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Resumo

ARCHILA, Daniela Lima Cerqueira. Condicionantes do potencial de exploracdo comercial da
patente: a implantacdo de um sistema de oferta publica de tecnologia na CNEN. Rio de
Janeiro, 2015. Dissertacdo (Mestrado em Politicas Pablicas, Estratégias e Desenvolvimento) —
Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

A presente dissertacdo identifica os principais fatores que condicionam a exploragéo
comercial da patente para a implantacdo de um sistema de oferta publica de tecnologia
(SOPT) na Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN), como estratégia de potencializar
oportunidades de licenciamento para o setor produtivo. A metodologia adotada é a de um
estudo de caso exploratorio de uma tecnologia protegida, selecionada a partir de uma amostra
do portfdlio de patentes da CNEN no setor biofarmacéutico. O estudo de caso contemplou
uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas, com dois especialistas em gestdo da
tecnologia e da inovacdo, um pesquisador da CNEN e uma empresa do setor biofarmacéutico.
Os resultados apontam que, dentre os 19 principais fatores confirmados — relacionados a
tecnologia, ao mercado, a empresa e a ICT — a dindmica do mercado, as aplicacdes da
tecnologia e o resumo da tecnologia contendo seus principais beneficios, comparados a
tecnologias existentes, sdo as informac6es mais relevantes que devem ser alimentadas, para
cada tecnologia, no SOPT. Os resultados também mostram que os referidos fatores devem ser
avaliados por profissionais competentes para gerar menos incerteza e risco ao estagio inicial
do processo de inovacdo e despertar o potencial interesse de uma empresa na tecnologia.
Entretanto, a empresa necessita ter capacidade inovativa para levar a tecnologia adiante —
P&D adicional, escalonamento, fabricacdo e mercado — enquanto a ICT precisa buscar uma
cultura empreendedora que reduza os obstéaculos, crie solu¢cbes mais positivas na sua rotina e
nos seus processos e dé sustentabilidade ao seu NIT, por meio da valorizagdo e
profissionalizacdo dos recursos humanos no longo prazo. Por altimo, o foco nas parcerias
tecnoldgicas com empresas pode ser um aspecto motivador para que a estratégia patentaria da
ICT seja direcionada a construcdo de plataformas tecnologicas proprietarias voltadas para os
problemas do mundo comercial, assim como a construcao deste portfélio estratégico de
patentes pode atrair mais parcerias com empresas, 0 que tipicamente sustentaria as vantagens

competitivas da ICT e intensificaria os seus ganhos econdmicos por meio do licenciamento.

Palavras-chave: licenciamento; patente; tecnologia; interacdo ICT-empresa; inovacao;

vantagem competitiva; mercado.



Abstract

ARCHILA, Daniela Lima Cerqueira. Condicionantes do potencial de exploracdo comercial da
patente: a implantacdo de um sistema de oferta publica de tecnologia na CNEN. Rio de
Janeiro, 2015. Dissertacdo (Mestrado em Politicas Publicas, Estratégias e Desenvolvimento) —
Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

This dissertation identifies the main factors which represent the conditions for the potential
commercialization of patents aiming at the implementation of a system for technology public
offering at CNEN as a strategy for creating licensing opportunities to the industrial sector.
The method applied refers to an exploratory case study of a patented technology selected from
a sample of CNEN’s patent portfolio in the biopharmaceutical sector. The case study
comprehends a field research of interviews conducted with two specialists in technology and
innovation management, one researcher from CNEN and a biopharmaceutical company. The
results show that among the nineteen main factors — related to technology, market, business
and Science and Technology Organization (STO) — the market dynamics, the potential
applications of the technology and an abstract of its main benefits compared to existing
technologies are the major relevant information for each technology to be included in the
public offering system. Other results indicate that the evaluation of such factors may be
conducted by competent professionals to bring less uncertainty and risk to the early-stage of
the innovation process, as well as enhance the potential interest of a company in the
technology. On the other hand, the latter requires innovation capabilities to move the
technology forward — additional R&D, scale-up, manufacturing and marketing — whilst the
STO needs a entrepreneurial culture that mitigates its obstacles, creates more positive
solutions for its routines and processes and gives sustainability to its Technology Transfer
Office (TTO) through valuing its personnel in the long term. Finally, emphasis on
technological partnerships with companies can be a motivating feature for directing the STO’s
patent strategy to the creation of proprietary technological platforms that reflect problems
experienced by the commercial environment, as well as the development of this strategic
patent portfolio can attract more partnerships with companies, which would typically sustain

the STO’s competitive advantages and intensify its economic returns through licensing.

Keywords: licensing; patent; technology; university-industry relation; innovation, competitive

advantage; market.
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INTRODUCAO

A comercializacdo de tecnologia é considerada uma dificil atividade devido a incerteza
inerente e ao risco associados ao processo de geracdo do conhecimento e inovagao,
especialmente quando as tecnologias sdo baseadas em ciéncia, ainda embrionarias e oriundas
de Instituicées de Ciéncia e Tecnologia (ICT)'. Com o advento da Lei de Inovacdo
Tecnolégica, Lei n° 10.973/2004%, foram estabelecidas medidas de incentivo & inovacdo e &
pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e ao alcance
da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do Pais, objetivando dar
concretude aos principios dos artigos 218 e 219° da Constituicdo Federal. Nesse contexto, as
ICT brasileiras assumiram importante papel de participagdo no processo de inovagéo, sendo
facultado a elas celebrar contratos de transferéncia e licenciamento de tecnologia e acordos de
parceira para a realizacdo de atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento e inovagdo
(P&D&I), prestar servicos tecnoldgicos voltados a inovacdo, dentre outros mecanismos de
estimulo. Adicionalmente, a criacdo de um nucleo de inovacdo tecnoldgica (NIT) tornou-se
obrigatoria e ganhou importancia significativa. Além de gerir as politicas e organizar as
atividades de P&D&I, o NIT tem a responsabilidade sobre os resultados da exploracédo
econbmica decorrente da propriedade intelectual, da utilizacdo de recursos publicos ou de
infraestrutura financiada com estes recursos.

O crescimento significativo no nimero de depositos de pedidos de patente no Brasil,
inclusive de universidades e instituicdes de pesquisa, pode ser notado a partir da década de

1990, assim como, de alguma maneira, as relacdes entre ICT e empresas®. Entretanto, esse

1 O termo instituicdes de ciéncia e tecnologia contempla universidades e instituicdes de pesquisa, pablicos ou
privados, que tenham por missdo institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa basica ou aplicada
de carater cientifico ou tecnoldgico. Representa uma definigdo um pouco mais ampla do que a da Lei n°
10.973/2004, que as considera estritamente como 6rgdos ou entidades da administracdo publica. O termo sera
utilizado nesta dissertacdo de forma intercambidvel com universidades, instituicdes ou institutos de pesquisa.

2 Assim como a Lei n° 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, que consolida incentivos fiscais para a
inovacdo tecnologica.

® Art. 218. O Estado promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacéo cientifica e
tecnoldgica e a inovacédo (redagdo dada pela nova Emenda Constitucional 85/2015). Art. 219. O mercado interno
integra 0 patrim6nio nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e
socioeconémico, 0 bem-estar da populacao e a autonomia tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal.

* Segundo Pévoa (2008), Dalmarco et al. (2011) e Zucoloto (2013), o crescimento significativo das atividades de
patenteamento no Brasil ocorreram devido a trés mudancas durante a década de 1990: a) entrada em vigor da Lei
da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) deviso a entrada do Brasil na Organizacdo Mundial do Comércio
(OMC) e, portanto, sua adesdo ao Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights);
b) crescimento da atividade de pesquisa académica, traduzida em investimentos em graduacéo e pds-graduacdo e
no aumento do ndmero de pesquisadores; ¢) mudanga no comportamento de pesquisadores e gestores de ICT,
assim como um conjunto de aspectos estruturais, legais, financeiros e humanos que criaram um ambiente mais
favoravel para a protecdo e comercializagdo da pesquisa académica (P6voa, 2008), motivados pela criagdo de
instancias de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia (os atuais NIT).



fendmeno ndo é novo. Nas universidades ocidentais, especialmente nos Estados Unidos,
pioneiros nesse processo, 0 aumento expressivo do patenteamento ocorreu devido ao Bayh-
Dole Act®, que criou condicBes para a protecdo dos resultados de pesquisa financiados com
recursos publicos e o seu licenciamento com exclusividade para empresas (Mowery et al.,
2001; Mowery e Sampat, 2005; Sampat, 2006). Ndo somente as mudangas ocorridas no
sistema de propriedade intelectual dos paises, mas também no sistema internacional,
contribuiram para aumentar e fortalecer a protecdo patentaria em todo o mundo, cada vez
mais @ montante do fluxo do conhecimento gerado desde a ciéncia (Coriat et al., 2002).

De fato, essas intensas mudancas, em especial no sistema de patentes, desde a sua
origem, sdo resultado das transformacbes da estrutura capitalista e dos avangos do
conhecimento cientifico e tecnoldgico, que influenciaram os caminhos percorridos pela
ciéncia e tecnologia. Segundo Albuquerque (1998), o sistema de patentes pode ser avaliado
como uma combinacdo de diferentes aspectos que justificam seu efeito promotor do progresso
técnico que leva a inovagdo e ao crescimento socioecondémico. A teoria econdmica
tradicionalmente considera que as empresas garantem a protecdo legal de suas tecnologias,
principalmente através das patentes, para compensarem seus investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e se apropriarem dos resultados e lucros advindos das inovacdes.
Desse modo, existe um trade-off entre o beneficio obtido pelo seu titular através do direito de
exclusividade e o beneficio obtido pela sociedade através da difusdo do conhecimento
cientifico e tecnoldgico. O sistema de patentes também funciona como uma fonte relevante de
informac&o tecnoldgica e um instrumento de barreira & entrada.

Por outro lado, ja é consenso na literatura que a efetividade das patentes como
mecanismo de apropriacdo das inovacbes é limitada a poucas inddstrias e tecnologias
(Mansfield, 1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000). Outros estudos conduzidos em
paises desenvolvidos e em desenvolvimento também confirmam esses resultados (Hu e
Jefferson, 2006; Povoa, 2008; Lopez, 2009; Zucoloto, 2013, no Brasil). Apesar disso, as
crescentes estratégias patentarias que vém sendo utilizadas em todo o mundo — ndo somente
pelas empresas, mas também pelas universidades e instituicdes de pesquisa — principalmente
nas Ultimas duas décadas, servem para intensificar o uso da patente como mecanismo
alternativo de obtencéo de lucros adicionais (Somaya, 2012). Por essa raz&o, as universidades

sd0 muitas vezes vistas mais preocupadas com o patenteamento de resultados de pesquisa

> 0 Bayh-Dole Act, instituido em 1980, criou condicfes para o patenteamento, pelas universidades norte-
americanas, dos resultados de pesquisa financiados com recursos publicos e o licenciamento dessas patentes com
exclusividade para empresas privadas.



cientifica e seu licenciamento em troca de royalties altos, em vez de estimular a inovacéo nas
empresas (Sampat, 2006; Lemley, 2007; Dalmarco et al., 2011).

No caso das ICTs brasileiras, apesar da cultura da protecdo patentéria ter se
intensificado nos Gltimos anos®, elas ainda n&o estdo totalmente preparadas para lidar com
esse novo ambiente relacionado a inovacdo (Fujino e Stal, 2007; Salles-Filho e Bonacelli,
2010; Cota Janior, 2012). Uma das principais razdes diz respeito as dificuldades de
estruturacdo do NIT e de profissionalizagdo das atividades de gestdo da propriedade
intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia, considerando que a maioria das
tecnologias de bancada necessita avancar muito para serem introduzidas no mercado. De fato,
sdo tecnologias usualmente ndao demonstradas na pratica, ausentes de um produto “fisico” que
as incorpore, muitas vezes sua utilidade ndo estd definida e ndo se sabe se funcionard, ndo
sendo desenvolvidas em resposta as necessidades de mercado. Soma-se a isso o fato de que a
protecdo da patente é bastante imperfeita e imprevisivel e deve considerar 0s aspectos legais
envolvidos até a sua concessdo ou nao, antes da qual existe apenas a expectativa de direito. A
identificacdo das condicionantes do potencial de exploracdo comercial da patente da ICT deve
se basear em premissas similares as utilizadas pelas empresas, que considera que uma patente
tem potencial inovador quando a sua tecnologia ou conhecimento incorporado é utilizado para
obter vantagem competitiva (Somaya, 2012), sendo importante observar, no caso de ICT, que
a transformacdo do conhecimento cientifico em tecnologia deve proporcionar beneficio social
e melhoria na qualidade de vida’.

A patente, assim como a inovacdo — tal como Pavitt (2005, p. 88), apontou (traducéo
nossa): “a inovagdo é inerentemente incerta, devido a impossibilidade de se prever com
exatiddo o custo e desempenho de um novo artefato e a reagdo dos usudrios a este” —
incorpora significativas incertezas ex ante (tecnoldgicas, econémicas, comerciais e legais) que
normalmente sdo resolvidas ao longo do tempo. Teece (1986) também salienta que a patente
como mecanismo de protecdo da inovagdo esta diretamente relacionada a diversos fatores,
dentre eles o conhecimento (tacito versus codificado), a tecnologia (produto versus processo)
e o setor (o ciclo de vida da industria e da tecnologia e os regimes de apropriabilidade). Tendo
em vista a complexidade desse cenario, nem sempre € possivel fazer previsdes diretas sobre as
relagGes entre empresas, industrias, caracteristicas da tecnologia e os diferentes mecanismos

de apropriabilidade, o que certamente e diretamente influencia o valor e as condigcbes de

® Segundo Dalmarco et al. (2011), parece haver um esforgo por parte destas em depositar um nimero cada vez
maior de pedidos de patentes considerados por elas “inovadores”.

" E importante considerar do ponto de vista de uma ICT, principalmente ptblica, o equilibrio entre o valor
privado e o valor social da patente.



comercializacdo da patente. No caso das universidades e instituicbes de pesquisa, parece ser
ainda mais dificil avaliar esse complexo cenério do ambiente tecnoldgico e econémico para
obter informac0es estratégicas e fortalecer uma posi¢éo e vantagem competitiva.

Com base nesse contexto, esta dissertacdo teve como foco os principais fatores que
condicionam a exploracdo comercial da patente — fatores relacionados a tecnologia, ao
mercado, a empresa e a ICT — para a implantacao do sistema de oferta pablica de tecnologia
(SOPT) da Comisséo Nacional de Energia Nuclear (CNEN). O intuito foi o de contribuir com
uma visdo diferenciada sobre a qualidade da patente e as melhores estratégias para sua
comercializacdo, de modo que a ICT possa buscar as oportunidades tecnologicas adequadas
para promover o licenciamento dessas tecnologias protegidas para o setor produtivo. Essa
perspectiva é também relevante para enriquecer os estudos na area de economia e gestdo da
inovagao, pois busca entender o atual ambiente dindmico, globalizado e competitivo, onde as
organizagbes em geral — sejam instituicdes de ensino e pesquisa, sejam empresas, dentre
outros tipos — necessitam desenvolver vantagem sustentdvel a partir de ativos de
conhecimento e das capacidades de gestdo desses ativos.

O estudo realizado nesta dissertacdo baseia-se em duas abordagens teoricas que buscam
entender os fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial da patente. A
primeira abordagem refere-se ao fato de que a inovacao é sistémica, um processo complexo
que envolve as empresas inovadoras — o0 locus da inovacdo — e um sistema de interacdes e
interdependéncias no qual elas estdo envolvidas, dentro do qual estdo as universidades e
instituicGes de pesquisa. A inovacdo deve considerar que a pesquisa basica desempenha um
papel importante devido aos retornos sociais e privados capturados de forma suficiente pelas
forcas de mercado (Rosenberg, 1990), assim como deve considerar as fortes ligacOes entre
ciéncia e tecnologia — a influéncia da ciéncia sobre a tecnologia e frequentemente da
tecnologia sobre a ciéncia e as atividades produtivas (Rosenberg, 1982) — e o potencial de
mercado (Kline e Rosenberg, 1986) para uma invencdo que necessita seguir 0s estagios de
desenvolvimento até a producdo e comercializagdo por uma empresa. Esta abordagem
considera integracdo entre P&D e comercializacdo e colaboracgdo entre os atores, dindmica de
mercado, capacita¢cBes organizacionais e conhecimento cientifico e tecnologico (Rothwell,
1992; Khilji et al., 2006): significa avangar nos estagios de desenvolvimento da tecnologia,
onde o licenciamento representa um dos modos de colaboragéo entre organizagoes.

A segunda abordagem é a da gestdo estratégica da inovacao tecnoldgica e de patentes.
A gestdo estratégica da inovacdo, segundo Schilling (2013), considera que 0S recursos e as

capacidades inovativas de uma organizacdo devem ser otimizados para criar vantagem



competitiva e capturar valor a partir da inovagdo. A analise do ambiente interno e externo da
organizacdo auxilia na formulacdo da estratégia, podendo ser conceituada pelas forgas
competitivas e cadeia de valor de Porter (1980, 1985) e pela visdo baseada em recursos, a
partir de Penrose (1959) e Peteraf (1993), em especial pelas abordagens de Teece (1986,
2007) e Prahalad e Hamel (1990). Sdo abordagens que auxiliam a identificar forgas,
fraquezas, oportunidades e ameacgas da tecnologia, da industria e do mercado. Nd0 menos
importante, hd de se considerar as implicacbes da abordagem da inovacdo aberta
(Chesbrough, 2003), que refletem a colaboracdo entre ICT e empresa e, como ja destacado, o
licenciamento € um modo de colaboracdo e inclui estratégias diversas referentes a inovagdo
aberta (Somaya, 2012). A gestdo estratégica de patentes, de acordo com a visdo de Somaya
(2012), refere-se a implementacdo de estratégias patentarias adequadas aos modelos e
processos da organizacdo para desenvolver e sustentar vantagem competitiva e capturar valor
a partir das patentes. A abordagem pode ser aproveitada tanto pela ICT quanto pela empresa
no ambito da interacdo entre as partes. A exploracdo comercial da patente deve também
considerar que o tipo de tecnologia e o setor industrial influenciam a efetividade da patente
como mecanismo de apropriacdo (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000; no
Brasil, Lépez, 2009; Zucoloto, 2013).

A PROPOSTA DE PESQUISA - Justificativa, Problema, Hipoteses e Objetivos

A escolha do tema de pesquisa foi em razdo das dificuldades inerentes a gestdo da
propriedade intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia e a gestdo da inovacdo,
vivenciadas tanto pelas ICT, quanto pelas empresas brasileiras, 0 que a mestranda pode
comprovar em sua experiéncia profissional, ao longo de mais de uma década atuando na
articulacdo entre esses atores no Estado do Rio de Janeiro. Ao ingressar na CNEN, a
mestranda pdde constatar a realidade dessas dificuldades: apesar do tamanho razoavel do seu
portfolio de patentes em éareas diversas do conhecimento, a CNEN possui uma estratégia
patentaria fraca e um baixo numero de licenciamentos e transferéncias de tecnologia para o
setor produtivo. De fato, as ICT brasileiras ainda carecem de estratégias e ferramentas
adequadas para levar seus resultados de pesquisas e de desenvolvimento tecnoldgico para o
setor produtivo. Sempre foi caracteristica intrinseca das ICT a liberdade na producédo do
conhecimento, pouco alinhado as necessidades reais da empresa e do mercado, o que torna
mais complexo o trabalho de potencializar o uso comercial daqueles resultados. Em que pese
a relevante producdo cientifica e tecnoldgica e o esfor¢o para consolidar internamente uma

cultura de inovagéo, as ICT em geral possuem um baixo nimero de produtos, processos e/ou



tecnologias que chegam ao mercado. As empresas brasileiras, por sua vez, possuem baixa
capacidade inovativa, de acumulacdo tecnoldgica e de investimento em P&D e, portanto, a
elas faltam capacidade de identificar, assimilar e explorar o conhecimento externo (Cohen e
Levinthal, 1990); em outras palavras, habilidades para sentir, moldar e capturar oportunidades
de mercado e manter ou aumentar sua vantagem competitiva (Teece, 2007). A consolidagédo
de competéncias e praticas em gestdo estratégica da inovagdo tecnoldgica e de patentes torna-
se primordial para que elas possam contribuir mais efetivamente para a geracdo de riqueza,
novos postos de trabalho, competitividade e desenvolvimento socioeconémico do pais.

