DOI: https://doi.org/10.9771/cp.v17i3.56639

Gestao da Propriedade Intelectual de Patentes
na Universidade Federal de Sergipe

Management of Intellectual Property of Patents at The Federal
University of Sergipe

Danilo Batista dos Santos!
Maria dos Prazeres Costa Santos!
Jadilson Batista de Oliveira Junior!

Antonio Martins de Oliveira Junior!
!Universidade Federal de Sergipe, Sao Cristévao, SE, Brasil

Resumo

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) desempenha um papel crucial no avango cientifico, gerando produtos
e processos patenteaveis. Este estudo analisou o portfélio de patentes da UFS, sob o ponto de vista da gestao da
propriedade intelectual. Utilizando periédicos cientificos como Scielo, Web of Science e ScienceDirect, e a base de
patentes do INPI, foram verificados os status e quantidades de pedidos de patentes. Os resultados revelaram que 158
depésitos foram alvo de decisdes pelo INPI, sendo 20 concedidos, oito anulados, 96 arquivados e 42 indeferidos
pelo INPI. Além disso, verificou-se que a taxa de sucesso de patenteamento da UFS foi de 13%, sendo justificada
pelo alto nimero de pedidos arquivados e indeferidos. Esses resultados sao relevantes para orientar os nicleos de
inovacao na gestao e manutencao de pedidos de patentes.
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Abstract

The Federal University of Sergipe (UFS) plays a crucial role in scientific advancement, generating patentable products
and processes. This study analyzed UFS’s patent portfolio from the perspective of intellectual property management.
Using scientific journals such as Scielo, Web of Science, and ScienceDirect, along with the INPI patent database, the
statuses and quantities of patent applications were examined. The results revealed that 158 submissions underwent
INPI decisions, with 20 granted, eight annulled, 96 archived, and 42 rejected by the INPI. Additionally, it was found
that UFS’s patenting success rate was 13 %, justified by the high number of archived and rejected applications. These
findings are relevant for guiding innovation centers in patent application management and maintenance.
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1 Introducéo

No contexto atual, caracterizado por mudancas tecnoldgicas e socioeconémicas, as univer-
sidades publicas do Brasil passaram por transformacées significativas.

Além das tradicionais atividades de ensino e pesquisa, essas instituicdes investiram em
inovacao e conhecimento tecnolégico, adquirindo uma posicao de destaque no processo de
desenvolvimento socioeconémico do pais.

A promulgacao da Lei de Inovacao, Lei n. 10.973/2004 (Brasil, 2004), regulamentou a
inovacao nas universidades publicas brasileiras, intensificando o estimulo a pesquisa, a inovacao
e a transferéncia de conhecimento (Guimaraes; Aratjo; Cardoso, 2016; Priesnitz et al., 2017).
Essa legislacao fortaleceu a relagao entre as universidades e o setor empresarial, conferindo
a essas instituicoes um papel crucial na producao tecnolégica (Moura et al., 2017). Como re-
sultado, as universidades publicas passaram a adotar uma abordagem mais empreendedora,
ampliando suas atividades para incluir pesquisa aplicada, associada a inovagao e ao desen-
volvimento tecnolégico. Elas se tornaram agentes essenciais em um sistema de inovagao mais
amplo (Marques et al., 2020). No Brasil, as universidades publicas desempenham um papel
fundamental na producédo de conhecimento cientifico e tecnolégico e, consequentemente,
torna-se um papel vital no processo de inovacao. De acordo com Costa (2020), os produtos e
servicos tecnolégicos desenvolvidos nas universidades sao passiveis de serem transferidos para
os setores produtivos ou, ainda, de serem desenvolvidos a partir de contratos de cooperacao
com organizacoes industriais ou comerciais.

Nesse cenério, torna-se estratégica a apropriacao do conhecimento tecnolégico desen-
volvido por meio da propriedade intelectual, especialmente por meio das patentes. Quando a
universidade desenvolve uma tecnologia com potencial para exploracao comercial, torna-se
necessaria a protecao do conhecimento por meio do sistema de patentes. Segundo o manual
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 2021), a patente consiste em um titulo
de propriedade, concedido temporariamente pelo Estado, e, no Brasil, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) é o 6rgao responsavel por isso. A concessao da patente garante
ao titular a exclusividade de exploracao de sua invengao, podendo industrializar, vender ou
transferir a terceiros os seus direitos, de forma definitiva ou temporéria. Assim, a patente permite
a seu detentor uma reserva de mercado por tempo determinado.

