio da producdo cientifica das
Universidades, verificou-se que a divulga¢a@o destes trabalhos pode afetar a protecdo legal, além
de dificultar a interagdo com os agentes privados, atraidos pela seguranga e obtencao do titulo
de propriedade. Ademais, ao contrario da tradicional livre difusdo do conhecimento
consolidado nestas instituigdes, constatou-se que hd no contexto nacional dispositivos que
determinam o sigilo dos envolvidos, consagrando o principio de confidencialidade, na busca de
se resguardar a novidade. Visando enfrentar esta circunstincia, mencionou-se a atuacdo da

UFPel, a qual estabeleceu o processo de notificacdo de invengao, refor¢gando o dever de sigilo
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de seus pesquisadores, aos quais recai o dever de procurar e comunicar o NIT das atividades
potencialmente apropriaveis.

No tocante as monografias, dissertacdes e teses, constatou-se novamente a necessaria
preocupacgdo com o requisito novidade, do que decorre, além da sensibilizacdo e participagao
efetiva dos pesquisadores, ja que diante de mandamentos que passam a exigir a
confidencialidade das informag¢des, a imprescindibilidade da atuacdo do NIT para que se
assegure o direito de protecdo, sem ofender o requisito legal. Ademais, verificou-se a
possibilidade de coexisténcia harmodnica entre o sigilo até a efetiva prote¢cdo, com a posterior
publicagdo, registrando-se a regulamentacdo realizada pela UFSM, a qual estabeleceu o
procedimento para defesa de dissertagdes ou teses de forma sigilosa.

Além disso, destacou-se que embora haja o prestigio na universidade pela busca de
informacgdes em revistas e periddicos, ha a necessidade de se valorizar os bancos de patentes.
Identificou-se que neste caso, além do acesso a informacao atual, a utilizagdo de bancos de
patentes evita o investimento de tempo e recursos em pesquisas de tecnologias ja desenvolvidas.
Ademais, respectivo elemento, aumenta a atratividade do eventual parceiro privado, nao apenas
pela reducdo do risco no investimento em algo ja protegido, como em razdo da informacgao
obtida e direcionada a demandas que atendam ao mercado. Destacou-se a existéncia de
importantes bancos de patentes gratuitos e da relevancia do NIT no acompanhamento e
assessoria nesta atividade.

Com relacao aos NITs, constatou-se a importancia da capacitacdo e qualificagdo dos
nlcleos para obtencdo dos resultados inovadores pretendidos pelo legislador, além da
atratividade do investimento pela iniciativa privada. Mencionou-se a importidncia da sua
estruturacao, a qual podera contar com docentes e servidores administrativos das institui¢oes,
além do suporte juridico de suas proprias Procuradorias. Como alternativa para auséncia de
pessoal e de recursos financeiros, tendo como base pesquisa de doutorado que indica a
possibilidade de ociosidade de estruturas individuais em cada universidade, em contraste ao
crescimento nimero de nucleos no pais, sugeriu-se a estruturagdo do NIT em redes ou de forma
associada entre universidades para otimizagdo de recursos.

Ademais, constatou-se a obrigatoriedade da associac¢ao dos dispositivos legais a agdes de
formacao de alunos e servidores sob responsabilidade das universidades, sem disting@o de area
cientifica. Assim, identificou-se a pertinéncia do ensino relacionado a propriedade industrial de
maneira interdisciplinar, e ndo apenas em unidades juridicas, facultando o conhecimento dos

envolvidos acerca dos dispositivos legais. E no ponto, destacou-se a iniciativa da Diretoria de
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Avaliagdo da CAPES na area de Biotecnologia, a qual no ultimo relatério de avaliagdo dos
Programas de Pés-Graduacao do Brasil, considerou, de forma destacada, a presenga de
disciplinas de Patente e Propriedade Intelectual como critério de exceléncia dos cursos.

Ao se abordar o tratamento institucional as criagdes, verificou-se a necessidade de
criteriosa avaliagdo no efetivo interesse da institui¢do na prote¢ao, sob pena de responsabilidade
das instituigdes, facultando-se a cessdo ao proprio inventor dos direitos sobre a propriedade,
mencionando-se a regulacao da UFSM e da UNIPAMPA que passaram a demandar a analise
de viabilidade da prote¢do. Ademais, registrou-se que, em regra, a titularidade do trabalho
desenvolvido por meio de pesquisa pertence a propria Universidade, seja em razdo dos
pesquisadores publicos, na sua maioria professores das universidades, dos recursos publicos
utilizados, ou ainda da atividade publica desempenhada no ambito universitario. Além das
previsdes dadas pela UFSC, pela UFRGS e pela FURG acerca de sua titularidade, anotou-se a
exce¢do do programa de computador, indicando as previsdes da UFSC, UFPEL e UNICAMP.

Além disso, observou-se que, embora a titularidade seja da instituigdao publica, os textos
normativos asseguram ao colaborador o compartilhamento nos ganhos econdmicos, a partir do
disposto no art. 93 da Lei n® 9.279/96, no Decreto n° 2.553/98, na Portaria n° 322/98 do MEC
e no artigo 13 da Lei de Inovagdo. Ademais, verificou-se que embora a legislagdo estabeleca
um minimo de 5% e um maximo de 1/3 dos ganhos a serem destinados aos criadores, had uma
aparente preferéncia das instituicdes em estabelecer, previamente, a retribui¢do do criador no
maximo legal, citando-se a posi¢do da UNICAMP, da UFSM e da UNIPAMPA.

Além disso, verificou-se que o estimulo econdmico ndo deve ser exclusivo, sobretudo
pela auséncia do intuito lucrativo das universidades, sugerindo-se medidas de valorizagao da
producdo de patentes no ambito intelectual e académico nas atividades dos servidores das
universidades publicas. E no ponto, identificou-se a valorizacdo das patentes entre as atividades
dos docentes e da qualidade dos programas de P6s-Graduagao dada pela Comissdo de avaliacao
da area de Biotecnologia da CAPES.

Em arremate, constatou-se a necessidade de clausulas em instrumentos especificos que
tratem da propriedade intelectual em qualquer contrato, convénio ou ajuste com entidades
publicas e privadas, seja para o atendimento das exigéncias legais ou para evitar futuros litigios,
citando-se a regulamentagdo da FURG. Destacou-se, ainda, a possibilidade excepcional de
cessao posterior dos direitos de propriedade industrial ao parceiro privado, mediante
compensagdo, bem como a preocupacdo com as restrigdes das universidades acerca das

despesas para manutencao do titulo, sugerindo-se a negociacdo com o parceiro privado.
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Assim, destacando-se a importancia das medidas ja adotadas por algumas instituigdes,
em prestigio a0 novo cenario normativo, observa-se a relevancia de medidas que visem nao

apenas a aclimatacao do cenario nacional, mas também o atendimento as finalidades normativas

e o fortalecimento da valorizagdo da propriedade intelectual na universidade publica.
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