A falta de dados qualitativos sobre a qualidade da protecdo patentaria realizada pelas
ICT e sobre as condices de sua comercializacdo foi o principal motivador desta pesquisa.
Entende-se que essa caréncia esta associada aos obstaculos relacionados a profissionalizacéo e
gestdo das atividades de propriedade intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia
nas ICT brasileiras (Fujino e Stal, 2007; Salles-Filho e Bonacelli, 2010; Cota Janior, 2012),
que resumidamente apontam para a falta de cultura de inovacdo, caréncia e valorizacdo de
recursos humanos com capacidade e competéncia, além de estrutura inadequada de
funcionamento dos NIT e poucos recursos financeiros para dar suporte a tal estrutura. A
compreensdo limitada sobre propriedade intelectual e inovacdo (REPICT, 2006, 2008), em
especial a legislacdo (Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e Gardim, 2009; Bocchino et al.,
2010), é também um fator agravante. Consequentemente, poucas ICT conseguem buscar um
parceiro comercial objetivando levar resultados de P&D ao setor produtivo, muitas vezes por
ndo possuirem estratégias adequadas para avaliar a tecnologia e o mercado e, assim, obter
sucesso no licenciamento da tecnologia, além de outras atividades colaborativas da interagédo
universidade-empresa (Pévoa, 2008; Dalmarco et al., 2011; Paranhos, 2010). A vis&o restrita
de muitos estudos, que focam mais no papel de gestdo dos NIT como o viés para a interacéo
ICT-empresa e menos nos fatores tecnoldgicos e de mercado que condicionam o potencial de
exploragdo comercial da patente, incluindo as caracteristicas da empresa nesse contexto,
serviu como incentivo para reunir e interrelacionar ambos os conjuntos de fatores e valida-los
por meio da realizagcdo do estudo de caso exploratorio de uma tecnologia selecionada a partir
de uma amostra do portfélio de patentes da CNEN.

Desse modo, a pergunta da pesquisa a ser respondida foi “Dadas as caracteristicas
tecnoldgicas e a qualidade da patente, quais sdo os demais fatores condicionantes do
potencial de exploracdo comercial da patente da Instituicdo de Ciéncia e Tecnologia? A
partir desta pergunta, objetivou-se compreender melhor o que leva uma empresa a se

interessar pela patente da ICT e o que esta Gltima precisa fazer para gerar uma oportunidade



de licenciamento da tecnologia para a empresa. A partir da reviséo da literatura e com base
nas abordagens da metodologia de pesquisa e na experiéncia da mestranda em atividades de
propriedade intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia, foi possivel levantar duas
hipdteses para serem avaliadas nesta dissertacao:

HI1: “A dindmica do mercado, as aplicacbes e os beneficios da tecnologia, o
posicionamento competitivo e inovativo das empresas e a existéncia de possiveis usuarios da
tecnologia afetam o potencial de interesse comercial da patente pela empresa”;

H2: “A capacidade empreendedora de gestdo da propriedade intelectual, de
licenciamento e de transferéncia de tecnologia e o processo de interacdo ICT-empresa
influenciam o potencial de licenciamento da patente pela ICT”.

Nesse sentido, o objetivo geral nesta dissertacdo foi o de identificar os principais fatores
a serem considerados na exploracdo comercial da patente para a implantacdo de um sistema
de oferta publica de tecnologia (SOPT) da Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
como estratégia de potencializar as oportunidades de licenciamento para o setor produtivo.

Os objetivos especificos foram:

a) Identificar, a partir da revisdo da literatura, os fatores que condicionam o potencial de
exploragdo comercial da patente;

b) Aumentar a compreensédo sobre os principais fatores com o apoio de especialistas na
area de gestdo da tecnologia e da inovacao;

c) Selecionar uma tecnologia de uma amostra do portfélio de patentes da CNEN para
realizar um estudo de caso exploratério, com o apoio de um pesquisador (inventor) e
uma empresa potencial;

d) Elaborar um formulério de informac@es estratégicas, baseado no estudo de caso, como
modelo de divulgagéo para alimentar o sistema de oferta publica de tecnologia (SOPT)
da CNEN.

O desenvolvimento desta pesquisa de dissertacdo ocorreu por meio da observacao
indireta — levantamento bibliografico e dados secundarios — e pela observacdo direta e
participante — estudo de caso — sendo a pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa. No
levantamento bibliografico, buscou-se coletar os diferentes conhecimentos identificados a
partir das abordagens teoricas para posterior analise. O levantamento de dados secundarios
consistiu na utilizacdo de informacdes obtidas de relatdrios e sistemas internos da CNEN, que
foram coletadas, tabuladas e analisadas com o objetivo de produzir conhecimento a partir da
conex&o desses dados. A construcdo do estudo de caso contemplou trés blocos de entrevistas,

com questionarios formulados para cada um.



Estrutura da dissertacao

A dissertacdo esta estruturada em seis capitulos, divididos em duas partes, além desta
introducdo e da concluséo. Na Parte I, o referencial teérico-empirico contempla o método de
levantamento bibliografico e os principais conceitos sobre ciéncia, tecnologia e inovacao e,
ainda, € apresentado em dois capitulos. No Capitulo I, busca-se consolidar os estudos sobre
gestdo da inovacdo e de patentes. No Capitulo Il, apresentam-se as ICT e empresas como
principais atores do processo de inovacdo, em especial a gestdo da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia nas ICT e suas dificuldades em participar da inovagéo, e, por fim,
as caracteristicas das empresas e de sua interacdo com as ICT, além do setor biofarmacéutico
como referéncia para o estudo de caso. Na Parte Il, apresenta-se a metodologia de
desenvolvimento da pesquisa de campo, sua andlise e seus resultados em quatro capitulos. No
Capitulo 111, mostra-se o levantamento dos dados secundarios para a extracdo do portfélio de
patentes da CNEN, além da caracterizacdo e do ranking da amostra de patentes da CNEN no
setor biofarmacéutico para a selecdo do estudo de caso. No Capitulo IV, expde-se a visdo de
dois especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacdo sobre os principais fatores
condicionantes do potencial de exploracdo comercial da patente da ICT. No Capitulo V,
descreve-se o0 estudo de caso sobre a patente selecionada, dando a visdo do pesquisador sobre
a tecnologia e o mercado, e propde-se o formulario de informagdes estratégicas sobre a
referida tecnologia protegida. No Capitulo VI, apresenta-se a empresa, sua capacidade
inovativa e de relacionamento com ICT e sua visdo sobre o formulario de informacdes
estratégicas, buscando validar os fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial
da patente da ICT.



PARTE |: REFERENCIAL TEORICO-EMPIRICO

Na primeira parte desta dissertacdo, apresenta-se o referencial tedrico e empirico sobre
0 tema central da pesquisa — as condicionantes do potencial de exploracdo comercial da
patente. No Capitulo I, destacam-se os fatores relacionados a tecnologia/patente e ao mercado
por meio da consolidacdo dos estudos sobre gestdo da inovagdo e de patentes: principais
estratégias, mecanismos e implicagdes. No Capitulo 11, destacam-se os fatores relacionados as
ICT e empresas como principais atores no processo de inovagdo, com foco nas atividades de
gestdo e dificuldades de interacdo e participacao da inovacdo. Nesse contexto, € apresentada a
CNEN, seu sistema de gestdo da inovagdo e a proposta do sistema de oferta publica de
tecnologia (SOPT). Adicionalmente, introduz-se o panorama do setor biofarmacéutico como
referéncia para o estudo de caso exploratério de uma tecnologia protegida da CNEN.

O levantamento bibliografico nesta etapa de pesquisa foi realizado em livros e
periddicos nacionais e internacionais e em algumas dissertacdes de mestrado e teses de
doutorado visando a consolidacdo do referencial tedrico e empirico. Concentrou-se,
primeiramente, na literatura relacionada a gestdo estratégica da inovacdo e de patentes
praticada por empresas, por elas buscarem o mercado para seus novos produtos e servigos,
considerando a patente como mecanismo de apropriacdo da inovacgdo, contrastando-a com 0s
demais mecanismos existentes e com 0s usos estratégicos alternativos da patente para obter
lucros adicionais. A literatura sobre qualidade da patente e outros fatores que influenciam seu
valor tecnol6gico e econdmico também foi considerada de grande relevancia para a
identificacdo dos fatores condicionantes e para a definicdo dos critérios de pontuacdo da
amostra de patentes da CNEN. O enfoque na gestdo da propriedade intelectual e da
transferéncia de tecnologia em universidades e instituices de pesquisa, tanto no ambito
internacional quanto nacional, buscou verificar as préaticas e dificuldades relacionadas as suas
estratégias patentarias e a interacdo ICT-empresa para o licenciamento de patente. O
levantamento das informagdes sobre a CNEN, sua atuagdo em P&D e seu sistema de gestéo
da inovacéo, além da proposta do SOPT, foi efetuado com base em informaces internas e no
Relatério de Gestdo do Exercicio de 2013 (CNEN, 2014). As caracteristicas das empresas,
motivacOes e dificuldades em colaborar com ICT foram identificadas na literatura.
Adicionalmente, informagdes sobre as empresas inovadoras brasileiras e a interagdo com ICT
foram levantados a partir de dados do IBGE (2013) e da ANPEI (2004, 2006). Os artigos,
livros, dissertacbes e teses foram lidos, analisados e resumidos para serem utilizados no

desenvolvimento desta dissertagao.
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Principais conceitos sobre ciéncia, tecnologia e inovacao

Os referidos conceitos foram levantados como importantes para a compreensdo de como
sdo organizadas as atividades relacionadas a geracao de conhecimento e invovacao dentro das
universidades, instituicbes de pesquisa e empresas. Ciéncia é entendida tanto como 0 processo
de investigacdo ou estudo da natureza, quanto como o corpo organizado de conhecimentos
adquiridos através de tal investigagdo: a ciéncia pode ser definida como uma atividade ou
como um sistema de conhecimento (Chalmers, 1999). Segundo o autor, o conhecimento
cientifico avanca sempre na direcdo do possivel, nem sempre na direcdo do desejavel. A
geracdo de conhecimento cientifico ocorre mediante pesquisa ou investigacao cientifica, que
possui etapas bem definidas e torna o trabalho da ciéncia um processo social, cujos resultados
devem ser relatados publicamente para serem debatidos, criticados, repetidos por outros

ensaios e testes e validados. A ciéncia é dita pura ou fundamental quando desvinculada de

objetivos praticos e aplicada quando visa consequéncias determinadas (Chalmers, 1999).
Apesar de nao ter vinculos com preocupacfes de ordem imediatas, pode-se dizer que grande
parte da ciéncia fundamental ndo € desenvolvida totalmente livre e de maneira aleatdria; em
geral, ocorre certa seletividade no seu rumo, causada por fatores praticos ou subjetivos de
ordem econdmica, social, cultural ou politica (Longo, 2007). Apesar disso, 0 cientista ou
pesquisador normalmente n&o esta preparado para transformar conhecimento cientifico® em
um bem comercializavel, salvo poucas excec¢des, tendo em vista que essa transformacdo, em
geral, ndo é trivial, exige a organizacdo estruturada desse conhecimento para uma aplicacao
direcionada, além de recursos, servicos e profissionais especializados, que geralmente
ultrapassam os objetivos e a capacidade de um laboratério de pesquisa.

Tecnologia é um conjunto organizado de conhecimentos cientificos, empiricos e
intuitivos empregados na producdo e comercializacdo de bens e servigos; a tecnologia utiliza
“as formulagdes da ciéncia” para produzir bens e servigos que atendam as suas necessidades
(Longo, 2007). Tecnologia é também definida como um conjunto de fragmentos de
conhecimento, sendo estes diretamente “tedricos” (aplicaveis, porém ndo necessariamente ja
aplicados) e “praticos” (relacionados a problemas concretos), além de métodos, processos,
experiéncias de sucesso e fracasso, dispositivos fisicos e equipamentos (Dosi, 1982). Envolve
conhecimento codificado, quando incorporado em tais equipamentos, e conhecimento tacito,
consistindo da parte desincorporada da tecnologia que abrange habilidades particulares,

experiéncia de tentativas anteriores e solugdes tecnoldgicas passadas juntamente com o

8 Vale ressaltar nesse contexto que conhecimento cientifico também se refere & descoberta como identificagdo
e/ou explicacdo de fenbmeno da natureza.
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conhecimento e as realizacdes do “estado da arte” (Dosi, 1982). O emprego de uma
determinada tecnologia resulta, portanto, em produto, processo ou servigco que envolve
conhecimentos decorrentes de aplicagcdes das ciéncias naturais, conhecimentos oriundos da
aplicacdo da metodologia cientifica de pesquisa e conhecimentos ligados a técnicas para a
compreensdo e solucdo de problemas surgidos durante o processo de concepcao e producao.
Por ser um bem privado, a tecnologia pode ser transferida, sendo este processo
complexo e dificil. Exige das partes envolvidas, cedente e receptor, a entrega e a absorcéo das
instrucdes e dos procedimentos a ela relacionados, que visam a solucdo de um problema
especifico e se referem parte a elementos tedricos e parte a sabedoria de como fazer algo
(know-how), enquanto o entendimento da técnica representa porque fazé-lo (know-why)®
(Dosi e Grazzi, 2010). A verdadeira transferéncia de tecnologia ocorre quando o receptor
absorve o conjunto de conhecimentos que lhe permitem adapta-la as condic¢bes locais,
aperfeicod-la e, eventualmente, criar nova tecnologia de forma autbnoma (Longo, 2007). Bell
e Pavitt (1993) reconhecem que a difusdo da tecnologia ndo pode ser reduzida a aquisi¢do de
maquinas ou projetos e a assimilacdo de informacdo, mas deve envolver melhorias
significativas que modelam as inovagbes iniciais ndo s6 para adaptd-las a condicOes
particulares de uso, mas também para Ihes atribuir niveis mais altos de desempenho.

A disting8o entre invencdo e inovacdo também ¢é significativa. A invencdo é uma ideia,

um esboco ou um modelo para um dispositivo, produto, processo de sistema novo ou
melhorado (Dosi, 1982), possuindo caracteristica mais proxima do conhecimento basico. A
invencdo corresponde a procedimentos usados para criar bens e servicos que podem ser
incorporados, de maneira mais restrita, em propriedade intelectual, e mais particularmente em
propriedade industrial (patentes, em especial) ou, de maneira mais ampla, em novos negdécios
ou empresas (Branscomb e Auerswald, 2002). A invencdo é um estagio bastante embrionario
de desenvolvimento, cujos efeitos podem se restringir ao ambito académico ou de pesquisa
onde foi originada. Considerando que a invencdo ndo € uma atividade particularmente tipica
da empresa, sendo uma atividade também realizada pelas universidades e instituicdes de
pesquisa, ela pode ser incorporada em novos negdcios ou empresas por meio do
licenciamento e transferéncia de tecnologia. Entretanto, € importante observar que, mesmo
patenteada, a invencdo pode ndo conduzir necessariamente a inovacgdo (Dosi, 1982), o que
ocorre na maioria dos casos (Freeman e Soete, 1997). A relacdo entre patentes, invencédo e

® O know-why refere-se & habilidade para produzir determinados artefatos e as rotinas organizacionais. As rotinas
organizacionais sdo procedimentos através dos quais as organizacdes fazem algo ou oferecem servigos e
requerem capacidades organizacionais superiores (Nelson e Winter, 1982; Teece, Pisano e Shuen, 1997; Dosi,
Nelson e Winter, 2000).
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inovacdo é de importancia crucial e foi mostrada por Basberg (1987) conforme a Figura 1.
Patentes contém algumas inovacfes, mas também um percentual sem qualquer valor
comercial, ndo mais do que metade de todas as invencbes importantes existentes
(Schmookler, 1966). Esse percentual depende da industria e da variacdo do tempo entre

invencdo e comercializagao.

Figura 1: Relacdo entre patente, invencao e inovacao.

Patentes

Inovagdes

Invengdespatenteadas

S8 1s0 .
Invencdes em uso

Invencdes
Invengdes patenteadas sem 1s0
em S0

Fonte: Basberg (1987, figura 1, p. 134, traducdo nossa).

O termo inovacéo foi se alterando ao longo do tempo devido a evolugéo do seu proprio
conceito. Suas definicBes, de acordo com a literatura econémica, sdo muitas (Schumpeter,
1911; Dosi, 1982; Pavitt, 1984; Lundvall, 1992; Freeman e Soete, 1997; OECD, 1997; IBGE,
2013; dentre outros). Até a década de 1970, considerava-se que 0 conhecimento que gerava
inovagdo era exdgeno a economia. Sob essa visdo surgiram 0s conceitos classicos de
invencdo, inovacdo e difusdo, descritos por Schumpeter (1911) e inspiradores do modelo
linear de inovagdo. A partir dos anos 1980, a inovacdo comecga a ser entendida como um
processo que se desenvolve de forma enddgena e passa a ser o resultado de interagdes entre as

atividades desenvolvidas dentro da empresa e entre estas e atividades ligadas a criagdo de
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conhecimento, ao mercado e aos fornecedores. As empresas sdo o locus da inovagéo e, assim,
desempenham papel determinante nesse processo complexo e incerto.

No seu estudo sobre sistemas nacionais de inovacdo, Nelson (1993) sugere que o
elemento da novidade necessario a inovacdo deve ser acessado no nivel da empresa,
considerando como inovagdo os processos dominados pelas empresas, colocando em prética a
concepgdo de produtos e processos de fabricagdo. A invengdo é apenas uma inovagao
potencial, e para se tornar verdadeira, ela deve ser introduzida com sucesso no mercado. No
sentido econdmico, a inovacdo é alcancada apenas com a primeira transacdo comercial
envolvendo o novo produto ou processo (Freeman, 1974 apud Dosi, 1982). A inovagéo
também diz respeito ao modo de organizagdo, a0 mercado ou a outros elementos ou aspectos
inovadores da atividade econémica (OCDE, 2005).

A inovacdo incremental refere-se a melhoria de um produto ou processo sem altera-lo
na sua esséncia. As inovagdes incrementais resultam de processos de learning by doing,
learning by using ou learning by interacting (Arrow, 1962; Rosenberg, 1982; Lundvall,
1992)™°. Nesse contexto, a difusdo ndo é um simples processo de imitacdo. Dado que a
difusdo é geralmente acompanhada por inovacdes incrementais, ela é proporcionada pela
experiéncia acumulada da empresa, 0 que envolve, por conseguinte, o aprendizado. Outra
dimensdo importante da difusdo das inovacfes diz respeito a capacidade absortiva do
conhecimento gerado externamente por parte das empresas receptoras (Cohen e Levinthal,
1989, 1990). A inovacao radical (ou de ruptura) representa um salto tecnologico que muda as
caracteristicas dos setores produtivos no qual € utilizada. Portanto, a inovacgdo radical, por si
sO, pode ter um impacto muito pouco significativo na economia, enquanto que a inovagao
incremental, embora individualmente ndo o tenha, quando combinada com outras inovagdes,
pode ter influéncia sobre os ganhos de produtividade, grande importancia econémica e
beneficio social, pois se referem a sua difusdo e aceitacdo pela sociedade e em que grau ela é

imitada pelos concorrentes. A distin¢do basica entre inovacao radical e incremental pode ser

1% |_earning by doing (Arrow, 1962) é uma forma de aprendizagem que ocorre durante a atividade de producéo,
depois da fase de P&D e da concepg¢do do produto, resultado da repeticdo de tarefas e da familiarizagdo com o
processo produtivo: permite o desenvolvimento de competéncias na produgdo e, assim, a melhoria da
produtividade. Learning by using (Rosenberg, 1982) comeca ap0s a utilizagdo dos novos bens pelo usuario final.
O seu desempenho real s6 é conhecido pelo uso continuado, que vai permitir melhorias no produto, assim como
na forma de utiliza-lo, além do aumento da sua vida Util e da redugdo dos seus custos de produgdo. Segundo
Lundvall (1992), novos produtos e processos também geram um processo de interagdo entre usuario e produtor
(learning by interacting), ou seja, 0 sucesso da inovacdo depende, em grande medida, da relacdo de cooperacdo
entre empresas como fontes de informacéao, como fornecedoras ou como usudrias do resultado da inovagéo.
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entendida pela extensdo da novidade na ciéncia ou na tecnologia que estd sendo utilizada,
onde o risco tecnoldgico é inicialmente maior do que o risco de mercado™”.