No contexto académico, o patenteamento das invencoes originadas nas universidades
publicas pode gerar beneficios comerciais, sociais e institucionais. Comercialmente, as patentes
aceleram a transferéncia de descobertas cientificas da academia para o setor privado, facilitando
a colaboracao entre universidades e empresas, promovendo a comercializacao de tecnologias e
gerando recursos financeiros por meio de acordos de licenciamento. Além do retorno financeiro,
a comercializacao das tecnologias geradas nas universidades e patenteadas contribui para a
criacao de riqueza e melhoria da qualidade de vida da sociedade, ao introduzir novos produtos
e processos no mercado.

Institucionalmente, as patentes conferem reconhecimento cientifico e tecnolégico as uni-
versidades publicas e aos seus pesquisadores, em virtude de desenvolvimentos inovadores.
Além disso, elas permitem a remuneracao dos pesquisadores por meio de rovalties resultantes
dos contratos de licenciamento.
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E importante destacar que, no sistema de patentes brasileiro, uma invencao deve cumprir
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial para ser patenteada, conforme
previsto na Lei n. 9.279/1996 (Brasil, 1996). Durante o processo de obtengao de uma patente,
varios procedimentos administrativos sdo necessarios, incluindo exame formal, pagamento de

taxas, exame técnico e outros, conforme estabelecido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI, 2021).

No entanto, a falta de gestao eficaz do portfélio de patentes, desde o requerimento até a
extingao, pode resultar em arquivamento e indeferimento de pedidos, comprometendo o suces-
so no patenteamento das tecnologias desenvolvidas na universidade e a protecao dos direitos
associados.

Para abordar essa questao, a Lei de Inovacao, Lei n. 10.973 de 2004 (Brasil, 2004), esta-
beleceu a implementacgao de Nuicleos de Inovacao Tecnolégica (NIT) nas universidades, respon-
saveis por gerir a politica de propriedade intelectual, especialmente na protecao das criagoes
desenvolvidas na instituicao.

Inspirada por essa realidade, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) estabeleceu por meio
da Portaria n. 938, de 1% de novembro de 2005, a Coordenacéo de Inovacéo e Transferéncia
de Tecnologia (CINTTEC) (UFS, 2005), tornando-se um exemplo notavel. Nos taltimos anos,
a UFS tem se destacado entre as universidades federais, incentivando a inovacao tecnolégica
e o crescimento do nimero de ativos de Propriedade Intelectual. Isso é evidenciado por seu
desempenho no Ranking Universitario Folha (RUF, 2023), e no Ranking Nacional dos deposi-
tantes residentes de patentes de invencao, emitido pelo INPI. De acordo com o tultimo ranking
de depositantes do INPI (2023), a UFS alcancou a 92 posicao entre os maiores depositantes
residentes de patentes em 2023, com 37 dep0sitos.

Dessa forma, o estudo visa a analisar o portfélio de patentes da UFS do ponto de vista da
gestao da propriedade intelectual. O estudo pode contribuir para compreender a importancia da
gestao de patentes nas universidades publicas brasileiras e seus impactos no desenvolvimento
tecnoldgico e socioecondmico do pais.

A fim de contextualizar o tema e apresentar um embasamento teérico, a seguir sdo apresen-
tados conceitos e informacoes acerca de Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Ciclo
de vida dos pedidos de patente no INPI; Gestao da propriedade intelectual na Universidade
Federal de Sergipe; e Legislacao em propriedade intelectual na UFS.

1.1 Propriedade Intelectual

Aratjo (2019) define a propriedade intelectual com o dominio juridico que reconhece e
assegura beneficios e privilégios aos criadores por suas criacoes oriundas do uso do intelecto
humano. De acordo com Speziali et al. (2016), a propriedade intelectual representa uma fer-
ramenta legal de protegao para o conhecimento gerado pela criatividade humana nos campos
tecnoldgicos, artisticos e literarios.

Ressalta-se, segundo Ribeiro (2019), que a propriedade intelectual desempenha um papel
crucial ao promover a disseminacao do conhecimento gerado por tais criacdes, por meio da
divulgacao de informacgoes técnicas sobre as inovacoes. Além disso, ela assume um papel de
ativo fundamental para a competitividade das organizagbes. Nesse contexto, a protecao da
propriedade intelectual desempenha funcoes significativas nos ambitos juridico, informacional

752 Cadernos de Prospeccéo, Salvador, v. 17, n. 3, p. 750-767, julho a setembro, 2024.



Gestéo da Propriedade Intelectual de Patentes na Universidade Federal de Sergipe

e de politicas gerais, servindo como uma ferramenta para impulsionar a inovacao e estimular
o surgimento de novos mercados.

Assim, a propriedade intelectual age como um mecanismo de recompensa, assegurando
recompensas econémicas aos autores por suas criacoes, a0 mesmo tempo em que promove a

disseminacao de suas invengoes na sociedade, incentivando a pesquisa e a inovagao (Santos;
Sartori, 2019).

1.2 Propriedade Industrial

A propriedade industrial € um ramo da propriedade intelectual que envolve direitos destina-
dos a promover a criatividade por meio da protecao, da disseminacao e da aplicacao industrial
de seus resultados. Luz (2020) a define como um direito decorrente da producao intelectual
voltada para a criacao de produtos ou mecanismos de interesse social, visando ao desenvol-
vimento tecnolégico e econémico do pais. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI),
de 1996 (Brasil, 1996), regulamenta essa forma de protecao, abrangendo marcas, desenhos
industriais, indicagbes geogréficas e patentes.

Nesse contexto, as patentes concedem um direito exclusivo ao titular de uma invengao por
um periodo. No Brasil, existem trés tipos principais de patentes: modelo de utilidade (véalido
por 15 anos), patente de invencao (valido por 20 anos) e certificado de adicao de invencao
(aperfeicoamento de uma invencao ja patenteada). As patentes sao concedidas pelo INPI e
tém como proposito proteger inovagoes tecnoldgicas, estimular o desenvolvimento econémico
e tecnoldgico e garantir um retorno financeiro ao inventor. A novidade, a atividade inventiva e
a aplicacao industrial sdo requisitos para obter uma patente de invencao.

1.3 Ciclo de Vida dos Pedidos de Patente no INPI

Segundo Ghesti et al. (2015), do momento da idealizacdo de um invento até o depdsito do
pedido de patente, o pedido ainda nao tem sua vigéncia em vigor. Ainda, segundo os autores,
para que se entenda melhor o tramite de um pedido de patente e como seus direitos sao con-
cedidos, suspensos ou expirados, é necessario o conhecimento das suas etapas junto ao INPI.

De acordo com o Manual de Pedidos de Patentes do INPI (2021), um pedido de patente
passa por varias etapas (Figura 1), desde a sua concepcao até a sua concessao. Primeiramente,
hé o exame preliminar formal, em que o pedido é analisado com relacao aos requisitos formais.
Se nao atender aos requisitos, sao feitas exigéncias e os direitos do pedido sao suspensos até
que sejam cumpridas tais exigéncias. Apos a aceitacao pelo INPI, o pedido é mantido em sigilo
por 18 meses, a menos que envolva defesa nacional. A publicagdo do pedido torna a tecno-
logia publica. A partir do 24° més, comeca a fase de pagamento da retribuicdo anual, que é
essencial para manter o andamento do pedido. Se nao for paga, o pedido pode ser arquivado.
O requerimento do exame técnico é outro requisito importante, e o pedido passa por analise
para determinar sua patenteabilidade. Finalmente, apds o deferimento, a retribuicao especifica
deve ser paga para a concessao da carta-patente.
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Figura 1 - Etapas do ciclo de vida de um pedido de patente
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1.4 Gestdao da Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) tem, ao longo dos anos, mantido um compromis-
so constante nao apenas com o oferecimento de ensino de alta qualidade, mas também com
a promocao da pesquisa e da inovacao, resultando no desenvolvimento de novos produtos e
processos. Conforme explicitado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2021),
a UFS estd empenhada em contribuir para o avango econémico, social, tecnolégico e artistico-
-cultural da sociedade sergipana e brasileira (UFS, 2021, p. 18).

Tal compromisso, em parte, pode ser atribuido a promulgacao da Lei n. 10.973/2004 (Brasil,
2004), que trata da inovacao tecnoldgica e que incentivou o desenvolvimento de novas tecno-
logias nas universidades. O artigo 16 dessa lei estabelece a criacao dos Nicleos de Inovacao
Tecnolégica (NIT) para gerenciar a politica de inovacao das instituicoes.

Na UFS, a Coordenacao de Inovacao e Transferéncia de Tecnologia (CINTTEC) é a res-
ponsavel por executar a politica institucional de protecao e gestao da Propriedade Intelectual
e tem como missao oferecer suporte aos pesquisadores da UFS no processo de patenteamento
de inventos, produtos e processos resultantes das atividades de pesquisa (UFS, 2018).
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Entre as acbes relacionadas a propriedade intelectual realizadas pela Cinttec nos tltimos
anos, conforme relatérios de gestao, destaca-se a criacao da Comissao de Propriedade Intelectual
(COMPITEC), estabelecida pela Portaria n. 2.490, de 9 de novembro de 2009 (UES, 2009).
Essa comissao, composta de 14 professores doutores, eleitos entre seus pares para representar
as oito areas de conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno-
légico (CNPq), tem como objetivo apoiar a Cinttec na disseminacao da cultura de Propriedade
Intelectual (PI) na universidade.