A tecnologia, produzida e levada a utilizacdo pelo setor produtivo para gerar uma
inovacdo, passa por um encadeamento sistematico de atividades de pesquisa,
desenvolvimento e engenharia. Nesse contexto, outra distin¢do frequentemente empregada é

entre prova de conceito e reducdo a pratica (Branscomb e Auerswald, 2002). Prova de

conceito € um modelo implementado com o propdsito de verificar se 0 conceito ou teoria em
questdo e susceptivel de ser explorado de maneira util; significa que um determinado projeto
mostrou habilidade, dentro de um cenério de pesquisa aplicada®?, para encontrar um desafio
tecnoldgico bem definido: demonstrar em escala laboratorial que um modelo de produto ou
processo, se produzido em quantidade, a custo baixo e com alta confiabilidade, pode
possivelmente identificar uma oportunidade de mercado. Reducéo a pratica € um modelo de
produto ou processo desenvolvido com especificagbes bem definidas, utilizando meios
similares aqueles necessarios para uma producdo em escala. A concep¢do do produto ou
processo pode ser definida como etapas que possuem oportunidades suficientes para validar a
expectativa de alta produtividade e de um processo estavel; significa o desenvolvimento

experimental*®

, que envolve um projeto piloto, visando a reduzir os riscos tecnoldgicos para
que o inovador tenha confianca de que produto chegard ao mercado. Ambos 0s conceitos
envolvem a aplicacdo bem sucedida de principios basicos de ciéncia e engenharia para a

solucdo de um problema especifico (Branscomb e Auerswald, 2002).

1 A maioria das inovac@es radicais é frequentemente acompanhada por capacitacdes Unicas, que permitem que
novos mercados sejam criados, introduzindo alto risco tecnoldgico e posterior risco de mercado (Teece, 2007).

12 A pesquisa aplicada é a busca de novos conhecimentos que oferecam solucdes a problemas objetivos,
previamente definidos.

13 0 desenvolvimento experimental é o trabalho sistematico, delineado a partir do conhecimento preexistente,
obtido através da pesquisa ou experiéncia pratica aplicada na producdo de novos materiais, produtos e artefatos,
e no estabelecimento de novos processos, sistemas e servigos, e ainda substancial aperfeicoamento dos ja
existentes (Longo, 2007). Na empresa, e mais particularmente na area industrial, o desenvolvimento cobre a
lacuna existente entre a pesquisa e a producdo, ou entre invencdo e inovacdo, envolvendo a construcdo e
operagdo de planta piloto (engenharia de processo), construcdo e teste de protdtipo (engenharia de produto),
realizacdo de testes, ensaios e outros experimentos necessarios a obtengdo de dados para o dimensionamento de
uma producdo em escala industrial.
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| GESTAO DA INOVACAO E DE PATENTES: ESTRATEGIAS, MECANISMOS E
IMPLICACOES

Os elos entre ciéncia e tecnologia sdo bastante complexos. Ciéncia e tecnologia
percorreram, ao longo da historia, caminhos a principio distintos até tornarem-se praticamente
indissociaveis e fator central do vertiginoso progresso da humanidade (Longo, 1978).
Baseando-se na visdo de Schumpeter (1911), pode-se apreender que ciéncia e tecnologia
contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento econdmico, o qual surge devido a
introducdo das inovacbes tecnolOgicas trazidas pelo progresso cientifico e tecnoldgico,
assumindo o papel central da dinamica capitalista. O desenvolvimento pode ser entendido
como um processo de evolugdo, em conformidade com o conceito de “destruigdo criadora”
(Schumpeter, 1942). A visdo neo-schumpeteriana também apresenta argumentos em defesa do
progresso cientifico na esfera econémica e dentro do processo de desenvolvimento. Assim,
ndo s a ciéncia, através da pesquisa basica, gera conhecimento e contribuicdo significativa
para o progresso tecnoldgico e crescimento econémico (Rosenberg, 1990), mas também
recebe contribuicGes da tecnologia, devendo ser considerada ao mesmo tempo lider e
seguidora no processo de desenvolvimento (Rosenberg, 1990; Stokes, 1997).

As fortes diferencas entre atividades de pesquisa e atividades inovativas podem ser
notadas (Coriat et al., 2002): a) objetivo central — producdo de conhecimento e pesquisa
versus desenvolvimento de novos produtos e processos; b) tipos de resultado — conhecimento
codificado sob a forma de artigos publicados versus produtos planejados para producdo e,
mais frequentemente, para o mercado, e também conhecimento codificado sob a forma de
propriedade industrial (patentes em especial); c) tipos de habilidade e formas de organizagdo —
forte especializagdo em campos de pesquisa versus combinacdo de diferentes tipos de
conhecimento e capacitagdes; d) tipos de organizacdo — universidades e instituicbes de
pesquisa, de um lado, e empresas, de outro lado, a busca de lucratividade, rotinizando as
atividades de P&D e inovagéo e criando capacidade interna para absorver o conhecimento
externo; e) formas de apropriagdo — conhecimento visto como um bem pudblico, néo rival e de
dificil apropriabilidade (Nelson, 1959; Arrow, 1962) versus conhecimento tecnoldgico e
outros resultados produzidos por empresas, voltados para a apropriagdo privada por diferentes
mecanismos de protecéo das inovacdes.

O modelo linear de inovacdo mais simplista, technology-push, negligenciava as
atividades simultaneas e interativas que caracterizam a realidade do processo de inovagéo, em

especial as informacdes de mercado e outros insumos recebidos do ambiente externo, como o
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conhecimento cientifico e tecnolégico de outras empresas e organizagdes. Versdes menos
rigidas do modelo linear, enquanto ainda enfatizavam o papel da ciéncia e tecnologia,
exploraram como a pesquisa cientifica pode contribuir para a inovacdo (Cohen e Levinthal,
1989; Rosenberg, 1990; Klevorick et al., 1995; Narin et al., 1997; Pavitt, 1998). Sao estudos
que revelam motivagdes sobre a realizacdo de pesquisa basica pelas empresas; de que maneira
os avancos do conhecimento cientifico influenciam P&D industrial e inovacdo para gerar
novo conhecimento e aprendizado; e a diversidade de canais por onde o conhecimento
cientifico e os diferentes resultados de pesquisa basica podem se espalhar por uma industria e
contribuir para a inovagdo. Ao mesmo tempo, o modelo demand-pull também foi
ultrapassado, pois, na realidade, os fatores que determinam o sucesso da inovacdo também
dependem da ciéncia e da tecnologia, combinando-se com as influéncias econdmicas e de
mercado por meio de uma estrutura complexa de feedbacks.

A adocdo em larga escala das novas tecnologias apds a Segunda Guerra Mundial,
principalmente nas &reas de eletrbnica, materiais, telecomunica¢Bes, computacao,
biotecnologia e energia, transformou gradativamente nossa sociedade em uma economia
baseada no conhecimento. As profundas transformacdes sofridas pela producdo do
conhecimento cientifico e tecnoldgico tornaram ainda mais aparente a complexidade da
inovacdo, enquanto a difusdo das novas tecnologias fez com que 0s aspectos sistémicos da
inovagdo assumissem cada vez mais importancia. Nesse novo contexto, 0 crescimento
econbmico dependente das inovacdes incrementais, mais do que das radicais, e tanto das
inovacOes sociais quanto das inovacgdes tecnoldgicas, foi evidenciado — o tipo de inovacéo
mais comum e socialmente relevante refere-se a melhorias incrementais de produtos e
processos baseados no conhecimento tecnoldgico acumulado dentro da organizagdo, no
conhecimento adquirido fora da organizacdo e no conhecimento obtido pela realizagdo de
novas atividades de P&D. Estudos nesse sentido abrangem o Manual Frascati e 0 Manual de
Oslo da OCDE e evidéncias empiricas e analises sobre P&D industrial e inovacdo nos Estados
Unidos, Japéo e Europa (Pavitt, 1984; von Hippel, 1988; Lundvall, 1992; Freeman, 1995).

A nocéo de que o progresso tecnoldgico é frequentemente interativo por natureza foi
inicialmente representado pelo modelo de ligagdes em cadeia (chain-linked model), proposto
inicialmente proposto por Kline (1985) e consolidado por Kline e Rosenberg (1986), de
acordo com a Figura 2. Os autores argumentam que este modelo é consistente com a
avaliacdo da natureza da tecnologia e o conceito de inovagdo, e enfatiza a natureza
sociotécnica da industria e da tecnologia e a necessidade de se visualizar 0 processo de

inovacdo como um sistema complexo, existindo cinco caminhos possiveis para a inovacao: a)
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cadeia central de inovacdo; b) retroalimentacGes (feedbacks e feedback loops) entre mercado,
concepgdo, producdo, distribuicdo e pesquisa; ¢) multiplas ligagcdes entre a cadeia central,
conhecimento novo ou acumulado e pesquisa'*; d) avanco do conhecimento cientifico para as
inovacOes radicais, que raramente ocorrem, mas provocam grandes mudancas de paradigmas
tecnoldgicos e, geralmente, resultam em novas industrias; €) retroalimentacdo dos produtos da

inovacgdo (maquinas, instrumentos e procedimentos tecnoldgicos) para a ciéncia.

Figura 2: Modelo de interacGes em cadeia
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Fonte: Kline e Rosenberg (1986, figura 3, p. 290, traducéo nossa).

Caminhos do fluxo de informac&o e cooperacéo:

Simbolos sobre as setas: C = cadeia central de inovacdo; f = circulos de retroalimentacédo (feedback loops); F =
retroalimentagdo particularmente importante.

K-R: Ligagdes através do conhecimento a pesquisa (R = Research) e caminhos de retorno. Se o problema é
resolvido no no K, a ligacdo 3 a R ndo é ativada. Retorno a partir de R (ligagdo 4) € problematica, portanto tem
linha tracejada.

D: Ligacdo direta para/de R a partir de problemas em invencéo e design.

I: Suporte de pesquisa cientifica por instrumentos, maquinas, ferramentas e procedimentos de tecnologia.

S: Suporte de pesquisa em ciéncias que estd na base da area de produto para ganhar informacdo diretamente e
por meio do monitoramento do trabalho externo. A informacdo obtida pode ser aplicada em qualquer lugar ao
longo da cadeia.

14 A esse respeito, Kline (1991) ressalta aspectos sobre conhecimento acumulado e feedback, reconhecendo que
o conhecimento cientifico, embora importante, pode desempenhar um papel menor para o sucesso da inovagao
do que o conhecimento tecnoldgico. Sugere também que desenvolvimento, concepgao e engenharia de producéo
tém peso maior na contribui¢do para a inovagédo, assim como o conhecimento acumulado durante o processo de
producéo e a partir do retorno dos clientes.
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O modelo de interagbes em cadeia sugere que o conhecimento acumulado pode ser
aplicado para atender as necessidades da empresa, bem como resolver gargalos de producéo
ou desenvolvimento de geracdes novas ou melhoradas de produtos e processos. Ele é o
primeiro recurso para a solucéo de problemas especificos. Caso se revele insuficiente, fontes
alternativas de conhecimento sdo consideradas como, por exemplo, a literatura cientifica ou
0s especialistas externos. Caso essas abordagens falnem, a pesquisa, que € inevitavelmente

cara e lenta para produzir resultados, pode ser realizada.

Quadro 1: As cinco geracdes do processo de inovagao

Primeira geracéo: A
Technology-push: Processo sequencial linear simples. Enfase em P&D. O mercado é um receptaculo para os
frutos de P&D.

Segunda geracéo: A
Demand-pull: Processo sequencial linear simples. Enfase em marketing. O mercado € a fonte de ideias para
orientar P&D. P&D tem um papel reativo.

Terceira geragéo:

Modelo acoplado: Sequencial, porém com feedback loops. Combinagdes de primeira geracéo (technology-push)
ou combinacles de segunda geragdo (demand-pull) ou combinagdes push/pull. Mais equilibrio entre P&D e
marketing. Enfase na integracio da interface P&D/marketing.

Quarta geracao:

Modelo integrado: Desenvolvimento paralelo com equipes integradas. Fortes vinculos dos fornecedores a
montante. Acoplamento préximo com clientes de ponta. Enfase na integracéo entre P&D e fabricacio (projeto
para comercializacdo). Colaboracdo horizontal (joint ventures e aliangas estratégicas).

Quinta geracéo:

Modelo de rede e integragéo de sistemas (SIN): Desenvolvimento paralelo totalmente integrado. Uso de sistemas
especialistas e modelagem de simulagdes em P&D. Fortes vinculos com clientes de ponta (foco no cliente no
primeiro plano da estratégia). Integracdo estratégica com fornecedores primarios, incluindo o co-desenvolvimento
de novos produtos e sistemas ligados. Colaborac¢@es horizontais: joint ventures; grupos de pesquisa colaborativa;
acordos de comercializagdo colaborativos; dentre outros. Enfase na flexibilidade corporativa e velocidade do
tempo de desenvolvimento (estratégia baseada em tempo). Maior foco na qualidade e outros fatores ndo
relacionados a prego.

Fonte: Rothwell (1992, p. 236, traducio nossa).

Rothwell (1992) propés cinco modelos de inovagdo que mostram a evolugdo do modelo
linear a0 modelo interativo até meados de 1980, seguido do modelo integrado (quarta
geracdo), dominante no inicio dos anos de 1990, e da proposta da quinta geracdo do processo
de inovacdo, conforme Quadro 1. A genealogia de Rothwell (1992) reflete a evolugéo das
atividades de inovacéo, os procedimentos adotados cada vez mais formais para o aprendizado
organizacional e a integragdo necessaria entre P&D, processo produtivo e colaboracgdes. O
modelo de interagdes em cadeia de Kline e Rosenberg (1986) possui caracteristicas em
comum ao modelo integrado (quarta geracdo) de Rothwell (1992). A principal diferenca é que

0 modelo integrado ainda inclui os fortes vinculos dos fornecedores a montante e as
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colaborages horizontais. Adicionalmente, enquanto o segundo reconhece a contribui¢do mais
ampla da ciéncia para a inovagdo, o primeiro a omite. O modelo integrado coloca grande
énfase no acoplamento préximo aos clientes. Sob esse aspecto, no modelo de interacfes em
cadeia, os clientes ndo sdo diferenciados e possuem um papel menos relevante, pois sédo

contemplados apenas sob liga¢des de feedback do mercado (e seus resultados).

Figura 3: Modelo integrado de gestédo da inovacéao.
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Fonte: Khilji et al. (2006, figura 3, p. 539, tradugdo nossa).

Uma versdo mais contemporanea do modelo integrado de Rothwell (1992) é proposta
por Khilji et al. (2006), na Figura 3, em especial para a industria de biotecnologia e outras
baseadas em ciéncia, e enfatiza trés elementos importantes: ciéncia e tecnologia, forcas de
mercado e capacitagdes organizacionais. Em conjunto, esses elementos podem determinar a
direcdo da construcdo de diversas competéncias organizacionais da empresa. Por exemplo,
antes da invencdo, embora as atividades sejam mais focadas nos aspectos cientificos, a
empresa também precisa adotar uma abordagem proativa para compreender a dinamica do

mercado, sustentando capacidades existentes e construindo novas capacidades, tanto
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organizacionais quanto comerciais, para uso futuro. Ao incorporar uma forte orientacdo de
mercado, a compreensdo dos cientistas sobre a inovacdo pode ser ampliada para ajuda-los a
lidar com as chamadas “realidades adversas do mercado”.

Com uma invengdo pronta, a énfase no processo de inovacdo se desloca para a
adaptacdo das estruturas as novas capacidades organizacionais para o crescimento continuado,
mantendo-se estruturas flexiveis. Em particular, as atividades de comercializagdo séo
organizadas para garantir o sucesso da inovagdo, o que inclui o desenvolvimento de uma
interface colaborativa eficaz entre P&D e comercializacdo. O envolvimento de uma equipe
multidisciplinar em marketing, ciéncia e questdes legais garante uma transicdo mais suave
entre os distintos estagios para diminuir a lacuna entre invencao e inovacao. Segundo Khilji et
al. (2006), a colaboracédo entre P&D e comercializacdo expdem desafios sobre a propriedade
intelectual. As organizag6es envolvidas na colaboracdo devem identificar objetivos comuns e
formalizar contratos para evitar conflitos e obter a melhor posicdo estratégica possivel nas
colaboracGes. Isso requer pesquisa de mercado e do perfil do produto. Além disso, as
vantagens e desvantagens das aliancas colaborativas precisam ser estritamente avaliadas para
identificar quando abrir mao do controle total do processo de inovacao e utilizar plenamente
ativos complementares oferecidos no ambiente externo (Teece, 1986; Schilling, 2013).

Khilji et al. (2006) propdem menos rigidez dos mecanismos organizacionais e melhor
compreensdo do impacto das forgas de mercado. A interatividade entre ciéncia e tecnologia,
as capacitacdes organizacionais e a dindmica do mercado representam fatores estratégicos na
tomada de decisdes e de sustentabilidade no longo prazo. Tais aspectos de um modelo
integrado de gestdo da inovagdo podem auxiliar tanto as ICT quanto as empresas brasileiras a
serem mais empreendedoras, aprimorarem suas atividades de gestdo da propriedade
intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia e se relacionarem melhor.

Ciéncia continua sendo condi¢do importante e componente do progresso tecnoldgico,
fundamental para o avango do conhecimento, sem o qual 0 novo conhecimento produzido a
partir da pesquisa basica, que € complexa, seria extremamente dificil. Por outro lado, a
sustentabilidade das organiza¢Ges na nova economia do conhecimento, caracterizada por um
ambiente de rapida mudanca tecnoldgica, exige mais do que o conhecimento produzido pela
pesquisa basica e P&D interna para garantir o sucesso do processo de inovagdo. Exige
também o desenvolvimento de novas oportunidades a partir da demanda do mercado
(fornecedores e clientes), da aquisi¢do de ativos complementares e de P&D externa, sendo

imprescindivel a combinacdo sistémica dessas multiplas atividades para criar novos produtos,
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processos e servicos que direcionam as necessidades atuais e latentes dos clientes, novos
modelos de negdcios, dentre outros ativos de dificil replicacdo (Teece, 2007).