Além da criacao da Compitec, merecem destaque agdes que visam a aprimorar o processo
de gestao do portfdlio de ativos de propriedade intelectual da UFS. Nesse contexto, a imple-
mentacao do médulo Notifica Invencao do SIGAA assume um papel significativo. Segundo o
relatério de gestao (Cinttec, 2019, p. 57), esse mddulo representa o primeiro passo para a soli-
citacdo de marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, patentes e registros de software
junto a Cinttec. O sistema proporciona praticidade e agilidade aos inventores na comunicacao
de suas invengoes. Do ponto de vista da gestéao dos ativos de propriedade Intelectual, o médulo
oferece suporte para a administracao, resultando em um melhor gerenciamento dos dados dos
ativos notificados.

Outra iniciativa notavel é o Programa de Mentoria UFS em parceria com o Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial (INPI). Conforme aponta o relatério de gestao (Cinttec, 2021, p.
87), esse programa de mentoria busca orientar, de maneira pratica, estudantes e docentes na
elaboracao de pedidos de patentes em conformidade com a legislacao.

Todas essas agoes demonstram o compromisso da UFS com a protecao de suas pesquisas,
o aumento da qualidade das solicitagoes de patentes, a gestao de ativos e a disseminagao da
propriedade intelectual dentro da instituicao.

1.5 Legislacdo em Propriedade Intelectual na UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) tem trabalhado para promover a cultura da Pro-
priedade Intelectual e regulamentar as normas de protecao do conhecimento gerado na uni-
versidade e sua transferéncia para a sociedade. No contexto das normas internas relacionadas
a pesquisa, foram identificadas duas resolucbes: a) Resolucao n. 03/2007/CONSU, aprovada
em 2007 pelo Conselho Universitario (CONSU) (UFS, 2007). Essa resolucao trata dos direitos
da Propriedade Industrial resultantes da Propriedade Intelectual da universidade. Ela busca
regulamentar os direitos e obrigacoes relacionados a criagéao intelectual protegida pela Lei de
Propriedade Industrial (LPI) e estabelece a participacao do servidor criador nos ganhos finan-
ceiros gerados pela exploracao econémica da patente; e b) Resolucao n. 32/2016/CONEPE,
promulgada em 2016 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao (CONEPE) (UFS, 2016).
Essa resolucao estabelece diretrizes para o acompanhamento dos titulos de Propriedade Indus-
trial da universidade. Ela define prazos para acompanhamento, cumprimento de obrigacoes e
pagamento de anuidades relacionados a Propriedade Industrial da UFS.

Além disso, em 2022, o Conselho Universitario (CONSU) da UFS aprovou a Resolucao
n. 33/2022/CONSU, que trata da Politica de Inovagao (UFS, 2022a). Essa resolugao busca
fortalecer a relacao da UFS com a sociedade e o Estado brasileiro, promovendo a pesquisa,
a inovacao e a tecnologia em diversas areas para impulsionar o desenvolvimento econémico,
social e cultural, além de melhorar a qualidade de produtos, processos e servigos.
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2 Metodologia

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliografico exploratério pertinente ao tema proposto,
por meio dos bancos de dados de periddicos cientificos SCIELO, Web of Science e ScienceDirect,
visando a construir a fundamentacéo teérica deste texto. Também foram consultados os sites da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
e da Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em busca de documentos, nor-
mativas e leis da UFS e sobre Propriedade Intelectual.

Para alcancar o objetivo da pesquisa e analisar o portfélio de patentes da UFS do ponto de
vista da gestao da propriedade intelectual, a coleta de dados foi realizada em trés etapas na base
de patentes do INPI. Na primeira etapa, foram coletadas as informacoes a respeito dos pedidos
de patentes da UFS. A busca realizada no dia 31 de dezembro de 2023, sendo direcionada
aos depositos da UFS requeridos no periodo de 1984 a 2023. Para tal, utilizou-se a “Pesquisa
Avancada”, delimitando a pesquisa por meio dos campos “Nome do depositante”, utilizando
o termo “Universidade Federal de Sergipe” e no campo “Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ)”, em que foi inserido o CNPJ da UFS. Foram obtidos 346 depésitos de pedidos de
patentes, excluindo-se os depésitos de titularidade compartilhada da qual a UFS néao é o titular
responsavel pela gestdao. Nessa etapa, os dados recuperados foram organizados em planilhas
quanto ao tipo de invencao, titulo, nimero do pedido, data do depésito, data da concessao,
depositante/titular e inventor.