O processo de inovacao resulta, portanto, da interacdo de funcdes e atividades da
organizacdo em que pesquisa aplicada e tecnologia representam insumos a pesquisa cientifica
bésica e, ainda, que difusdo e capacitacdo tecnoldgica sdo relevantes para a conquista do
necessario progresso técnico e econdmico. Evidentemente, os elos entre ciéncia, tecnologia e
inovacdo podem combinar-se e gerar configuracBes complexas e diversas por meio de
retroalimentacOes, interacOes, redes e sistemas, que dependem das especificidades do

processo de inovacdo em diferentes atividades, organizaces, regides e paises.
I.1 Gestdo estratégica da inovacdo tecnoldgica

A gestdo da inovacdo tecnoldgica envolve o gerenciamento de circunstancias de alto
grau de ambiguidade, incerteza e risco. E uma atividade vital e o principal meio de
comprometimento na atual economia aberta e intensiva em conhecimento, devido a
velocidade, as fontes variadas de inovacdo e as capacidades de fabricagdo globalmente
dispersas. A gestdo estratégica da inovagdo tecnoldgica ocorre quando a ampla gama de
elementos inovadores, recursos, atividades e capacidades das organizacGes é eficientemente
gerenciada, englobando uma série de elementos organizacionais — estratégias de inovacéo,
comunidades e redes de colaboragdo em inovacdo, P&D, concepgdo e desenvolvimento de
novos produtos, processos ou servigos, operacdes, analise competitiva e criagcdo de valor.

Uma estratégia de inovacdo tecnoldgica coerente significa que os recursos da
organizacdo sdo manipulados de forma coordenada e combinada para melhor utilizar as suas
fontes e capacidades inovativas, melhorar sua posicdo competitiva e direciona-la para o seu
desenvolvimento sustentdvel, de modo a capturar valor a partir da inovagdo. Segundo
Schilling (2013), a formulacdo dessa estratégia requer: a) avaliagdo do ambiente externo da
organizacdo; b) avaliacdo das forgas, fraquezas, vantagens competitivas e competéncias
essenciais da organizacdo; c) articulacdo de uma intencdo estratégica ambiciosa; d)
determinacdo dos principais recursos e capacidades de que a organizacdo necessita
desenvolver ou adquirir para cumprir seus objetivos de longo prazo, sejam eles relacionados a
geracdo de lucro, crescimento, melhor qualidade e variedade de entrega de seus produtos e
servigos, maior participacdo de mercado, capacitacdo e melhoria de remuneracdo de seus
recursos humanos, seguranca, satisfacdo ou reputacéo, beneficios sociais, dentre outros.

Um questionamento fundamental no campo da gestdo estratégica refere-se a como a
organizacdo alcanca e sustenta vantagem competitiva. Desse modo, a relacdo direta e
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intrinseca entre o tema da gestdo estratégica e o conceito de vantagem competitiva pode ser
explorada com base em trés perspectivas distintas, porém complementares: os modelos
analiticos sobre competicdo de Porter (1980, 1985); a Visdo Baseada em Recursos (VBR)®,
com base na teoria do crescimento da firma, de Penrose (1959), e nos pilares da vantagem
competitiva, de Peteraf (1993); e a perspectiva em que a VBR ganha andlise ainda mais
dindmica a partir das abordagens de Teece (1986, 2007) e Prahalad e Hamel (1990). Como
instrumento de organizacdo desta secdo do Capitulo I, a gestdo estratégica da inovacédo
tecnoldgica serd explorada sobre Schilling (2013). Esse referencial tedrico sera util para tratar
da gestdo estratégica de patentes e das implicacGes dessas estratégias sobre a criacdo de valor
medido pela qualidade da patente, andlise competitiva e potencialidades da tecnologia,
levantamento do mercado e de fatores relacionados a empresa e a ICT (ambiente interno e
externo) necessarios para que a inovagao ocorra. Sao ensinamentos importantes que podem
auxiliar tanto a ICT quanto a empresa no processo de inovagéo, estreitando o relacionamento
entre as partes e alcangando e sustentando vantagem competitiva.

Schilling (2013) propde algumas ferramentas para analisar 0 ambiente externo e o
ambiente interno da organizacdo. O Modelo das Cinco Forcas Competitivas de Porter (1980)
aborda o ambiente externo — a relacdo entre a empresa e sua inddstria — cuja estratégia decorre
da andlise da atratividade da industria e a busca por um posicionamento vantajoso ao
identificar a posicdo competitiva da empresa dentro desta industria. Para tal, considera as
forcas e fraquezas da organizacao para colocacdo de seus produtos e servi¢cos no mercado, ou
seja, a contribuicdo de cada atividade para sua posicao relativa de custo e de diferenciacdo, de
modo a resultar em vantagem competitiva. Neste ponto ressalta-se que a analise competitiva

da empresa na avaliacio de suas “cinco forgas™*°

representa uma ferramenta Util quando ela
aspira a uma nova tecnologia. O Modelo da Cadeia de Valor de Porter (1985) analisa 0
ambiente interno, identificando as atividades primarias e de apoio ligadas ao negdcio central
da empresa. Cada atividade pode ser considerada do ponto de vista de sua contribuicdo para o
valor global produzido pela empresa e da influéncia do ambiente externo sobre cada
atividade. A vantagem competitiva depende do valor adicionado sobre os produtos, processos

e servicos da empresa, e a cadeia de valor permite a avaliacdo do impacto de cada atividade

> A VBR tem como abordagem principal que as empresas sdo fundamentalmente heterogéneas e representam
uma colec¢do Unica de recursos e capacidades internas.

16 S40 elas: a) poder de negociacdo dos fornecedores; b) ameaca de entrantes potenciais, determinada pela
atratividade da industria e barreiras a entrada (por exemplo, regulagdo, custos iniciais, propriedade intelectual,
dentre outros); ¢) poder de negociacdo dos compradores; d) ameaca de substitutos; e) grau de rivalidade entre os
concorrentes.
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na adicdo de valor para identificar aquelas consideradas de alto valor agregado. A posicéo
competitiva é obtida pela integracdo do conjunto dessas atividades distintivas.

Comparativamente as atividades distintivas, Schilling (2013) considera 0s recursos
raros, valiosos, duraveis e inimitaveis da organizacdo para a analise do seu ambiente interno.
Nesse contexto, a VBR ganha atencdo, pois a criagdo, o desenvolvimento e a acumulacéo de
recursos com tais atributos especificos resultam na obtencdo de vantagem competitiva
sustentavel e orientada ao longo prazo, permitindo a comparacdo futura dos recursos da
empresa as capacidades dos seus concorrentes. Penrose (1959) ja havia abordado que a gestdo
dos recursos internos disponiveis na empresa permite um processo interativo verdadeiramente
“dindmico” que incentiva 0 seu crescimento continuo. Peteraf (1993) complementa que
aqueles recursos distintos ou superiores da empresa, em relacdo aos dos seus rivais, podem
tornar-se a base da vantagem competitiva se forem combinados de forma adequada as
oportunidades do ambiente externo. Para Schilling (2013), os recursos raros e valiosos séo
sustentaveis se a empresa for capaz de manté-los sem que outras possam imité-los. 1sso ocorre
principalmente devido a natureza téacita (ndo facilmente codificados), da dependéncia da
trajetdria historica e especifica de cada organizacdo (Nelson e Winter, 1982) e dos recursos
serem socialmente complexos, frutos da interacdo de multiplas pessoas.

A analise dos recursos internos ganha mais agilidade com a abordagem das capacitaces
dindmicas (Teece, 2007), cujo foco esta nas competéncias e capacidades da empresa como
resultado de suas rotinas organizacionais (Nelson e Winter, 1982) que moldam a sua posicdo e
alternativas estratégicas disponiveis. A capacidade de reconfigurar, adaptar, integrar recursos
e habilidades da empresa em consonancia com um ambiente externo de sucessivas mudangas
tecnoldgicas, se protegida da imitacdo, podera fornecer vantagem competitiva sustentavel. A
vantagem do pioneiro (first mover), por exemplo, é dependente da trajetéria e ndo pode ser
copiada de antemao®’. O talento é considerado um recurso tacito que depende da capacidade
cognitiva e criativa do individuo (Teece, 2007), uma caracteristica inerentemente dificil de ser
replicada’®. P&D pode ser considerada um recurso dependente da trajetria e socialmente
complexo, pois representa uma atividade de busca, selecdo e verificagcdo que depende do

talento de uma equipe de individuos e do processo particular de uma determinada

7 Entretanto, a sustentagdo da vantagem competitiva depende de trés aspectos fundamentais que se inter-
relacionam: regime de apropriabilidade, paradigma do padrdo dominante e ativos complementares (Teece, 1986).
'8 Teece (2007) sugere incorporar, de alguma forma, essas habilidades tacitas em processos organizacionais e
rotinas para a empresa ndo ficar vulneravel a poucos individuos cognitivos e criativos. Existe uma forte relagdo
entre conhecimento tacito e codificado, sendo que o conhecimento é sempre, pelo menos, parcialmente tacito na
mente daqueles que o criaram (Saviotti, 1998).
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organizacdo. Tanto P&D interna quanto P&D externa séo socialmente complexos e possuem
natureza sistémica, pois envolvem multiplas pessoas e interacées.

Na visdo de Teece (2007), o papel de todos os colaboradores potenciais, e ndo somente
dos competidores, na analise do ambiente externo da organizacdo é de extrema importancia:
ligacbes com universidades e instituicdes de pesquisa e integracdo da nova tecnologia na

»1% E necessério

empresa, envolvendo seus clientes, fornecedores e ‘“complementadores
combinar ativos e inovagdes complementares para solucionar um problema, pois a natureza
sistémica de muitas inovacGes compde a necessidade pela busca externa (Teece, 2000 apud
Teece, 2007). A vantagem competitiva sustentavel também estd associada a atividade de
verificagdo, criagdo, aprendizado e interpretacdo através de tecnologias e mercados, local e
distante (March e Simon, 1958 apud Teece, 2007; Nelson e Winter, 1982).

Na identificacdo das competéncias essenciais, a organizacdo e seus gestores tornam-se
mais capazes de focar no desenvolvimento de novos negdcios para criar valor, ao inves de
somente reduzir custos ou se concentrar na expansdo oportunista (Schilling, 2013). As
competéncias essenciais devem ser uma fonte significativa de diferenciacdo competitiva para
cobrir diferentes negocios, representando um conjunto de habilidades combinadas, integradas
e harmonizadas que distinguem a organiza¢do no mercado (Prahalad e Hamel, 1990). Esse
conjunto de habilidades, também enraizado no contexto histérico da organizacdo, é dificil de
ser adquirido ou duplicado, podendo uma competéncia levar anos ou décadas para ser
construida. Diversas competéncias essenciais podem constituir a base de uma unidade de
negocio, e varias unidades de negocios podem ser extraidas de uma mesma competéncia.
Schilling (2013) destaca que, em geral, a organizacao tende a ser mais rigida com relacdo a
mudanga, por questdes culturais e de incentivos, favorecendo competéncias ja existentes, em
detrimento do desenvolvimento de novas. A esse respeito, Teece (2007) argumenta que, na
conversdo de uma oportunidade em novo negdécio, certo nivel de consenso gerencial é
necessario para manter o equilibrio e permitir a tomada de decisdo pelo novo, caso contrario
0S processos e rotinas ja estabelecidos, alem da incerteza e aversao ao risco, conduzem a
organizagao em direcdo & manutencdo da base de recursos ja existente.

O que Schilling (2013) denomina de intencdo estratégica representa a criagdo de valor
na organizacdo. Envolve o desenvolvimento de novos negocios e mercados e a intensificagdo

dos recursos da organizacdo. A intencdo estratégica € uma meta de longo prazo, ambiciosa,

19 Teece (2007) destaca a crescente importancia dos complementos dentro e fora da organizagéo, entendendo que
a inovagdo em um produto ou servico, muitas vezes, aumenta o valor dos seus complementos. Por exemplo,
melhorias em um software ajudam a direcionar a demanda para equipamentos de computagao e vice-versa.
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baseada nas competéncias essenciais, e se estende a todos os niveis da organizacdo. Teece
(2007) nota que a selecdo do modelo de negdcio a ser adotado representa como a organizagdo
transmite valor aos seus clientes e converte esse valor em lucro — significa articular uma
proposicdo de valor, selecionar as tecnologias e caracteristicas apropriadas, identificar
potenciais segmentos de mercado e elaborar a estrutura da cadeia de valor, dos custos e do
lucro estimado (Chesbrough e Rosenbloom, 2002 apud Teece, 2007). As chances de sucesso
dependem da analise das alternativas existentes e da cadeia de valor da organizacdo, do
entendimento das necessidades mais profundas, ou ainda implicitas ou abstratas, dos clientes,
e da adogéo de uma perspectiva de neutralidade no processo de tomada de decisao.

A gestdo estratégica da inovagdo tecnoldgica também requer a decisdo sobre as
diferentes modalidades de desenvolvimento da tecnologia e entre integrar ou colaborar. A
integracdo, por definicdo, envolve a propriedade de ativos e competéncias e tipicamente
facilita o alinhamento de incentivo e o controle (Teece, 1986). Se um inovador detém, ao
invés de contratar, os ativos complementares necessarios para comercializar, ele se encontra
na posicdo favoravel para capturar os efeitos positivos decorrentes da comercializacdo da
inovacdo. Na verdade, o inovador pode também estar favoravelmente posicionado, pelo
menos antes da inovacdo ser anunciada, para adquirir as capacidades em tais ativos
complementares de maneira a possibilitar sua vantagem competitiva posterior; mesmo depois,
0 inovador ainda pode ser capaz de construir ou adquirir capacidades complementares a
precos competitivos sob determinadas circunstancias (Teece, 1986). No entanto, € pouco
provavel que uma Unica organizacao detenha toda a gama de conhecimentos necessarios para
levar produtos tecnologicamente avangados ao mercado. Além disso, a integracdo completa é
extremamente custosa e desnecessaria, pois a variedade de ativos e competéncias que
necessitam ser acessados é extensa mesmo para tecnologias moderadamente complexas.

Na outra extremidade, 0 acesso a ativos e competéncias por meio da colaboracdo pode
permitir, atraveés do ambiente externo, alcancar habilidades e recursos necessarios a um ritmo
mais rapido; compartilhar os custos e riscos de desenvolvimento da tecnologia e de entrada no
mercado; alcancar economias de escala na producdo; aumentar a flexibilidade da organizacao,
aprender com o potencial parceiro; e construir coopera¢do em torno de um padréo tecnologico
comum. A colaboracdo pode ser uma estratégia 6tima quando o inovador esta bem protegido
contra a imitagdo e quando os ativos complementares estdo disponiveis sob oferta competitiva
(Teece, 1986). A colaboracédo se torna ideal nas situacfes em que a propriedade intelectual €
forte e o parceiro fornece apenas capacidade ou ativo “genérico”. O acesso a novas

tecnologias e a construcdo de um processo de aprendizado e de capacidade absortiva de novos
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conhecimentos, o que é muito dificil de ser alcangado mesmo apds muitos anos de tentativa e
erro em P&D, séo efeitos positivos da colaboracdo®’. Como ja mencionado (Teece, 2007),
tanto a realizacdo de P&D interna quanto a busca de conhecimento externo, essencial e
periférico, ao ecossistema de negdcios geram efeitos de transbordamento e a circulacdo do
conhecimento que ndo esteja sendo otimamente utilizado internamente & empresa®. A
abordagem do Open Innovation (Chesbrough, 2003) é, nesse sentido, uma prética cada vez
mais presente para o sucesso empresarial.

As decisbes sobre integrar ou colaborar sdo caracterizadas por trade-offs entre os
diferentes modos de desenvolvimento, envolvendo a combinagdo criteriosa de ambas as
estratégias. Muitas vezes representam fases de transi¢cdo do processo de inovacdo (Teece,
1986), sendo os principais aspectos a serem comparados (Schilling, 2013): a) disponibilidade
de capacidades dentro da organizacdo; b) protecdo de tecnologias proprietarias para manter
controle exclusivo; c) controle do desenvolvimento e do uso da tecnologia para direcionar o
processo de desenvolvimento e suas aplicagOes; d) construcdo e renovacdo das capacidades,
caso a inovacdo seja estratégica (ou ndo) para a organizacdo. Normalmente, esse
gerenciamento requer o estabelecimento de uma variedade de estratégias para auxiliar que

uma determinada tecnologia se torne dominante.

Tabela 1: Resumo dos trade-offs entre os diferentes modos de desenvolvimento.

Velocidade Custo Controle Potencial para | Potencial para | Potencial para
intensificar desenvolver acessar
competéncias novas competéncias
existentes competéncias de outras
empresas
Desenvolvimento Baixa Alto Alto Sim Sim Néo
interno individual
Aliangas Variavel Variavel Baixo Sim Sim As vezes
estratégicas
Joint ventures Baixa Compartilhado | Compartilhado Sim Sim Sim
Licenciamento Alta Médio Baixo As vezes As vezes As vezes
para dentro
Licenciamento Alta Baixo Médio Sim Né&o As vezes
para fora
Terceirizagio Média / Alta Médio Médio As vezes Né&o Sim
(outsourcing)
Pesquisa Baixa Variavel Variavel Sim Sim Sim
colaborativa

Fonte: Schilling (2013, p. 164, tradugdo nossa).

% Mesmo assim, a literatura aponta que os custos de aquisicio de novas capacidades organizacionais sdo
especialmente significativos, porque a empresa usualmente ndo esta preparada para receber 0 novo
conhecimento, pois precisa desenvolver capacidade absortiva e processos organizacionais necessarios (Cohen e
Levinthal, 1990).

2! Hsu e Wakeman (2013) salientam a dificuldade de incorporagéo de conhecimento a partir de fontes externas,
mesmo na replicagdo da tecnologia, sendo notoriamente custoso o simples ato de transferir melhores praticas,
tendo em vista que as rotinas organizacionais (criacdo, aquisicdo, armazenamento, modificacdo e transferéncia
de recursos dentro e através das fronteiras da empresa) sao bastante complexas.
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Schilling (2013) apresenta um resumo dos trade-offs, na Tabela 1, sobre as vantagens e
desvantagens da sele¢do de cada modo de desenvolvimento. A selegéo do parceiro potencial
para a colaboracédo deve considerar a compatibilidade de objetivos, a adequacao dos recursos
as necessidades do projeto e a especificidade dos ativos (genéricos ou complementares). O
possivel impacto da colaboragdo (e do parceiro) sobre as oportunidades e ameacas, forcas e
fraquezas e direcdo estratégica da organizacdo também deve ser avaliado.

Dentre os modos de desenvolvimento apresentados, destacam-se a pesquisa colaborativa
e o licenciamento como mecanismos mais comuns no ambito da interacdo ICT-empresa. A
pesquisa colaborativa objetiva o alcance de interesses comuns por meio de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e/ou tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo (Pimentel, 2010). E um processo lento e seus resultados sdo obtidos no longo prazo.
Porém, possui vantagens em acessar competéncias do parceiro e desenvolver novas
competéncias. O licenciamento é entendido como uma modalidade de colaboracdo — e pode
estar inserido no contexto de uma pesquisa colaborativa — em que um contrato é estabelecido
entre as partes para conceder, de uma para a outra, o direito de usar uma determinada
propriedade intelectual, em troca de ganhos econémicos (royalties). O licenciamento da
patente tipicamente especifica as aplicacdes e 0s mercados em que a mesma pode ser usada e
ainda pode estabelecer o acesso ao desenvolvimento ou melhoramento futuro da tecnologia.
Os custos e beneficios da pesquisa colaborativa e do licenciamento dependem da natureza da
tecnologia, do mercado e da estratégia e capacidade da empresa (Tidd et al., 2001). O
licenciamento para fora, em particular, tipicamente praticado por universidades e instituicdes
de pesquisa, tende a uma boa relagdo custo versus beneficio, porém possui menor potencial
para acessar competéncias da empresa licenciada e desenvolver novas competéncias. O
licenciamento também inclui nesse contexto a definicdo de padrbes, as estratégias diversas

referentes a inovacédo aberta e o licenciamento cruzado (Somaya, 2012).
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1.1.1 Mecanismos de protecdo das inovagoes

As empresas criam barreiras a imitacdo, como uma das formas de sustentar vantagem
competitiva, utilizando um conjunto de mecanismos variados de protecdo da inovacdo. A
apropriabilidade esta associada a capacidade da empresa em capturar rendimentos ou lucros
gerados pela inovagéo e, a0 mesmo tempo, é determinada pelo grau de imitabilidade, ou seja,
como facilmente ou rapidamente os concorrentes podem replicar a inovacéo (Teece, 1986).
Um regime de apropriabilidade refere-se aos fatores ambientais, excluindo a estrutura da
empresa e do mercado, que governam a habilidade do inovador em capturar tais rendimentos
ou lucros. As condic¢des de apropriacdo sdo favoraveis quando as oportunidades tecnoldgicas
s30 aproveitadas e garantem a realizacdo de lucros temporarios?’. Tanto as condicdes de
apropriabilidade quanto as oportunidades tecnoldgicas sdo especificas para cada paradigma
tecnoldgico e inddstria. Dado que a apropriacdo € um mecanismo imperfeito devido ao
préprio dinamismo do sistema capitalista e ao carater fugidio da mercadoria da informacéo
(Albuquerque, 1998), o surgimento de potenciais imitadores, se guidores, complementares e
outros concorrentes exige o continuo desenvolvimento de habilidades e capacidades
tecnoldgicas e organizacionais para sustentar competitividade e intensificar desempenho e
lucratividade no longo prazo (Teece, 2007).

A logica sobre a variedade de mecanismos utilizados para a protecdo da inovacao pode
ser entendida a luz do trabalho de Teece (1986), que argumenta que os lucros decorrentes da
inovacdo dependem da interacdo de trés grupos de fatores: o regime de apropriabilidade, o
paradigma do padrdo dominante®® e os ativos complementares. Segundo Teece (1986), as
dimensGes mais importantes do regime de apropriabilidade s&o a natureza da tecnologia e 0s
mecanismos legais de protecdo. A natureza da tecnologia esta diretamente relacionada ao
guanto o conhecimento é tacito ou codificado, e se é caracterizado por produto e/ou processo.

Algumas inovagOes sdo inerentemente dificeis de ser copiadas, pois 0 conhecimento ndo é

22 As oportunidades tecnoldgicas podem ser criadas a partir do avanco do conhecimento cientifico, dos avancos
tecnoldgicos realizados em outras indUstrias e de feedbacks da prdpria tecnologia (Klevorick et al., 1995).

2 O paradigma do padrdo dominante (Utterback e Abernathy, 1975; Abernathy e Utterback, 1978) sugere que
em muitas inddstrias os estagios de ciclo de vida do produto ou da industria comegam com um primeiro estagio
pré-paradigmatico, que remete ao estégio inicial de desenvolvimento, onde o padrdo ainda € fluido e as empresas
competem por meio de diferentes projetos a fim de ganhar proeminéncia no mercado. Em algum momento, ap6s
uma série de tentativas e erros no mercado, um determinado padrdo comeca a se destacar como 0 mais
promissor, sendo capaz de atender a um conjunto relativamente completo de necessidades do consumidor. O
Ultimo estagio é o paradigmatico — um padrdo emerge como dominante e se mantém em vigor ou até que o
paradigma seja derrubado — em que a concorréncia é mais baseada em preco, sendo mais relevantes as
economias de escala, aprendizado e equipamento especializado, o que também leva a alocagdo de novos ativos.
A natureza das inovaces e o tipo de mecanismo de apropriabilidade empregado mudam durante essa trajetéria
(Teece, 1986). Assim, 0s mecanismos que as empresas utilizam para proteger suas inovagfes também sao
dependentes do estagio do ciclo de vida da indUstria na qual operam (Dosi et al., 2000).
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facilmente articulado ou transferido (a ndo ser para aquele que detém o know-how em questdo
e pode demonstrd-lo), ou o conhecimento é socialmente complexo (surge através de
interacdes complexas entre individuos, onde a soma do esforco de uma equipe é maior do que
as contribuigdes individuais). Por outro lado, mais comumente, as inovacfes sdo
relativamente faceis de ser copiadas, pois o conhecimento pode ser facilmente transmitido e
recebido, estando mais exposto a imitabilidade pelos concorrentes.

Os principais mecanismos de apropriabilidade referem-se a métodos legais e métodos
estratégicos (Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000): a) direitos de propriedade intelectual
(DPI), em especial as patentes?”; b) segredos (comerciais ou industriais); c) tempo de
lideranca no mercado (lead time); d) exploragdo das vantagens da curva de aprendizado;
e) investimentos em ativos e capacidades complementares de fabricacdo, marketing, vendas e
servicos. Mais de um mecanismo de apropriabilidade podem ser utilizados
concomitantemente quando a inovacdo compreende componentes ou caracteristicas
separadamente protegiveis (Teece, 1986; Cohen et al., 2000), incluindo a sobreposi¢do de
DPI sobre a mesma invenc¢édo (Conley, 2005; Lopez, 2009).

Os mecanismos legais de protecdo dizem respeito aos direitos de propriedade intelectual
(DPI): patentes, desenhos industriais, marcas, indicagdes geograficas, cultivares, direitos
autorais, programas de computador, topografia de circuito integrado, e ainda, protegem o0s
titulares dos direitos contra a concorréncia desleal. Os DPI sdo distintos, porém
complementares: os diferentes tipos de DPI podem ser requeridos para uma mesma inovagao,
0 que faz parte da gestdo estratégica da inovacdo tecnoldgica, inclui a gestdo estratégica de
patentes e reflete a estratégia de negdcios de uma organizacdo. O uso estratégico dos DPI em
conjunto pode criar valor, construir e sustentar vantagem competitiva. Levin et al. (1987) ja
havia apontado, dado que a apropriabilidade pelas patentes ndo é perfeita, que a divulgacao da
patente nem sempre assegura a difusdo final da invencdo em termos competitivos e, portanto,
outras estratégias corporativas baseadas em investimentos robustos devem ser consideradas:

por exemplo, a construcdo da marca®® do produto patenteado, que muitas vezes sobrevive &

% A patente é um titulo de propriedade temporéria sobre uma invengdo ou modelo de utilidade, outorgado pelo
Estado aos inventores ou autores, outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criacdo. Em
contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteido técnico da matéria protegida pela
patente. Os tipos de patente sdo a patente de invencdo e a patente de modelo de utilidade (INPI, 2014).

% A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos e servicos e
certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificagdes técnicas. A marca registrada
garante ao seu proprietario o direito de uso exclusivo no territorio nacional em seu ramo de atividade econémica.
Sua percepcao pelo consumidor pode resultar em agregacéo de valor aos produtos ou servicos (INPI1, 2014).
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propria patente®®; e a combinagéo de patente e desenho industrial*’, no inicio do ciclo de vida,
e protecdo da marca ao longo do restante do ciclo (Conley, 2005), estratégia entendida como o
uso premeditado dos diferentes DPI em pontos especificos do ciclo de vida do produto, a fim
de realizar a diferenciacao sustentavel. Outro estudo, de Hertzfeld et al. (2006), investigou a
combinacdo de patentes, direitos autorais, marcas e segredos no ambito da negociagdo e
conducéo de acordos de parceria em pesquisa. A habilidade de combinar diferentes DPI para
proteger os ativos tecnologicos requer o desenvolvimento de habilidades em gestdo da
propriedade intelectual (Somaya, 2012).

A patente € o DPI a ser estudado nesta dissertacdo. Ela fornece aos seus detentores o
direito, por um tempo limitado, de excluir terceiros de utilizar a invencdo cujo escopo de
protecdo esta delineado pelas “reivindicagdes” da patente. Para que a patente seja concedida, a
invencdo deve conferir um avango técnico novo, que nao seja Obvio e seja util sobre o
conhecimento j& existente (estado da técnica), além da aplicacdo industrial. O processo de
patenteamento é longo e caro, sendo razoadvel que o inventor espere por retornos financeiros.
Por outro lado, ha, evidentemente, um elemento de incerteza, e muitas invencGes podem
fracassar. Nao é dificil encontrar exemplos de que “a importancia econbémica de uma
invencdo tem pouca relacdo com a sua patenteabilidade” (Penrose, 1951, p. 171, tradugéo
nossa). Sanders et al. (1958) e Sanders (1971) apud Basberg (1987) concluiram que 75% das
patentes possuiam importancia econbémica, mas ndao mais do que 57% eram realmente
usadas®. A falta de demanda e a rapida obsolescéncia foram algumas das razées.

Albuquergue (1998) salienta que, quando a informacdo do pedido de patente torna-se
publica, o inovador permite aos seus concorrentes a compreensdo da inovacdo e realizacdo de
pequenos melhoramentos, adotando a politica do inventing around®, e podem ainda obter
conhecimento suficiente para realizar invengdes de segunda geracdo. A patente também
representa uma importante fonte de informacdo tecnoldgica que conduz a efeitos de
transbordamento do conhecimento técnico (Levin et al., 1987) e sinaliza a evolugdo do
conhecimento, as perspectivas e oportunidades de novos desenvolvimentos, estratégias

patentarias das empresas, tendéncias tecnoldgicas ou problemas promissores em determinada

% Teece (1986) ja havia citado o exemplo da NutraSweet, que combina a protecdo de patentes e de marcas ao
longo de diferentes periodos de tempo para maximizar os rendimentos a partir da inovagéo.

" O desenho industrial protege a forma externa ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores
aplicado a um produto, desde que apresentem um resultado novo e original e que seja passivel de producédo
industrial (INPI, 2014). N&o tem por escopo ampliar a utilidade de um objeto, tdo somente reveste-o de um
aspecto diferenciado, causando um efeito visual novo e original.

%8 Evidéncias similares ja haviam sido confirmadas por Schmookler (1966).

% Em outras palavras, inventing around (inventando ao redor) refere-se a alternativas concorrentes desenhadas
em torno da invencdo originalmente patenteada que ndo infringem o seu escopo.
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indUstria, novos nichos de mercado, além de oportunidades de licenciamento e especialistas
em determinado ramo (Somaya, 2012; Silveira et al., 2014).

A literatura sobre patente como mecanismo de apropriacdo da inovagdo ja € bem
conhecida (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000). O estudo seminal de
Mansfield (1986) sobre a relagdo entre patentes e inovagéo foi ampliado em relagéo a estudos
anteriores que se concentraram em poucas industrias (Scherer et al., 1959; Taylor e
Silberston, 1973; Mansfield et al., 1981 apud Mansfield, 1986 ). Na maioria das industrias, a
patente ndo tinha tanta importancia para o desenvolvimento e introducdo das invengdes no
mercado. Nas industrias de petréleo, maquinério e produtos fabricados de metal, a patente era
essencial para o desenvolvimento e introducdo no mercado de apenas 10 a 20% das
invencdes; na inddstria quimica e farmacéutica, de 30%. Por outro lado, Mansfield (1986)
constatou que mesmo em setores onde as patentes foram consideradas como de baixa
importancia, a maioria das invengdes patentedveis era protegida para justificar 0 aumento
consideravel dos dispéndios em P&D e devido & concorréncia percebida pelas empresas®.
Um resultado final importante foi de que ndo houve evidéncia do declinio da propensdo a
patentear das empresas investigadas a partir da década de 1970, apesar da reducdo da taxa de
patentes concedidas e da existéncia de outros mecanismos de apropriagdo mais efetivos.

A importancia limitada das patentes para as empresas inovadoras recebeu confirmacéo
adicional em outros dois estudos pioneiros, Levin et al. (1987) e Cohen et al. (2000), que
avaliaram diversos mecanismos de apropriabilidade dos resultados de P&D nas empresas
industriais nos Estados Unidos, sendo neste Gltimo exploradas as motivacdes que as levaram a
patentear ou ndo suas invengdes. Levin et al. (1987) realizaram o Yale Survey, apontando que
as patentes de novos produtos foram consideradas mais efetivas do que de processos. Para
inovacBes de produtos, a efetividade das patentes foi mais importante na industria
farmacéutica e, em seguida, nas inddstrias de quimicos organicos, materiais plasticos,
produtos inorganicos e siderurgicos, instrumentos médicos, semicondutores, autopecas,
equipamentos de bombeamento, refino de petréleo e cosméticos®. Nas industrias de refino de
petr6leo e farmacéutica as patentes de processo foram vistas como muito efetivas; em
seguida, materiais plasticos, quimicos inorganicos e quimicos organicos. A industria de refino

de petroleo foi, inclusive, a Unica que considerou patentes de processo mais efetivas do que de

%0 A concorréncia percebida pelas empresas significa que elas visualizam alguns beneficios prospectivos, ainda
gue incipientes, da protecdo patentaria, como: atraso para os imitadores alcancarem a inovacao (vinculado ao
tempo de lideranga no mercado), devido ao tempo e custo de imitacdo; uso das patentes como moeda de troca; e
royalties obtidos pelo licenciamento de patentes.

31 A taxa de efetividade da protego patentéaria nessas inddstrias mostra o quanto elas tendem a ser intensivas em
P&D.
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produto. Apesar desse resultado, o patenteamento pelas empresas continuou a crescer. Os dois
principais motivos foram que a patente serve como medida de desempenho do pessoal de
P&D e para ganhar acesso a determinados mercados estrangeiros®. S&o razdes que possuem
pouca conexao com a apropriacao das inovacdes e dos investimentos em P&D.

Cohen et al. (2000) basearam-se no Yale Survey de Levin et al. (1987) para realizar o
Carnegie Mellon Survey. Um dos principais objetivos foi avaliar se as condi¢fes de
apropriabilidade tinham mudado ao longo da década de 1990, principalmente por conta das
mudancas ocorridas no ambiente legal norte-americano (ver nota 67). Apesar de diferencas
em termos de amostra de empresas nas duas pesquisas®®, os resultados continuaram a apontar,
similarmente, que as patentes sdo, sem ambiguidade, o menos central dos principais
mecanismos de apropriabilidade, sendo realmente efetivas para poucas industrias (porém, nao
representam o mecanismo mais importante). As patentes foram consideradas para proteger
inovagbes de produto em uma minoria das inddstrias (porém, mais consideraveis e
crescentes): farmacéutica, quimica em geral, dutos e valvulas, maquinario para a industria do
petrdleo, autopecas e equipamentos médicos. Em geral, houve declinio da efetividade relativa
das patentes. O seu papel foi particularmente relevante para proteger inovacdes de produto na
indUstria farmacéutica, de equipamentos médicos, de maquinario, computadores e autopecas.
A protecdo das inovagOes de processo foi notadamente menos efetiva, resultado este
consistente com Levin et al. (1987)*. A relevancia das patentes de processo foi destacada nas
industrias de petréleo, farmacéutica, equipamentos médicos, metal, vidro e computadores.

O segredo comercial (ou industrial) como método estratégico de apropriabilidade é
usualmente entendido como substituto a patente, podendo ser também complementar,
dependendo do estagio de desenvolvimento da tecnologia ou do processo de inovacdo. O
segredo refere-se a informacdo desconhecida por terceiros, que protege produto ou processo e
ndo revela os detalhes necessarios quando da protecdo patentaria. Ele permite que uma ampla
classe de ativos e atividades se beneficie da protecdo. Por outro lado, o seu titular deve
exercer medidas bastante razoaveis para protegé-lo, tendo em vista que o segredo ndo se
enquadra nos moldes usuais de definicdo de propriedade — é um direito de propriedade mal

especificado, garantido apenas por meio judicial em casos em que ha iniciativa explicita de

%2 Uma vez que alguns paises em desenvolvimento exigiam, como condicdo de entrada, que a empresa
licenciasse tecnologia para uma empresa local, sendo algumas patentes depositadas essencialmente para tal.

% 0 Yale Survey contemplou empresas de maior porte, enquanto o Carnegie Mellon Survey tinha uma
distribuicdo mais ampla do tamanho das empresas. Os dados do Carnegie Mellon Survey foram, portanto,
compatibilizados por meio de estatisticas de coeficientes de correlagao.

% A revelagdo das informag6es detalhadas do novo processo na patente ndo configura uma vantagem, podendo
ser mantidas em segredo mais prontamente.
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espionagem (Friedman et al., 1991). Os autores resumem que 0 segredo suplementa o sistema
de patentes, na medida em que a escolha pelo segredo ocorre quando a protecdo patentaria é
muito custosa em relacdo ao valor da invencdo, ou que a patente dard um prémio
substancialmente menor do que o beneficio da invencdo, pelo fato desta ndo ser patenteavel
ou pela duracdo insuficiente da protecao patentaria.

Por outro lado, Arora (1997) defende que patente e segredo podem ser utilizados
concomitantemente para diferentes aspectos da mesma tecnologia, enquanto Erkal (2004)
propGe que o segredo complementa a patente nos estagios mais iniciais do processo de
inovacdo, permitindo que o inovador explore suas ideias até se tornarem patentedveis, apds o
qual a patente e o segredo se tornam substitutos. A extensdo e 0 escopo 6timos da patente
devem ser determinados considerando o fato de que o inovador tera incentivos para manter
em segredo as inovacfes menos dbvias e que ainda ndo estdo em fase de patenteamento.
Consistente com essa l6gica, a estratégia de protecdo por segredo é especialmente interessante
para processos industriais em que a engenharia reversa ndo é facilmente aplicavel. Teece
(1986), ao considerar as dimensdes chaves dos regimes de apropriabilidade, analisa o trade off
entre patente e segredo e, também, indica a protecdo de processos industriais e comerciais e
férmulas quimicas por segredo, sempre sobre a tecnologia essencial. Entretanto, o grau com
que o conhecimento é tacito ou codificado também influencia na facilidade de imitac&o.
Quanto mais codificado, mais o conhecimento esta suscetivel a espionagem (Teece, 1986).
Em termos de evidéncias empiricas, o estudo de Levin et al. (1987) confirma o segredo como
mais efetivo para proteger processos do que produtos, pois ele evita a revelacdo dos detalhes
do processo inovativo que constitui a base da tecnologia. Em Cohen et al. (2000), o uso do
segredo para proteger inovagdes de produto cresceu na maioria dos setores.

Outros métodos estratégicos de protecdo das inovagdes, também complementares e
interdependentes, sdo a exploragdo das vantagens da curva de aprendizado, do tempo de

lideranca no mercado e das capacidades ou ativos complementares®. Tais vantagens também

% A curva de aprendizado refere-se ao tempo de producdo, assim como a complexidade do desenho da
tecnologia, de um produto ou servico, para se tornar progressivamente menor, conforme o nimero de unidades
produzidas/prestadas. Desse modo, 0s custos laborais por unidade diminuem e, por consequéncia, o custo total
devido ao aumento da proficiéncia (Scherer, 1980 apud Szwarcfiter e Dacol, 1997). O tempo de lideranga no
mercado é uma vantagem adquirida quando determinada empresa desenvolve uma inovacdo mais rapido do que
seus concorrentes e potenciais imitadores; quando um deles consegue imitar, uma nova inovacdo ja pode ser
colocada no mercado. Assim, a empresa inovadora acumula conhecimento e inova constantemente, o que resulta
em inovagdo continua (Hurmelinna e Puumalainen, 2007). As capacidades complementares referem-se aos
ativos de fabricacdo competitiva, marketing, vendas e pos-vendas, dentre outros. Teece (1986, 2007) divide em
ativos genéricos (de uso geral, que ndo precisam ser adaptados a inovacdo em questdo), especializados (ha
dependéncia unilateral entre a inovagdo em questdo e o ativo complementar) e coespecializados (ha dependéncia
bilateral ou mutua entre a inovagdo em questdo e o ativo complementar).
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podem ser conseguidas pela combinacdo de patentes e segredos. S&0 mecanismos que se
inter-relacionam, sendo empregados nos diversos estagios do processo de inovacdo, com
eficacia que varia ao longo do tempo, e influenciam o custo e tempo de imitacdo de potenciais
concorrentes e imitadores Por exemplo, as empresas podem inicialmente depender do
segredo, anteriormente & comercializagdo da inovacdo, e mais adiante proteger patentes e/ou
apresentar estratégias agressivas de marketing e tempo de lideranca (Lopez, 2009). Por sua
vez, o tempo de lideranca no mercado pode ser usado para alcancar vantagens relacionadas a
capacidades de fabricacdo (deslocamento da curva de aprendizado e ganho de economias de
escala) e de marketing (vendas, marketing e servicos), desincentivando ou retardando a
imitacdo pelos concorrentes. No geral, tais mecanismos sdo mais efetivos do que as patentes
de produto (ainda que elas sejam mais efetivas para proteger produto do que processo)®,
enguanto o segredo representa 0 mecanismo mais efetivo para inovac6es de processo.