Na segunda etapa, apés coleta e organizacao dos dados, foi feita uma consulta a cada
pedido de patente na base do INPI, visando a obtencao dos seus status de ciclo de tramitacao.
Buscou-se identificar os depdsitos em sigilo, anulados, arquivados, indeferidos e concedidos.
Para tanto, foram verificados os cédigos e os despachos de decisdes emitidos pelo INPI.

Ainda no tocante aos status, especificamente relativos aos depdsitos arquivados e inde-
feridos, foram extraidos da base do INPI os pareceres técnicos emitidos. Apds a extracao, foi
realizada a leitura dos pareceres para entendimento e tabulacao das causas que levaram aos
indeferimentos e aos arquivamentos dos depdsitos. Nessa etapa, os dados recuperados foram
organizados em planilhas quanto ao tipo de invencao, titulo, nimero do pedido, data do de-
posito, data de arquivamento, data de indeferimento, data de concessao, depositante/titular,
inventor, c6digo e despacho.

Ressalta-se, ainda, que nessa etapa foram realizadas pesquisas em fontes secundarias.
No site do INPI no campo destinado a Revista da Propriedade Industrial (RPI) foi feita uma analise
dos codigos, abreviacoes e pareceres expedidos aos pedidos de patentes da UFS, visando a
identificar os documentos relativos aos arquivamentos e aos indeferimentos e concessoes. Foi
consultada também a LPI, especificamente o capitulo de patentes e os artigos relacionados ao
arquivamento e ao indeferimento e as concessdes de patentes.

Apbs a fase de levantamento de dados em ambas as etapas, todos os dados foram orga-
nizados por meio de planilhas, graficos e tabelas, e, em seguida, analisados. As anélises foram
feitas sob a otica dos status do ciclo de tramitagao junto ao INPI, concessbes, arquivamentos e
indeferimentos. Entre as anélises, destaca-se a obtencao das taxas de sucesso e de insucesso
geral da UFS. Todo processo metodoldgico pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2 - Fluxograma do processo metodolégico
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3 Resultados e Discusséo

A estratégia de busca recuperou o total de 299 pedidos de patentes depositados e de titula-
ridade da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os primeiros depésitos de patentes efetuados
pela UFS datam do ano de 1984. E possivel notar que, ao longo do periodo que compreende
os anos de 1984 a 2010, houve uma tendéncia de comportamento semelhante no niimero de
solicitacoes de patentes, com excecao dos anos de 1991, 1992, 1999, 2001, 2003 e 2006, nos
quais nao ocorreram quaisquer depositos patentarios. Durante esse periodo, a média anual foi
de aproximadamente um depésito de patente. A auséncia de depésitos nos anos de 1991 a 2003
pode ser atribuida a inexisténcia de legislacoes que incentivassem a inovacao nas instituicoes de
ensino superior publicas, bem como a caréncia de estruturas administrativas nas universidades
voltadas para a gestao da inovacao.

Conforme mostrado na Figura 3, verificou-se que, a partir do ano de 2011, ocorreu um
crescimento significativo no nimero dos depdsitos de patentes, em que 93% dos pedidos de
patentes foram protocolados no intervalo de 2011 a 2023, totalizando 277 depésitos durante
esse periodo. Em resumo, a andlise revelou uma média anual de 10 depdsitos de patentes.

Figura 3 - Numero de pedidos de patente da UFS de 1984-2023
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Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)
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Foi verificado que 53% dos depdsitos (158 pedidos) de patentes ja foram alvo de anélise e
decisao técnica efetuada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Observou-se
que 55 (18%) pedidos de patentes estao em sigilo, em conformidade com o artigo 30 da Lei
de Propriedade Industrial (LPI). Os dados mostraram ainda que 86 (29%) pedidos de patentes
ja foram publicados e ja obtiveram a solicitacao de exame técnico protocolada junto ao INPI,
estando, assim, aptos ao exame técnico. No que tange as concessoes, observou-se que 20
(7%) pedidos de patentes ja foram submetidos ao exame técnico e atenderam aos requisitos de
patenteabilidade, sendo, assim, concedidos. Além disso, 5% dos pedidos de patentes tiveram
sua numeragao anulada, ou seja, tais pedidos nédo atenderam as formalidades exigidas para o
depdsito de patente, conforme prevé o artigo 19 da LPI. Observou-se que 32% (96 pedidos)
dos depdsitos de patentes da UFS foram arquivados devido ao nao cumprimento de obrigagoes
administrativas e de formalidades exigidas pela LPI, e que 42 (14%) pedidos de patentes do
portfélio da UFS foram indeferidos pelo INPI, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Status e situacao dos pedidos de patentes da UFS de 1984-2023