A inter-relacdo entre os mecanismos de apropriabilidade foi estudada em Cohen et al.
(2000) e depende das complementaridades entre protecdo de produto e de processo em uma
determinada industria para que possam ser empregados em conjunto. O fato relevante é que
nenhuma inddstria depende exclusivamente de um unico mecanismo. Por exemplo, mesmo a
indUstria farmacéutica, que utiliza fortemente as patentes, também depende das capacidades
complementares e do tempo de lideranga no mercado. Isso pode parcialmente explicar porque,
apesar das patentes serem julgadas como relativamente inefetivas, elas sdo depositadas com
tanta frequéncia, indicando a adicdo de valor marginal quando utilizadas para outros fins ou
guando combinadas com outros mecanismos.

Lopez (2009) realizou uma vasta revisdo da literatura sobre mecanismos de
apropriabilidade e conclui que as empresas avaliam tempo de lideranca, segredo e ativos e
complementares como mais importantes do que as patentes, de produto e de processo, na
maioria das indGstrias e dos paises desenvolvidos contemplados®’. Porém, ha particularidades.

Um estudo interessante foi o de Davis e Kjaer (2003b) apud Lopez (2009) com pequenas

% As motivacdes em patentear foram: prevenir imitacao e obter receitas de licenciamento, sendo o primeiro mais
relevante devido aos custos de transacdo dos contratos de licenciamento (Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000).

37 A revisdo da literatura de Lopez (2009) compreende empresas inovadoras dos seguintes paises: Suica (Harabi,
1995); o grupo de paises formado por Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Noruega
(Arundel, 2001); Japédo (Cohen et al., 2002); Alemanha (Sattler, 2002; Blind et al., 2006), sendo neste dltimo o
universo de empresas restrito aquelas envolvidas com atividades patentarias; empresas do setor de servicos
ligados a negdcios, P&D e telecomunicacGes de paises da Unido Europeia (Blind et al., 2003); comparacéo entre
a industria de transformacéo e de servicos da Franca (Mairesse e Mohnen, 2003); industria de alta tecnologia da
Dinamarca (Davis e Kjaer, 2003a); pequenas empresas de biotecnologia do Medicon Valley, na Escandinavia
(Davis e Kjaer, 2003b); indUstria de software na Finlandia e Suécia (Dahlander, 2004); Reino Unido (Laursen e
Salter, 2005); Espanha (Gonzalez-Alvarez e Nieto-Antolin, 2007); Finlandia (Hurmelinna e Puumalainen, 2007).
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empresas de biotecnologia do Medicon Valley, na Escandinavia®. As estratégias de
apropriabilidade dessas empresas confirmam que as patentes representam o Unico meio eficaz
de apropriacdo. Uma estratégia proprietaria de patentes foi selecionada para garantir a
protecdo internacional em todos os mercados de interesse das empresas. A motivacao para tal
baseou-se na protecdo patentaria como mecanismo de apropriacdo da tecnologia ainda
embrionaria e aumento da reputacdo das empresas para que fossem compradas ou a tecnologia
licenciada por uma grande empresa farmacéutica.

Com relacdo aos paises em desenvolvimento, existem poucos estudos sobre suas
estratégias de protecdo das inovacdes. O estudo Lopez (2009) citou Gupta (2004) apud Basant
(2004) na industria de tecnologia da informacdo (hardware e software) da india, apontando
para 0 tempo de lideranca no mercado e 0 acesso a marketing e a instalacGes de distribuicdo
como 0s mecanismos mais efetivos para inovacdes de produto e de processo®. A protecdo e
construgdo de marcas vém em seguida. Patentes e direitos de autor foram considerados
importantes, porém em menor intensidade do que as marcas, sendo em média mais eficazes
do que a complexidade e do desenho do produto e o sigilo das inovacgdes. As patentes foram
vistas como mais eficazes para inovacGes de produto do que para inovagdes de processo.

O patenteamento na China foi analisado por Hu e Jefferson (2006) em uma amostra de
empresas industriais de grande e médio porte que concentrava 40% da P&D do pais. Os
resultados mostraram que os dispéndios em P&D e o Investimento Direto Estrangeiro (IDE)
tém uma influéncia positiva sobre o patenteamento. P&D e IDE contribuiu significativamente
para o0 patenteamento em empresas chinesas, mais do que em empresas estrangeiras com filial
na China. A propensdo a patentear cresce com o tamanho da empresa, e ha diferencas entre
indUstrias, em termos de tecnologias discretas e complexas®’, de acordo com a classificagdo
realizada por Cohen et al. (2000): as empresas inseridas em industrias complexas sdo duas
vezes mais intensivas em P&D, depositam trés vezes mais pedidos de patente, sdao mais
intensivas em capital e atraem mais investimento estrangeiro do que aquelas em industrias
discretas. O processo de abertura do pais e uma legislacdo pré-patente, além da intensividade

de P&D e IDE, contribuiram para a explosdo das patentes na China contemporanea.

% O Medicon Valley é um cluster binacional na area de ciéncias da vida que abrange a regido Leste da
Dinamarca e a regido Sul da Suécia. Considerado um dos mais fortes da Europa, possui uma grande
concentragdo geografica de empresas e instituicdes de ensino e pesquisa que atuam em biotecnologia.

% Uma vez que grande parte das receitas é proveniente de mercados internacionais (de paises desenvolvidos), a
velocidade e 0 acesso a esses mercados tendem a ser elevados, sendo tais mecanismos de apropriacdo da
inovacdo mais importantes para as empresas indianas de T1 do que as patentes.

0 As industrias discretas selecionadas foram bebidas, téxtil, quimica e farmacéutica, e as indistrias complexas
selecionadas foram maquinas especiais, equipamento de transporte, maquinas elétricas e eletronicos. As
diferencas entre esses tipos de tecnologia serdo exploradas na secéo 1.2.
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L6pez e Orlicki (2007) apud Lépez (2009)* revisaram as evidéncias empiricas sobre as
estratégias de apropriabilidade na Ameérica Latina. As variaveis que mais influenciam a
probabilidade de uma empresa obter patentes sdo empresa multinacional, tamanho da empresa
e qualificacdo da forca de trabalho. Empresa multinacional teve o maior impacto,
confirmando que filiais de empresas estrangeiras ainda s&o mais propensas a depositar
patentes do que as préoprias empresas nacionais (objetivando construir familias de patentes e
revalidar direitos patentarios). Os autores também salientam que ndo mais do que 10% das
empresas inovadoras dos maiores paises latinoamericanos utilizavam patentes, sendo estas
mais relevantes para as empresas das industrias quimica e farmacéutica, maquinas e
equipamentos e eletroeletronicos. As marcas foram consideradas como mecanismo de
apropriabilidade utilizado em maior escala. Esse fato pode refletir a predominancia de um
padrdo de concorréncia mais baseado em diferenciacdo de produto do que em inovacéo
propriamente dita (Lopez e Orlicki, 2007 apud Lo6pez, 2009).

No Brasil, com base na PINTEC, Lopez e Orlicki (2007) apud Lépez (2009) destacaram
gue marcas e patentes foram indicados como os dois principais mecanismos de protecdo das
inovacOes, sendo mais utilizados do que os mecanismos estratégicos (complexidade do
desenho do produto e tempo de lideranga no mercado). As diferencas sdéo maiores quando se
trata dos métodos estratégicos, o que demonstra que as empresas brasileiras os utilizam muito
menos do que aquelas em paises desenvolvidos. Apenas nas grandes empresas nacionais o
tempo de lideranca foi considerado importante como mecanismo de apropriacdo. Por sua vez,
enquanto as pequenas empresas preferem o segredo a patente, e 0 0posto ocorre nas empresas
de médio e grande porte*?, embora em todos os casos as marcas ainda representem a estratégia
mais utilizada.

De acordo com Zucoloto (2013), os indicadores brasileiros elaborados a partir de
informacdes da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO Statistics Database)
e da PINTEC 2008 (IBGE, 2010), confirmam, de modo geral, o estudo de Lopez e Orlicki
(2007): as marcas séo o principal mecanismo de apropriabilidade das inovagdes em todos 0s
setores industriais brasileiros; as patentes, conjuntamente com o0s desenhos industriais,

aparecem em segundo, seguido do segredo industrial. Adicionalmente, a patente possui menos

*1 Os autores mostraram também que, em relacéo aos obstaculos relatados para as atividades de inovacdo das
empresas de paises latino-americanos, os DPI foram classificados claramente abaixo de outros fatores, como
instabilidade macroeconémica e institucional, os altos custos de atividades de inovacdo, as falhas de mercado
(como a falta de crédito) e o pequeno tamanho dos mercados domésticos.

*2 Segundo a literatura, o porte também influencia no uso dos métodos de apropriacéo. Levin et al. (1987) e
Cohen et al. (2000), ao tratar dos mecanismos de apropriabilidade, ja enfatizavam que as estratégias variam
consoante o tamanho das empresas, em especial a propensao ao patenteamento.
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efetividade nos setores de produtos quimicos e farmacéuticos (associados ou nao a
biotecnologia) do que nos setores de méaquinas e equipamentos, produtos de borracha e
plastico, metais bésicos, equipamentos de comunicacdo e informética®*. Em relagdo aos
métodos estratégicos, a complexidade do desenho do produto e o tempo de lideranca no
mercado sdo utilizados por um baixo percentual de empresas inovadoras industriais
brasileiras. Proporcionalmente, os servicos selecionados™ utilizam mais marcas e direitos de
autor (incluido em outros métodos de protecdo) e se destaca pelo uso de complexidade do
desenho do produto. Em média, um menor percentual dessas empresas utiliza as patentes.

Zucoloto (2013) observou o crescimento no depdsito de patentes nas ultimas duas
décadas (1990 a 2009), representando um aumento de 33,7%. Entretanto, esse crescimento foi
fortemente impulsionado por ndo residentes que, a partir da nova Lei da Propriedade
Industrial, representaram 81,7% do total depositado, ainda que os depdsitos realizados pelos
nacionais — empresas, institutos de ensino e pesquisa ou pessoas fisicas — também tenham
crescido. A autora ainda apresentou dados comparativos da industria de transformacao entre
0s periodos 2001-2003 e 2006-2008. O aumento do numero de empresas inovadoras
brasileiras com depositos de patente ndo foi acompanhado, na mesma magnitude, pelos seus
esforcos de P&D. O baixo esforco inovativo possivelmente parece explicar a reduzida
apropriacéo das inovagOes pelas empresas brasileiras. Nesse sentido, 0 aumento percebido do
patenteamento no Brasil pode ser considerado por dois fatores: por um lado, um esforco
crescente, a partir dos anos 2000, de disseminacdo da cultura da propriedade intelectual no
Brasil; por outro, a associacdo do patenteamento a outros meios menos convencionais de
gerar lucro, como é o caso de criar uma barreira a entrada de concorrentes.

Face ao exposto, entende-se que 0S mecanismos para proteger conhecimento e inovacao
sdo variados e podem ser combinados, complementados ou substituidos em diferentes
momentos do processo de desenvolvimento de um novo produto, processo ou servigo. Estdo
diretamente relacionados aos fatores especificos da organizacdo — sua colecdo Unica de

recursos e capacidades para direcionar suas estratégias de inovacgdo — e aos fatores especificos

* Segundo Zucoloto (2013), 16,1% das empresas dos setores quimico e farmacéutico utilizam patentes,
percentual menor do que nos setores de maquinas e equipamentos, produtos de borracha e pléstico, metais
béasicos, equipamentos de comunicacdo e informética: 24,5%, 20,1%, 19,6%, 19,2% e 16,7%, respectivamente.
Apesar de o patenteamento ser relevante para a apropriacdo da inovacdo no setor farmacéutico (Mansfield, 1986;
Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000), no caso brasileiro, ndo é um setor tdo intensivo em P&D como
internacionalmente e, portanto, isso pode explicar esse fenémeno.

* Segundo Zucoloto (2013), faz-se necessario realizar com cautela a comparagdo entre indistria e servigos —
enquanto todos os segmentos industriais sdo incluidos, apenas alguns servigos selecionados fazem parte da
PINTEC: telecomunicagdes; atividades dos servicos de Tl (desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador e outros servicos de TI); tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades
relacionadas; edicao e gravagdo de som e edi¢do de musica.
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do conhecimento (tacito versus codificado), da tecnologia (produto versus processo) e do
setor (estagios do ciclo de vida da indUstria e da tecnologia e regimes de apropriabilidade). Ha
também diferencas no uso dos mecanismos de apropriacdo entre regibes e paises.
Particularmente, o ambiente juridico define o que pode ou ndo pode ser legalmente protegido.

Com base na abordagem de Teece (1986), a inovacao e criagdo de valor em torno de
uma nova tecnologia dependem dos diversos mecanismos de apropriabilidade utilizados, da
complementaridade dos ativos e capacidades da organizagdo, incluindo a decisdo entre
colaborar/contratar ou integrar, e das estratégias de propriedade intelectual (e de patentes),
sendo importante compreender como essas estratégias interagem e sdo coordenadas para gerar
e sustentar vantagem competitiva. Nesse ultimo ponto, a pesquisa sobre gestdo estratégica de
patentes, proposta por Somaya (2012), é complementar e engloba as estratégias patentarias
em conexdo com os esforcos das empresas para gerenciar suas patentes como alternativa de
obter rendimentos adicionais. Ambos os temas de pesquisa e seus desdobramentos serdo

explorados na proxima secéo.
1.2 Gestao estratégica de patentes

A visdo monopolista de mercado conferida pela patente, que constitui a premissa do
modelo econémico tradicional, ndo é automatica e perfeita. De acordo com Mansfield et al.
(1981) apud Albuquerque (1998), uma patente frequentemente ndo resulta em um monopélio
sobre uma inovaco relevante. Patentes até elevam o custo e tempo de imitacdo™®, entretanto a
protecdo patentaria ndo parece ser essencial para o desenvolvimento e introducdo de pelo
menos trés quartos das inovagdes patenteadas, salvo em poucas indUstrias, como ja visto.
Soma-se o fato de que o escopo da protecdo patentaria (a delimitacdo da protecdo conferida
pelas reivindicacbes) também contribui para que a patente seja um direito de propriedade
inerentemente imperfeito e incerto, uma vez que os examinadores ndo tém tempo suficiente
de considerar cada pedido de patente em grande detalhe e, portanto, podem né&o ter acesso a
todo o estado da técnica quando do seu exame (Somaya, 2012). Essas incertezas sdo
possivelmente resolvidas anos depois da concessdo da patente, comumente no contexto de um
litigio (Somaya, 2012). Por conseguinte, um tipico direito de patente — auséncia de litigio — é

considerado bastante impreciso na sua validade e escopo (Linden e Somaya, 2003 apud

** Qutros estudos nesse sentido incluem Mansfield (1986) e Levin et al. (1987), sendo que o primeiro encontrou
o tempo médio de 12 a 18 meses para que a inovagdo fosse conhecida por pelo menos um rival, enquanto o
segundo encontrou o tempo médio de seis a 12 meses. A imitacao efetiva levou um tempo maior do que a média
encontrada: de acordo com os valores da moda e mediana dos dados estatisticos de todas as indudstrias, uma
empresa levava de um a trés anos para duplicar uma inovagéo principal ou uma inovagéo patenteada.
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Somaya, 2012). Ndo menos importante, uma patente pode ndo conferir ao seu titular o direito
afirmativo de usar a tecnologia em questdo, no caso desta infringir outras patentes.

Segundo Albuquerque (1998), o sistema de patentes e sua dimensdo estratégica podem
ser avaliados como uma combinacdo de diferentes aspectos: a) a sintese de um complexo
trade-off entre o beneficio de estimulo a inovacao obtido pelo seu titular, através do direito de
exclusividade, e o beneficio obtido pela sociedade a partir da revelacdo da informacdo da
patente, atraves da difusdo do conhecimento cientifico e tecnoldgico; b) um mecanismo de
apropriacdo dos resultados de P&D e das inovacdes; ¢) uma fonte relevante de informacéo
tecnoldgica para resgatar o estado da técnica e avaliar a evolugdo de conhecimento e
tecnologia em uma atividade econémica especifica; d) um instrumento de barreira a entrada,
onde a patente bloqueia a imitacéo e estende seus efeitos sobre o grau de rivalidade dentro da
indUstria, proporcionando vantagem competitiva ao seu detentor*®; d) a possibilidade de
serem “inventadas ao redor” (inventing around), dado que a nova informacdo tornada publica
permite realizar pequenos melhoramentos ou ainda obter conhecimento suficiente para
realizar invengdes de segunda geracdo. Os diferentes aspectos da dimensdo estratégica da
patente, além dos desafios apresentados pelo sistema de patentes, estdo intimamente
relacionados ao conjunto de agdes e esforcos das empresas para desenvolver e sustentar
vantagem competitiva e aumentar o impacto dos seus direitos patentarios para maximizar a
apropriagdo dos rendimentos advindos das patentes, incluindo o gerenciamento de suas
decisbes em relacdo as atividades patentarias.

A presente secdo discutira, por conseguinte, a literatura sobre estratégias patentarias no
ambito da gestdo estratégia de patentes em trés dominios de atividade (Somaya, 2012):
direitos, licenciamento, enforcement (e possivel litigio). Os direitos referem-se a aquisicéo e
manutencdo de patentes, incluindo procedimentos de oposicdo, exame e reexame de patentes
e renovagdes em intervalos periddicos, além da compra de patentes no mercado. E importante
observar, como ja visto, que nem todas as invencdes sdo patenteadas e que a propensdo a
patentear varia de acordo com alguns fatores, como tamanho da empresa, industria e tipo
invencdo (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000). Por outro lado, 0
patenteamento objetiva garantir que as invencdes sejam legalmente robustas e, portanto, as

empresas mantém suas patentes de forma cuidadosa. A aquisicdo de patentes no mercado visa

* A vantagem competitiva conferida pela patente serve como poder de barganha para que a empresa possa ter
acesso mais facil ou penetragdo em mercados especificos, o que pode ocorrer quando outros mecanismos, como
tempo de lideranga, aprendizado, além de aspectos nao associados a capacitacéo tecnoldgica e disponibilidade de
recursos para investimentos, sdo fatores determinantes para o sucesso ou fracasso de uma inovacao (Teece, 1986;
Buainain e Carvalho, 2000).
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a fortalecer o portfolio da empresa com patentes de invencdes interconectadas e substitutas
(Somaya, 2012). A aquisicdo de multiplas patentes relacionadas pode gerar um bloqueio mais
defensivo, criando “cercas” de patentes (patent fences), ou um blogueio mais ofensivo por
meio de patentes superpostas (overlapping patents ou patent thickets), de acordo com Shapiro
(2001). Os direitos de patente também podem ser interessantes para aumentar a reputacdo das
empresas (Cohen et al., 2000; Sullivan e Daniele,1996), certificando a qualidade da invencao
para parceiros tecnologicos potenciais, objetivando o licenciamento ou a alianca estratégica
entre empresas e o financiamento de empresas nascentes. Sao acles, na sua esséncia, ligadas a
uma estratégia proprietaria, sob a légica do uso das patentes como mecanismo de barreira a
entrada, defendendo as principais vantagens competitivas da empresa contra a imitagéo.