Situacao Pedidos de Patentes Total de Pedidos
Pedidos de Patente Depositados 299
Patentes Analisadas pelo INPI 158
Pedidos de patentes em Sigilo 55
Pedidos de patentes Anulados 8
Pedidos de patentes Arquivados 96
Pedidos de patentes Indeferidos 42
Pedidos de patentes Concedidos 20
Pedidos de patentes aguardando Andlise 86

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Foi observado que apenas 12 (4%) pedidos de patente referem-se a modelo de utilidade,
enquanto a maioria dos depésitos se refere a pedidos de patente de invencao: 287 (96%).
O predominio de patentes de invencgao corrobora com pesquisas anteriores que encontraram
evidéncias de que as universidades desenvolvem mais novas tecnologias do que conferem
melhorias funcionais no uso ou fabricacao de objetos (Oliveira, 2019).

No que se refere a situagao das patentes concedidas, em conformidade com o artigo 40 da
LPI, verificou-se que, das 20 patentes concedidas da UFS, 15 ainda estao dentro do seu prazo
de vigéncia e que cinco patentes ja tiveram seu prazo de vigéncia expirado, estando extintas e
em dominio publico.

Foi possivel verificar o tempo médio (em anos) de concessao dos pedidos de patentes da
UFS por modalidade, bem como no geral. Verificou-se que a média de concessoes é de 6,9 anos
para os pedidos de patentes de invencao e 8,5 anos para os modelos de utilidade, conforme
mostra a Tabela 2. Ressalta-se que o tempo de espera para a concessao dificulta os processos de
negociacao das tecnologias nas universidades, uma vez que até que ocorra a efetiva concessao
da patente, o titular tem somente a expectativa de direito para negociar aumentando o risco do
negécio e a desvalorizacao da tecnologia (De Franca; Vasconcellos, 2018).
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Tabela 2 — Prazo médio para concessao dos pedidos de patentes da UFS (em anos)

PATENTE DE INVENCAO MobELO DE UTILIDADE MEbIA GERAL

6,9 8,5 7.1

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Foi observado que nem todas as patentes concedidas sao de titularidade exclusivas da UFS.
No total, 20 concessbes sao de titularidade exclusiva e trés concessdes de titularidade sao com-
partilhadas com o Banco do Brasil em conjunto com o Instituto Tecnoldgico e de Pesquisas do
Estado de Sergipe (ITPS); uma resultante da parceria institucional da UFS com o ITPS e outra
resultante de parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnolégica (ITP) e Embrapa.

Ainda no que se refere a analise das concessoes, observou-se em quais areas tecnologicas as
patentes concedidas estao inseridas de acordo com as se¢des da Classificagao Internacional de
Patentes (CIP). Conforme apresentado na Figura 4, identificou-se que seis pedidos de patentes
concedidos (30%) estao inclusos na Secao A, correspondente a classificacdo de necessidades
humanas e seis patentes concedidas (30%) compreendem a Secao C. Ainda nesse cenério, cinco
concessoes (25%) abrangem a Secao G, correspondente a fisica e trés patentes concedidas (15%)
compreendem a Sec¢ao B. Tais dados indicam que nao ha uma éarea tecnolégica preponderante
entre as patentes concedidas da UFS.

Figura 4 - Distribuicao de concessoes por Classificacdo Internacional de Patentes (CIP)

= SECAO A— NECESSIDADES HUMANAS
= SECAO C— QUIMICA; METALURGIA
= SECAO G— FIiSICA

= SECAO B— OPERACOES DE
PROCESSAMENTO; TRANSPORTE

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Foi observado que 32% do total de depdsitos de patentes da UFS foram objetos de arqui-
vamento. Nesse cenério, conforme mostra a Figura 5, observou-se que 69% (66 depésitos) dos
arquivamentos foram justificados pela auséncia de resposta técnica a exigéncias formuladas aos
pedidos de patentes, despacho 11.2. Foi verificado que a segunda maior causa dos arquiva-
mentos se justifica pela auséncia de pagamento de retribuicdo anual dentro do prazo previsto
no artigo 86 da LPI, despacho 8.6. Tal causa é responsavel pelo arquivamento de 11% dos
pedidos, o que corresponde a 11 depdésitos de pedidos de patentes.
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Figura 5 - Arquivamentos UFS por despachos RPI- 1984-2023
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Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Ainda nesse contexto, foi possivel observar que 15% dos pedidos foram arquivados de-
vido a auséncia de pagamento do pedido de exame técnico. Segundo o artigo 33 da LPI, o
referido exame deve ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de
36 (trinta e seis) meses contados da data do depésito, sob pena do arquivamento do pedido.
A nao contestacao oferecida a exigéncia, baseado no artigo 19 do ja revogado Cédigo da Pro-
priedade Industrial (CPI), despacho 11.3, foi responsavel pelo arquivamento de dois pedidos
de patentes (2% do total dos pedidos arquivados). O nao atendimento de exigéncias previstas
no artigo 34 da LPI resultou no arquivamento de um pedido de patente (1% dos depdsitos).
O referido artigo relata que tais exigéncias podem ser solicitadas pelo INPI a qualquer momento
apos o requerimento do exame técnico, com um prazo de resposta de 60 dias. Foi observado
que um depésito de pedido de patente, 1% dos pedidos, foi arquivado por causa da auséncia
do documento de procuracao (despacho 11.6). A procuracao é solicitada ao titular quanto este
concede poderes a outrem para realizacao da solicitacao do pedido de patente junto ao INPI.