O licenciamento envolve atividades relacionadas a concessao ou ao compartilhamento
dos direitos de uso da tecnologia patenteada, incluindo a definicdo de padrées, as aliangas, as
diversas estratégias de inovacdo aberta e o licenciamento cruzado (Somaya, 2012).
Similarmente ao patenteamento, a propensdo das empresas em licenciar varia, e quando
ocorre o licenciamento, as suas condi¢des variam com a exclusividade, o escopo dos direitos
licenciados e o tipo de invencdo (Cohen et al., 2000), ndo sendo propensas a licenciar aquelas
patentes que se referem as suas tecnologias centrais (Arora e Ceccagnoli, 2006) ou ativos
complementares especializados (Teece, 1986). Por outro lado, quando a empresa possui
determinadas patentes sobre tecnologias ndo essenciais, elas ndo deixam de ser valiosas e se
tornam uma importante fonte de receitas adicionais (Chesbrough, 2003). Entretanto, a
atividade do licenciamento deve ser seguida sempre que rendimentos adicionais significativos
sejam ausentes de custos transacionais, dependendo da apropriabilidade conferida pela patente
e da facilidade inerente de imitacdo da tecnologia por concorrentes (Somaya, 2012). Muitas
empresas também constréem portfolios de patentes superpostas para usar como moeda de
troca em negociacdes de licenciamento cruzado ou, alternativamente, para obter rendimentos
de licenciamento (Cohen et al., 2000; Shapiro, 2001).

O enforcement envolve a ameaga que, em ultima instancia, resulta em agéo de litigio
contra infratores que utilizam invencgdes patenteadas indevidamente, sendo o0 objetivo
principal o licenciamento dessas patentes violadas mediante pagamento de royalties. Segundo
Somaya (2012), a acdo de litigio de patente € um evento raro — pois uma infracdo de patente é
dificil de ser detectada — se comparado com a alta incidéncia de enforcement e ameagas. A
acdo original de litigio e os subsequentes apelos judiciais incorrem a custa de despesas
consideraveis (Lanjouw e Lerner, 1998 apud Somaya, 2012), sendo todo o processo desde o

enforcement demorado e imprevisivel. Sao estratégias de alto custo e de multiplos estagios.
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As decisBes de alocacdo de recursos e a logica central da tomada de decisdo sobre
patentes ocorrem nesses trés dominios amplos e interdependentes. Segundo Somaya (2012), a
abordagem da VBR de Peteraf (1993) fundamenta as estratégias patentarias, pois estdo
proximamente conectadas ao desenvolvimento e a sustentacdo da vantagem competitiva da
empresa, representando seus recursos distintos ou superiores em relagdo aos seus
concorrentes, se forem combinados de forma adequada as oportunidades do ambiente.
Sullivan e Daniele (1996) notam adicionalmente que as empresas criam vantagem competitiva
por meio da combinagdo de ativos tangiveis e intangiveis. Os autores também apontaram que
as empresas utilizam seu portfélio de patentes com pelo menos quatro objetivos estratégicos:
protecdo contra a concorréncia (bloqueio); liberdade de operagdo (concepcdo,
desenvolvimento e comercializacdo de novos produtos); estabelecimento de aliangas e
colaboracoes; e prevenir litigio entre empresas.

As motivagOes das empresas em patentear, de acordo com Cohen et al. (2000),
forneceram consideravel compreensdo inicial sobre os usos estratégicos potenciais das
patentes: bloquear (antecipar os concorrentes de obter patentes e, portanto, criar barreiras a
entrada em mercados e tecnologias); prevenir imitacdo; obter receita de licenciamento®’;
prevenir litigios*®; usar em negociagdes de direitos sobre a tecnologia patenteada® e em
intercdmbio; usar como medida de desempenho, motivar e premiar pessoal de P&D; atrair
investidores e construir imagem e reputacdo. A obtencdo de receita de licenciamento foi o
motivo menos importante de todos, indicando que a minoria das empresas espera vender seu
conhecimento protegido desincorporado de seus produtos e processos.

Ha diferencas entre industrias em relacdo aos motivos para patentear. Os dados sobre 0
patenteamento de inovagdes de produto (Tabela 2) foram extraidos de Cohen et al. (2000). A
parte do principal objetivo de prevenir imitacdo (média de 95,8% para todas as industrias), 0s
demais objetivos diferem na natureza das tecnologias. Em quimica, o patenteamento objetiva

bloquear e aumentar a reputacdo®. Na Aarea farmacéutica e em semicondutores e

" Cohen et al. (2000) verificaram que determinadas indUstrias utilizavam a patente como estratégia de
negociacao para obter licenciamento cruzado em pools de patente (ver nota 53). Diferentemente, em Levin et al.
(1987), as empresas apontaram o licenciamento como uma limitagéo sobre a efetividade das patentes.

8 As empresas protegem patentes para permitir-lhes de utilizar suas préprias tecnologias sem serem processadas.
As chamadas “publica¢des defensivas” objetivam que as empresas tenham liberdade de comercializar um
produto sem o risco de um concorrente patented-lo ou de infringir patentes de terceiros.

* 0 ganho de vantagem estratégica em negociacio foi inicialmente discutido na literatura por von Hippel
(1988), com exemplo da industria de semicondutores, onde ocorrem muitas negociag@es de licenciamento
cruzado, devido a natureza cumulativa da tecnologia, que dificulta que um inovador participe legalmente do
ambiente tecnoldgico e de mercado sem acesso as patentes de diversas outras empresas.

%0 Tem correlagdo com o tamanho da empresa, sugerindo que empresas de menor porte necessitam manter
patentes para obter financiamento e estabelecer aliangas em determinadas indUstrias, como a de biotecnologia.
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equipamentos relacionados, ha um conjunto misto de objetivos: bloquear, usar em
negociagdes, evitar litigios e obter receita de licenciamento. Ja em eletrénica e computadores,
0 patenteamento esta voltado principalmente para uso em negociacOes e evitar litigios. As
diferencas entre industrias consideram a distingdo basica entre dois tipos de tecnologia:

tecnologias discretas e tecnologias complexas.

Tabela 2: Patenteamento de inovagdes de produto: percentual de respostas por motivo

Inddstria Medida de Receita de Para uso em
desempenho licenciamento negociacéo
Quimicos bésicos 0 12,50 29,17
Quimicos em geral 9,52 19,05 47,62
Farmacéutica 13,89 44,44 61,1
Eletrbnicos 0 33,33 58,33
Computadores 0 30 80
Semicondutores e 0 41,67 66,67
equipamentos
relacionados
Todas 5,75 28,27 47,38
Indlstria Para prevenir Para prevenir Bloquear Aumentar
litigios imitacéo concorrentes reputacio
Quimicos béasicos 33,33 100 87,50 45,83
Quimicos em geral 38,10 95,24 100 47,62
Farmacéutica 66,67 100 97,22 69,44
Eletrbnicos 75 91,67 75 50
Computadores 90 85 65 40
Semicondutores e 66,67 91,67 75 33,33
equipamentos
relacionados
Todas 58,77 95,81 81,81 47,91

Fonte: dados extraidos de Cohen, Nelson e Walsh (2000, tabela 8, p. 37, elaboracéo prépria).

As tecnologias discretas ou simples, como quimica e farmacéutica, compreendem
poucos elementos patentedveis; as inovagdes mais ou menos se sustentam individualmente
como descobertas isoladas (Levin, 1988). O patenteamento é também utilizado como
mecanismo para bloquear concorrentes e prevenir litigios, principalmente quando as patentes
sdo mais fracas. Nas tecnologias complexas ou cumulativas, como eletrénicos, computadores,
semicondutores e equipamentos afins e a biotecnologia®, os produtos e processos
comercializaveis compreendem um grande numero (muitas vezes centenas) de elementos

separadamente patentedveis, indicando que uma nova geracdo de invencOes e dispositivos

1 A biotecnologia também foi considerada como tecnologia cumulativa por Shapiro (2001). A politica de
patenteamento nos EUA desempenhou um papel crucial na distingdo da biotecnologia quando estabeleceu que
fragmentos de genes sdo separadamente patenteaveis, sugerindo que a comercializagdo de um Unico produto
biotecnoldgico requereria direitos sobre diversas patentes. Portanto, os objetivos mistos da indUstria
farmacéutica referem-se a parcela da sua associagdo com a biotecnologia, estando o objetivo de obter receita de
licenciamento, na indUstria farmacéutica, provavelmente associado ao carater cumulativo da biotecnologia.
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incorpora muitos elementos oriundos de geracGes anteriores e serve como alicerce para
geragdes futuras. O patenteamento objetiva, portanto, prevenir litigios, usar em negociacao e
obter receita de licenciamento, pois as patentes conferem acesso reciproco as tecnologias
umas das outras empresas, permitindo-lhes melhorar e expandir suas linhas de produto e seus
processos para competirem no ambiente de rapidas mudangas tecnoldgicas. O acesso a novos
conhecimentos cientificos e invencdes e o alto grau de transbordamento podem estimular o
avanco técnico e encorajar o investimento em P&D (Levin, 1988).

As estratégias patentarias sdo classificadas, segundo Somaya (2012), em: estratégia
proprietaria, estratégia defensiva e estratégia de “intensificagdo” (leveraging), sendo a
implementacdo no nivel da empresa considerada como a gestdo estratégica de patentes,
fazendo referéncia ao processo de tomada de decisBes sobre aquisicdo, manutencéo,
comercializacdo e defesa dos direitos sobre patentes. A estratégia proprietaria significa obter
uma posicdo patentéaria explicita e exclusiva em uma tecnologia central da empresa, 0 que
tipicamente sustenta suas vantagens competitivas atuais e futuras. Em outras palavras, a
empresa pode patentear tecnologias potenciais substitutas, complementares e avancos
relacionados as suas proprias tecnologias centrais antes de seus concorrentes e tem uma
razoavel nocdo do quanto devem empregar em termos de tempo, investimento e expertise para
adquirir e manter cada patente. A estratégia patentaria indica um aumento marginal da
protecdo conferida por qualquer patente individual, através da construcdo de direitos de
patente sobrepostos e complementares que minimizam as chances de que suas patentes sejam
inventadas ao redor ou derrubadas, ou, adicionalmente, da construcdo de conjuntos de
patentes que cobrem uma gama de solucBes técnicas bastante diferentes para alcancar um
resultado funcional semelhante.

A estratégia defensiva® objetiva assegurar que a empresa ndo seja colocada em
desvantagem competitiva ou no risco de holdup — isto é, o perigo de que novos produtos, de
forma inadvertida, violem patentes concedidas apds seu desenho ou quando do
estabelecimento de um padréo tecnoldgico (Shapiro, 2001). Defender-se contra patentes de
terceiros é importante para evitar o enforcement e litigio e permitir liberdade de operagédo, no
caso do produto final a ser comercializado incorporar patentes de terceiros. Por sua vez, o

enforcement pode gerar duas situacdes, segundo Shapiro (2001): o licenciamento de patentes

52 Somaya (2012) aponta as diferencas entre o conceito de estratégia defensiva e o de patentes de bloqueio
defensivas. As patentes de blogueio referem-se a umas das razdes para patentear, em que o termo “defensivo”
aplica-se as patentes usadas para previnir litigio (dissuadir terceiros de processar uma determinada empresa).
Entretanto, a estratégia defensiva se estende muito além do mero patenteamento para este fim, pois as empresas
necessitam frequentemente afirmar suas patentes defensivas, ou seja, atuar na ofensiva no sentido de aplicar suas
patentes defensivas contra terceiros para que sua estratégia de defesa tenha credibilidade.
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pela empresa titular dos direitos, visando a obter rendimentos razoéveis e mantendo a empresa
“supostamente” infratora sob a ameaca de litigio; e o licenciamento cruzado entre empresas,
gue ndo envolva pagamento de royalties entre as partes, apenas dando acesso livre ao uso das
tecnologias patenteadas uma da outra. O autor ainda relata que quando duas ou mais empresas
controlam um grande portfélio de patentes para fabricar e comercializar um determinado
produto com tecnologia padronizada, o licenciamento cruzado desse conjunto numeroso de
patentes € uma solucdo natural, o que se denomina pool de patentes (patent pool) ou
licenciamento “empacotado” (package licenses)™.

Somaya (2012) considera a relagdo entre a estratégia defensiva e a estratégia
proprietéaria devido a aquisicdo e manutencdo de um portfdlio de patentes para a empresa se
defender. “Cercas” de patentes, patentes superpostas (patent thickets), patentes preventivas
(preemptive patents), além da invalidacdo de patentes concedidas e procedimentos de
oposicdo e reexame sdo algumas das acdes contempladas pela estratégia defensiva. A
prevencdo é uma tatica defensiva simples, sendo que a empresa pode tanto patentear para
bloquear, como obter licengas ex ante para todas as invengdes necessarias e, adicionalmente,
utilizar patentes preventivas para antecipar a publicacdo das invencdes. Este tipo de
publicacédo foi considerado por Cohen et al. (2000) como “publicagdo defensiva”, sendo uma
das motivaces em patentear para prevenir litigios®*. Outro termo utilizado para esse tipo de
publicacdo € preemptive patent (Gill, 2008 apud Somaya, 2012). As empresas atuam por meio
da publicacdo defensiva ou da publicacdo antecipada de uma invencdo para promover a
difusdo de uma determinada trajetdria de pesquisa, influenciar os concorrentes a se manterem
ou sairem da competicdo em P&D, redirecionar seus esforcos de P&D e limitar as
possibilidades de patentear, o que estende a corrida de patentes e aumenta 0s custos de
competicdo (Guellec et al., 2009). Por outro lado, isso permite que as empresas ganhem
tempo até o avango de importantes descobertas, o que pode ser atraente tanto para empresas

inovadoras lideres, quanto para as seguidoras.

> Segundo Silva (2012) apud Barbosa (2014), um pool de patentes é um acordo celebrado entre diversos
detentores de patentes a fim de que essas sejam compartilhadas entre si ou para que o portfélio de patentes seja
licenciado como um pacote para terceiros (licenciamento cruzado). Um pool é formado por dois ou mais titulares
de patentes que licenciam suas patentes entre si ou para uma entidade administrativa especificamente criada para
esse propdésito. Um pool é formado quando vérias tecnologias patenteadas sdo necessarias para produzir um
padrdo tecnologico. Tecnologias MPEG, DVD e de telefonia mével, como 3G, sdo padrles tecnologicos
estabelecidos em pool de patentes entre multiplas empresas, em diferentes fases do processo de inovagao, sob
condicOes para que 0s servicos se integrem e se complementem em padrées de interoperabilidade.

* O patenteamento preventivo refere-se ao depésito de um pedido de patente que muitas vezes é abandonado,
uma vez que a publicacéo do pedido de patente (ap0s a fase de sigilo) seja alcangada.
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As empresas também colocam invengbes em dominio publico devido a sua
incapacidade de gerar invencOes patentedveis e, portanto, protegem seus rendimentos que, de
outra maneira, poderiam ser canibalizados (Agrawal e Garlappi, 2007), no ambito do que 0s
autores denominam de “estratégia dos comuns"*. Similarmente, muitos pedidos de patente
depositados ndo chegam a ser examinados e sdo abandonados, uma vez cumprido seu objetivo
de avancar o estado da técnica e criar inseguranca temporaria para os concorrentes (Guellec et
al., 2009; Henkel e Jell, 2009 apud Somaya, 2012). Quando ndo for possivel atuar na
prevencdo, a abordagem da estratégia defensiva ex post pode ser adotada — a empresa constroi
um portfélio defensivo de patentes buscando, no caso de enforcement ou litigio, ameacar de
volta, levando a uma situacdo de holdup matuo para resolver rapidamente o impasse. 1sso é
muito comum em inddstrias de alta intensidade tecnoldgica que fazem investimentos
significativos em novas oportunidades de negdcios antes mesmo de identificar todas as
tecnologias patenteadas necessarias — sao industrias baseadas em tecnologias cumulativas,
onde as patentes sdo fragmentadas (Cohen et al., 2000; Hall e Ziedonis, 2001; Shapiro, 2001).

Somaya (2012) ressalta que o risco de hold up torna-se uma estratégia defensiva fraca
contra inventores individuais, universidades ou empresas especializadas em “trolls ™ de
patentes, pois normalmente ndo possuem operagdes comerciais proprias que justifiquem o
licenciamento cruzado. O redirecionamento das atividades de P&D de uma empresa,
geralmente para areas tecnoldgicas onde o litigio é menos provavel, também acaba
enfraquecendo a estratégia defensiva. Por exemplo, empresas de biotecnologia com altos
custos de litigio, medidos pela sua falta de experiéncia prévia e com capital integralizado,
evitam o patenteamento em areas tecnolégicas com uma quantidade significativa de patentes e

com patentes cujos titulares sdo empresas de baixo custo de litigio — 0 primeiro sugere que a

% Os autores usam o termo “estratégia dos comuns” como um jogo de palavras fonéticas para gerar similaridade
ao termo “Tragédia dos Comuns” de Garrett Hardin (1968). A estratégia dos comuns diz respeito a uma
estratégia prejudicial praticada por grandes empresas que visam a eliminar direitos de propriedade intelectual,
motivadas pelo medo de uma canibalizag8o futura de seus produtos no mercado. Ou seja, essas grandes empresas
financiam laboratorios publicos de pesquisa e em troca requerem que todas as invengdes sejam licenciadas em
uma base puramente ndo exclusiva, o que desincentiva outras empresas a investirem em desenvolvimento e
comercializagdo de invencdes publicas, apesar do potencial de novas tecnologias.

% O termo “troll” de patentes surgiu, em 1993, referindo-se, de maneira negativa, aquelas empresas dedicadas a
aquisicdo e manutencdo de direitos patentarios, proprios ou comprados de outras empresas (portfélios extensos
de patentes de empresas ndo mais interessadas nas mesmas), que nao comercializam as tecnologias patenteadas,
mas impedem que terceiros as comercializem. Esse direito de proibir justifica toda sua atividade mediante o
estabelecimento de continuos litigios por infragdo de patente e outras a¢Ges juridicas, com o proposito de obter
indenizacGes milionarias. S80, na maioria, grandes empresas que operam no “oportunismo”, apesar de também
existirem inventores independentes e pequenas empresas que se antecipam aos futuros produtos de grandes
fabricantes, patenteando invencBes de forma abstrata e conceitual. Importante ressaltar que Lemley (2007)
questionou se as universidades ndo estariam agindo como “trolls” de patentes, devido a sua imaturidade no
gerenciamento estratégico de patentes.



46

concentracdo de patentes pode indicar possiveis conflitos de litigio futuros, e o segundo que o
baixo custo de litigio indica valor econdmico da patente reduzido (Lerner, 1995).

As estratégias de “intensifica¢do” (leveraging) referem-se a vantagens de negociacédo de
patentes, devido ao seu poder excludente, para negociar de forma eficaz e obter rendimentos
adicionais em diferentes contextos (Somaya, 2012). As oportunidades mais diretas
relacionam-se ao licenciamento. Algumas tecnologias patenteadas que ndo sédo centrais para a
empresa podem ser valiosas para terceiros (license out), enquanto tecnologias substitutas de
outras empresas podem estar disponiveis para licenciamento (license in) (Arora e Fosfuri,
2003; Chesbrough, 2003; Schilling, 2013). O licenciamento cruzado de portfélios de patente
(thickets) pode, algumas vezes, ser capaz de gerar receita devido as patentes mais fortes ou
valiosas (em relacdo ao parceiro no licenciamento). Nessa estratégia ndo € necessario que a
empresa busque protecdo de cada tecnologia substituta (como no caso das “cercas” de
patentes), sendo mais importante inventar ao redor de determinadas patentes. Neste caso
objetiva-se cobrir tecnologias importantes que outras empresas estdo usando (ou usardo), o
que gera certo poder de barganha em uma ameaca de litigio. Os "trolls” de patentes também
tém recebido consideravel atencdo sob o ponto de vista das estratégias de intensificacao.