No tocante ao indeferimento, foi possivel identificar as causas conforme ilustra a Figura 6.
Observou-se que 50%, ou seja, 21 pedidos de patentes foram indeferidos face a auséncia de
atividade inventiva (requisito previsto no artigo 13 da LPI). Verificou-se que 33%, ou seja, 14
pedidos de patentes tiveram seu indeferimento publicado, mediante auséncia dos requisitos
de novidade e atividade inventiva e 5% dos pedidos de depdsito de patente foram indeferidos
por nao atenderem simultaneamente aos requisitos novidade e atividade inventiva e por estas
nao serem consideradas invencoes (artigo 10 da LPI). Constatou-se ainda que dois pedidos de
patente (5% do total) foram indeferidos por ndo serem considerados invencgoes, além da au-
séncia de atividade inventiva. Em menor nimero, verificou-se ainda que 3% foram indeferidos
por nao possuirem novidade e 2% (um pedido de patente) foram indeferidos por nao serem
considerados invencdes. Na mesma quantidade, 2% foram indeferidos por nao possuirem no-
vidade, e um pedido por nao apresentar atividade inventiva, novidade e aplicacao industrial.
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Figura 6 - Justificativas dos indeferimentos dos depésitos de patentes da UFS — 1984-2023
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Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

Diante do nao atendimento do artigo 10 da LPI, verificou-se que os pedidos nao sao con-
siderados invengao nem modelo de utilidade por estarem compreendidos no inciso IX, sendo
responsavel pelo indeferimento de quatro pedidos de patentes, e no inciso VIII da LPI, justifi-
cativa para o indeferimento de um pedido de patente. Tendo como base o prazo de 60 dias
estipulado pelo INPI para eventual recurso do depositante contra a decisédo de indeferimento,
buscou-se também identificar se houve o protocolo de recurso por parte da UFS contra as de-
cisoes de indeferimento proferidas aos seus depdsitos. Sendo assim, foi possivel verificar que a
UFS peticionou recurso para dois pedidos de patentes e que os dois recursos nao foram aceitos
pelo INPI, sendo mantido o indeferimento dos depdsitos.

Também foi possivel identificar, no processo de tramitacao do patenteamento das tecnologias
da UFS junto ao INPI, as taxas de sucesso e de insucesso baseados no nimero de depésitos

analisados, concedidos, arquivados e indeferidos no periodo de 1984 a 2021, conforme mostra
a Tabela 3.

Tabela 3 - Anélise do patenteamento das tecnologias da UFS junto ao INPI

ESPECIFICACAO TotaL

Pedido de Patentes Analisadas pelo INPI 158
Pedidos Anulados 8
Pedidos Arquivadas 96
Pedidos Indeferidas 42
Pedidos Concedidas 20

Taxa de Sucesso (%) 13%

Taxa de Insucesso (%) 86%

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)
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Ao relacionar o nimero de depdésitos de pedidos de patentes concedidos e o nimero de
pedidos de patentes da UFS analisados pelo INPI, identificou-se uma taxa de sucesso de 13%.
No que tange ao insucesso dos depésitos de pedidos de patentes da UFS, foi constatada uma
taxa de 86%. Entende-se como insucesso os pedidos de patentes arquivados e indeferidos. Para
fins de comparagoes da taxa de sucesso e de insucesso da UFS, foram levantadas as respectivas

taxas das demais universidades federais das capitais da Regiao Nordeste, conforme mostra a
Tabela 4.

Tabela 4 - Taxa de sucesso e insucesso das universidades federais do Nordeste

UNIVERSIDADE UFS UFPE UFC UFMA UFRN UFPB UFAL UFBA UFPI

Taxa de Sucesso (%) 13% 17%  14%  22% 41% 19% 17% 9% 2%

Taxa de Insucesso (%) 86% 68% 51% 61% 58% 65% 64% 62% 74%

Nota: como o percentual de sucesso corresponde aos pedidos concedidos, e o de insucesso aos pedidos arquivados ou indeferidos, o total ndo alcanga 100% por
nao considerar os pedidos em anélise.

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2024)

A elevada taxa de insucesso, que se destaca de forma notéavel, torna evidente que as insti-
tuicoes universitarias tém, em muitos casos de indeferimento, procedido com o requerimento de
patentes para suas inovacoes sem a devida andlise prévia do estado da técnica ou sem deixar
clara a atividade inventiva ou mesmo que se trata de uma invencao. Elas tém submetido pedi-
dos de patente referentes a inovacoes que, frequentemente, ndo preenchem um ou mais dos
requisitos essenciais para a concessao de patentes. Quanto ao arquivamento, fica ainda mais
evidente a necessidade de gestao da propriedade intelectual, ja que grande parte dos pedidos
é arquivada por auséncia de resposta técnica a exigéncias apresentadas pelo INPI. Em termos
de taxa de sucesso, verificou-se que a UFS apresenta a segunda menor taxa, sendo superada
neste item pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade Federal do Piaui
(UFPI). Constatou-se que UFS possui a maior taxa de insucesso entre as universidades analisa-
das. Nesse cenério, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apresenta a maior
taxa de sucesso, muito superior as demais instituicoes estudadas.

Além disso, tal indice de insucesso indica a necessidade de ajustar os processos de forma a
aumentar a taxa de sucesso. Essa constatacao reforca a inquestionavel urgéncia em fortalecer a
cultura e a gestao da propriedade intelectual no &mbito universitario. Esse fortalecimento pode
ser alcangado por meio de programas de capacitacao direcionados, focados especialmente nos
requisitos de patenteabilidade. Além disso, é imperativo conduzir estudos especificos por parte
das equipes dos Nucleos de Inovacao Tecnolégica (NITs), os quais devem ser embasados nos
pareceres emitidos pelo INPI. Esses estudos tém o intuito de promover um entendimento mais
profundo das questées envolvidas e a formulacao de agdes estratégicas para prevenir futuros
indeferimentos de pedidos de patentes.
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4 Consideracoes Finais

As patentes desempenham um papel significativo em uma sociedade baseada no conhe-
cimento e em uma economia globalizada e competitiva. As universidades publicas, incluindo a
Universidade Federal de Sergipe (UFS), tém um papel fundamental na geracao de novas tecnolo-
gias e no desenvolvimento econémico e social. Ao longo dos anos, a UFS vem protegendo suas
inovacoes principalmente dentro do escopo de patentes de invencao. Os resultados revelaram
que, dos 299 pedidos de patentes depositados pela UFS entre os anos de 1984 e 2023, 50% ja
foram analisados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e obtiveram despa-
cho de decisao. A maior parte das decisdes resultou no arquivamento e no indeferimento dos
depdsitos. Um grande nimero de pedidos de patente estd em vigéncia e é sao de titularidade
exclusiva da UFS. Observou-se um tempo médio de sete anos para concessdes dos pedidos
realizados pela UFS.

Em relacdo as patentes arquivadas, o ndo cumprimento de exigéncias técnicas e o nao
pagamento de retribuicoes referentes ao pedido de exame foram justificativas mais comuns.
Enquanto isso, a falta de atividade inventiva foi a principal razao para os indeferimentos.

Embora apresente um alto percentual de participagao em depésitos de patentes em ambito
local e entre as universidades federais das capitais do nordeste, a UFS ainda apresenta uma
baixa taxa de sucesso de patenteamento junto ao INPI. Nesse cenario, foi possivel observar que
a UFS tem adotado ao longo dos anos diversas agoes e implementado legislagbes que visam
ao atendimento dos instrumentos legais de inovacao e que otimizem a gestao de seus ativos e
dos seus indicadores.

5 Perspectivas Futuras

Espera-se que este estudo contribua para a gestao da propriedade intelectual, especialmente
nos Nucleos de Inovacao Tecnoldgica das universidades. Quanto a UFS, sugere-se uma anélise
aprofundada correlacionando as legislacoes desta universidade e a aplicagao delas com a gestao
do seu portfdlio de patentes. Ademais, sugere-se, também, uma analise aprofundada dos motivos
que ensejaram os arquivamentos e os indeferimentos, buscando melhorar as métricas de taxas
de sucessos dos Ntcleos de Inovagao Tecnoldgica (NITs). Destaca-se que sao necessarias analises
mais aprofundadas sobre a taxa de sucesso e de insucesso de pedidos de depdsito de patentes
das universidades com o propésito de contribuir para a gestao do portfélio dentro dos NITs.
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