A divulgacdo, sinalizacdo e uso da informagdo tecnoldgica contida em patentes
conferem vantagens estratégicas e também se insere no contexto da gestdo estratégica de
patentes. A prospec¢do e 0 monitoramento tecnoldgico sinalizam informac@es relevantes para
verificar a extensdo de direitos de patentes, avaliar possibilidades e oportunidades de
desenvolvimento tecnol6gico e aproveitamento comercial sem violar direitos de terceiros,
além de identificar oportunidades em relacdo a qualificacdo de mao-de-obra, equipamentos,
localizacdo geografica, natureza dos insumos e novos investimentos necessarios (Kitch, 1977
apud Buainain e Carvalho, 2000). A sinalizacdo de uma empresa a investidores pelas suas
patentes é também um efeito particularmente importante que melhora sua imagem e reputacéo
(Sullivan e Daniele, 1996), sendo uma acéo relacionada a estratégia proprietaria da empresa
(Somaya, 2012) e um dos motivos para patentear (Cohen et al., 2000). As patentes também
sinalizam positivamente a potenciais parceiros tecnoldgicos objetivando estabelecer aliangas,
licenciamento e comercializacdo, especialmente para pequenas empresas de biotecnologia
(Cohen et al., 2000; Coriat et al., 2002; Davis e Kjaer 2003; Gans et al., 2008).

O patenteamento de invencbes "ruins” também funciona como uma sinalizacdo que
pode enganar os concorrentes (Langinier, 2005 apud Somaya, 2012), direcionando de forma
equivocada a construcdo de capacidade de absorgéo e assimilagdo sobre o conhecimento para

a proxima rodada competitiva de inovacéo. O reexame da patente sinaliza a aposta estratégica



47

de uma empresa, que gera um efeito de dissuasdo sobre os caminhos de inovacdo a serem
percorridos pelos concorrentes, principalmente quando a empresa ja possui experiéncia
anterior em litigio ou possui ativos complementares de fabricacdo e comercializacédo
(Clarkson e Toh, 2010 apud Somaya, 2012). Mesmo a renovacgdo de uma patente atua como
um fator sinalizador que pode impedir a entrada de concorrentes (Langinier, 2005 apud
Somaya, 2012). Finalmente, as estratégias de sinalizacdo podem ser igualmente utilizadas no
contexto do enforcement: o histérico de litigio agressivo acaba impedindo os concorrentes de
se basearem nos efeitos de transbordamento do conhecimento que resultam da contratacdo de
cientistas ou engenheiros de uma empresa (Agarwal et al., 2009 apud Somaya, 2012).

As empresas vém utilizando, de forma habilidosa, diversas estratégias patentarias
tipicamente intensivas em recursos, criando valor por outros meios a parte da comercializacdo
da inovacdo. As diversas estratégias patentarias tm como consequéncia a intensificacdo das
atividades de patenteamento em praticamente todos os setores e inddstrias nos ultimos 20
anos, mostrando que as empresas, de fato, ampliaram sua visdo acerca dos atributos das

patentes.
1.3 Qualidade da patente e outros fatores condicionantes da sua exploracdo comercial

A criagdo de valor pode ser entendida como a utilidade real ou percebida do usuario que
leva a0 aumento da adogéo e do uso de uma determinada tecnologia, a0 mesmo tempo em que
contempla o valor desta tecnologia para o seu detentor (Somaya, 2012). Presume-se existir
algum valor econdmico e tecnoldgico, assim como valor social, inerente as patentes, seja pela
inovacédo que ela protege e gera lucros, seja pelo seu uso estratégico alternativo como meio de
obter lucros adicionais, seja pelo estimulo a inovacfes subsequentes e a promoc¢do do
desenvolvimento econdmico e social. Esse conceito vem sendo discutido do ponto de vista de
como medir o valor na pratica (Guellec e van Pottelsberghe de la Potterie, 2000; Baron e
Delcam, 2011; OECD, 2013). Em esséncia, 0 conhecimento incorporado em novos produtos e
processos, delimitado pelo escopo da patente, torna-a uma entidade legal com fronteiras em
relacdo ao conhecimento anteriormente existente (Ernst, 2003), apesar de que tais limites séo
muitas vezes dificeis de detectar e podem resultar em infracdes e disputas legais, sendo a
protecdo patentéria, portanto, imperfeita. O valor da patente ainda incorpora significativas
incertezas ex ante que normalmente sdo resolvidas ao longo do tempo. Assim como a
inovacédo, ndo e possivel fazer uma previsdo exata do custo e desempenho de uma patente de

um novo produto ou processo e da percepcédo e aceitacdo da tecnologia pelos futuros usuarios.
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Questdes sobre o valor das patentes, tanto do ponto de vista tedrico quanto empirico,
relacionadas & mudanga tecnoldgica, ao desenvolvimento econémico, aos fluxos de difuséo
tecnoldgica e ao processo de inovacdo foram objeto dos estudos iniciais de Schmookler
(1966), Nordhaus (1967) e posteriormente de Basberg (1987), que discutiram diversos
pardmetros. Schmookler (1966) concluiu que a atividade inventiva é endogenamente
determinada pelas varidveis econémicas, resultado este que iniciou os debates entre 0s
modelos technology-push versus demand-pull. Nordhaus (1967), em seu primeiro modelo,
introduziu o tempo de vida e a amplitude da patente como parametro de determinacdo dos
retornos ao inventor, enquanto que Basberg (1987) relacionou as patentes com os resultados
das atividades de P&D e o processo de inovacdo e também indicou alguns indicadores
importantes baseados em estatisticas de patentes®. Mais tarde, Klemperer (1990) e Gilbert e
Shapiro (1990) introduziram a amplitude do escopo da patente como outra caracteristica de
impacto sobre o seu valor; enquanto Gallini (1992) sugeriu que a dificuldade de se inventar ao
redor de uma patente é importante para determinar seu valor. Finalmente, Griliches et al.
(1986), Green e Scotchmer (1995) e Reitzig (2003) forneceram modelos tedricos que medem
0 impacto da novidade, atividade inventiva e publicacdo da patente sobre o seu valor.

A evolucgéo dessa literatura econdmica convergiu para 0s estudos mais recentes sobre
estatisticas de patente, que sdo usadas sistematicamente como indicadores de valor. A
qualidade da patente abrange uma ampla gama desses indicadores que refletem diferentes
aspectos, embora muitas vezes interligados. O valor econémico e tecnoldgico medido pela
qualidade da patente é um indicativo do impacto que as invencgdes por ela protegida podem ter
sobre invencOes posteriores e inovagdes no mercado, e por isso é um importante fator
condicionante do potencial de exploragdo comercial. O estudo da OECD (2013) € o mais
completo e propde 13 indicadores de qualidade da patente, sendo aqueles principais
explorados com o apoio de literatura complementar.

As citagOes de patentes tém sido um indicador amplamente estudado (Trajtenberg,
1990). As patentes citantes (citacGes a frente ou forward citations) conotam a importancia
tecnoldgica de uma determinada patente para o desenvolvimento de novas tecnologias
subsequentes, sendo, portanto, mais propensa ao licenciamento, refletindo certo valor
econémico e tecnoldgico para uma empresa, além do seu valor social (Giummo, 2003;

Harhoff et al., 2003; Hall et al., 2005; Baron e Delcam, 2011). As patentes citantes s&o mais

5" Basberg (1987) apontou a necessidade de reclassificacdo das patentes para fins de anélise econdmica
(reclassificacdo para a indUstria ou usuario final da tecnologia); a importancia do patenteamento no exterior, ao
longo do tempo e dentro de um determinado campo tecnolégico, e da quantidade de patentes e depositantes para
refletir a atividade tecnologica e o grau de relevancia de uma determinada tecnologia.
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propensas ao litigio®® (Lanjouw e Schankerman, 2001; Bessen, 2008) ou a serem incluidas em
padrbes tecnoldgicos (Rysman e Simcoe, 2008), o que também aumenta seu valor.

Ja as patentes citadas (citacGes para tras ou backward citations) conotam importancia
tecnoldgica no sentido de ajudar a avaliar o grau de novidade de uma invencdo e investigar a
transferéncia de conhecimentos dentro de redes de citagfes (Dal-Poz, 2006; Criscuolo e
Verspagen, 2008). Além disso, a agregacdo dos dados de citacdo em nivel de pais, tecnologia
ou empresa pode informar a dindmica do processo inventivo. Lanjouw e Schankerman (2001)
sugerem que patentes citadas sdo um sinal de que pertencem a uma area tecnoldgica
relativamente bem desenvolvida, sendo os direitos de propriedade menos incertos, o que pode
sinalizar que a invengdo seja mais incremental por natureza (quanto maior for o numero de
patentes citadas). Harhoff et al. (2003) identificam que patentes citadas ou citacGes a literatura
ndo patentaria® podem estar positivamente relacionadas com o valor de uma patente, devido
as incertezas menores associadas ao desenvolvimento tecnoldgico.

As autocitagdes — citagdes de patentes que percentem a um mesmo depositante —
permitem avaliar a cumulatividade tecnolégica de uma organizacao, ou seja, a intensidade em
gue as novas invenc¢des dependem de suas atividades inventivas anteriores. No estudo de Hall
et al. (2005) particularmente foi verificado o impacto das autocitacdes de patentes, que
sugerem uma forte posicdo competitiva da empresa numa determinada tecnologia e em
posicdo para internalizar alguns dos transbordamentos de conhecimento criados por seus
desenvolvimentos proprios. Desse modo, torna-se possivel construir “cercas” de patentes
proprietarias como meio de bloguear concorrentes, o que também foi considerado como
estratégico para aumentar o valor das patentes, tendo as patentes autocitadas um indicativo
maior de valor privado do que as citacfes de patentes de terceiros.

O escopo da patente refere-se a sua delimitacdo pela quantidade e contetdo das
reivindicagdes e também esta associado a IPC. As reivindicacGes podem refletir a amplitude
ou forca tecnoldgica de uma patente, mas também seu valor de mercado esperado — quanto
maior 0 numero de reivindicacbes, maior o valor esperado da patente (Lanjouw e
Shanckerman, 2001, 2004). Guellec e van Pottelsberghe de la Potterie (2000) também
associaram a diversidade tecnoldgica das patentes (classes e subclasses de patentes) ao seu

valor econémico. As patentes de escopo amplo sdo mais valiosas sempre que muitos

%8 Apesar de Shane e Somaya (2007) terem apontado para o fato de que o litigio reduz as chances de
licenciamento de patentes pelos TTO de universidades norte-americanas, por outro lado, Bessen (2008)
comprova que patentes de empresas que sofrem litigio sdo mais valiosas, sendo que este valor corresponde as
estimativas da contribui¢do dos rendimentos destas patentes para o valor de mercado da empresa.

%9 Citagbes ndo patentarias referem-se a artigos cientificos e medem as ligacdes e a forca da ciéncia incorporada
na patente.
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substitutos possiveis na mesma classe de produtos estiverem disponiveis (Lerner, 1994). De
forma similar, Kitch (1977) apud Buainain e Carvalho (2000) ja havia argumentado que
patentes com escopo amplo possuem maior potencial e valor para futuros aperfeicoamentos.
Por outro lado, Merges e Nelson (1990, 1994) argumentaram, no primeiro estudo, que quanto
mais amplo o escopo, maior o nimero de produtos concorrentes e infracGes a patente, mas a
amplitude depende da natureza da tecnologia (diferencas existem entre tecnologias discretas e
complexas); e, no segundo, examinaram em diferentes campos tecnoldgicos como as patentes
influenciam o ritmo e a qualidade do desenvolvimento. De uma maneira ou de outra, 0S
autores concluem que patentes com escopo amplo podem aumentar os incentivos para alguns
pioneiros — aumentando o valor da patente para aqueles que forem capazes de promover
desenvolvimentos adicionais futuros — mas tendem a dificultar o progresso técnico, pois 0s
incentivos para que terceiros desenvolvam invengdes posteriores sdo reduzidos devido as
maiores chances de se envolverem em litigios, diminuindo assim o valor inerente.

E importante ressaltar que Basberg (1987) prop6s a reclassificacio de patentes para fins
econémicos, em que os dados de patentes sdo estudados com o menor nivel possivel de
agregacao para evitar os problemas de qualidade. O patenteamento dentro de uma empresa,
por exemplo, vai gerar dados com menos ruido do que os dados para o patenteamento de
dentro de uma industria. Nesse sentido, se o interesse € a analise da relacdo entre patentes e
atividade econémica, as patentes devem ser reclassificadas por meio de uma compatibilizagédo
entre as classes e subclasses de patentes, que indicam sistemas ou principios tecnolégicos, e
as classes industriais®®. A patente pode tanto ser reclassificada para a indGstria (ou atividade
econdmica) em que a invencao ocorreu ou para a industria (ou atividade econdmica) usuéria
final, sendo a segunda abordagem de maior consenso na literatura.

O tamanho da familia de patentes refere-se ao conjunto de depdésitos internacionais de
pedidos de patente em varios paises relacionados entre si por um depésito prioritario®. O
valor das patentes estd associado ao &mbito geografico da sua protecdo (Lanjouw et al., 1998),

sendo que grandes familias de patentes sdo consideradas particularmente valiosas (Harhoff et

% |mportante ressaltar que ha diferencas nas classificacdes industriais ou de atividades econdmicas de pais para
pais. Uma proposta é a metodologia do ISI-OST-INPI (ver nota 94) que compatibiliza a IPC a dominios e
subdominios tecnol6gicos.

%1 De acordo com a Convencéo da Unido de Paris (CUP), de 1883, os depositantes tém até 12 meses, a partir do
primeiro depdsito do pedido de patente (normalmente no pais de origem), para apresentar pedidos em outros
paises com relagdo a mesma invencdo e reivindicar a data de prioridade do primeiro pedido (original). A
prote¢do patentaria internacional também pode ser solicitada junto a OMPI pelo Tratado de Cooperacdo em
Matéria de Patentes (do inglés, Patent Cooperation Treaty — PCT), dentro do periodo de 12 meses a partir do
deposito da prioridade, tendo o depositante o total de 30 meses para dar entrada na fase nacional de cada pais de
interesse.
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al., 2003). Por outro lado, Guellec e van Pottelsberghe de la Potterie (2000) concluiram em
seu estudo que a hipdtese de que o valor da patente cresce com o tamanho da familia ndo é
totalmente correto, bastando o patenteamento nos maiores mercados internacionais,
juntamente com economias de escala, para se conseguir uma protecdo em nivel mundial.

A renovacao de patentes sinaliza que a invengdo ainda é Util e possui valor, ja que o seu
detentor a matém vélida visando a maximizagdo de lucros e consequente exploragdo no
mercado (Bessen, 2008). Estudos geralmente sugerem que as patentes mais valiosas sao
renovadas em intervalos periddicos longos e que estdo associadas a familias de patentes
maiores mantidas por mais tempo (Lanjouw et al., 1998). Mais recentemente, Svensson
(2012) investigou a relagdo entre comercializagéo e renovacdo de patentes, encontrando uma
correlacdo positiva entre ambos e considerando ainda que a qualidade da patente influencia
ambas as decisdes de comercializar e renovar. Harhoff e Wagner (2009) e Régibeau e Rockett
(2010) apud OECD (2013) sugerem que o valor da patente é diminuido quando ocorre atraso
na concessdo. Normalmente, as patentes mais valiosas sdo aquelas bem redigidas, cujos
processos sdo bem documentados, e seus detentores buscam acelerar 0 processo de concessao.
Ressalta-se a importancia de contabilizar a posi¢do da patente no ciclo de vida da tecnologia e
que o atraso na concessao diminui a medida que as industrias caminham da fase inicial para
fases posteriores do seu ciclo de inovacdo. Por outro lado, o atraso muitas vezes depende
fortemente do préprio processo de exame de patentes de cada pais.

As oposicoes®” também possuem um indicativo de valor (Harhoff et al., 2003). Os
indicadores que resumem os resultados de oposic¢do e de processos de anulacdo de patentes
sdo altamente significativos. Uma patente que sofre oposicdo € consideravelmente mais
valiosa do que uma patente que nunca foi atacada, e a defesa bem sucedida contra as
alegacOes da oposicdo e de anulacdo é particularmente um forte indicativo de valor. Presume-
se, portanto, que as patentes valiosas sd0 mais propensas a serem opostas, e as patentes mais
fortes sobrevivem. Esses resultados séo altamente informativos, entretanto ndo estdo
disponiveis de imediato, podendo levar de sete a 12 anos desde o depdsito do pedido de
patente. O litigio também influencia o valor das patentes, principalmente de grandes
empresas, se comparado com inventores independentes, pequenas empresas e universidades e
instituicOes de pesquisa (Bessen, 2008). Uma patente violada vale quase seis vezes mais do

gue uma patente ndo violada, entretanto, as patentes ndo parecem funcionar muito bem para

62 0 procedimento de oposicio faz parte do processo de concessdo de patentes na Europa, pelo Escritério
Europeu de Patentes (EPO), similarmente ao que ocorre no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos e no Reino
Unido, por exemplo, ocorre o procedimento de reexame. Segundo Harhoff et al. (2003), a oposigdo é entendida
como mais efetiva para eliminar patentes fracas.
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depositantes de pequeno porte (que muitas vezes tendem a sofrer mais com o litigio), o que
pode ser uma evidéncia de sérias imperfeicdes no mercado de licenciamento de patentes.

Outros indicadores reunidos pelo estudo da OECD (2013) incluem os indices de
generalidade, originalidade e radicalidade, que possuem relacdo entre si e se relacionam com
as citacOes de patentes, sendo elaborados pela contagem de até quatro digitos das subclasses
de patentes relacionadas a IPC. O indice de generalidade captura as subclasses de patente
abrangidas pelas patentes citantes (citacdes que uma patente recebe). Patentes associadas a um
alto indice de generalidade séo relevantes para as invengdes posteriores em uma ampla gama
de areas tecnoldgicas; ao contrario, aquelas associadas a um baixo indice significam que as
patentes citantes concentram-se em poucos campos e refletem a sua especializacdo
tecnoldgica. O indice de generalidade, conforme proposto por Trajtenberg et al. (1997), foi
ampliado e tem sido utilizado para identificar tecnologias de interesse geral; investigar o papel
das universidades como fonte de tecnologias comerciais (Henderson et al., 1998); estudar a
participacdo e o compartilhamento de rendimentos em pools de patentes; compreender o
funcionamento do mercado para a inovacéao e entender o enforcement de direitos de patente.

O indice de originalidade refere-se a amplitude das areas tecnoldgicas de uma patente.
Essa medida também foi proposta por Trajtenberg et al. (1997) e esta associada ao conceito
de diversificacdo do conhecimento e a sua importancia para a inovacao: invencdes que
contam com um grande numero de diferentes fontes de conhecimento devem conduzir a
resultados mais originais, ou seja, sdo patentes pertencentes a uma ampla gama de areas
tecnoldgicas, sendo esta amplitude medida pelo nimero de subclasses distintas de patente. E
importante destacar que Trajtenberg et al. (1997) buscaram quantificar dois aspectos-chave
das inovacdes, originalidade e apropriabilidade, e explorar as ligacGes entre eles por meio de
citacOes de patentes. Baseando-se na premissa de que as universidades realizam mais pesquisa
basica do que as empresas, os indices de generalidade e de originalidade capturam o quanto as
inovacOes dependem da pesquisa basica, de fontes cientificas e da proximidade das origens
dos caminhos inovativos. Para medir a apropriabilidade, é utilizada a fracdo de citacOes
provenientes de patentes concedidas ao mesmo inventor (autocitagdes), sendo esta uma
medida mais elevada para as empresas do que para as universidades.

O indice de radicalidade visa a identificar invencbes de ponta, entretanto, definir e
medir a radicalidade tecnoldgica de uma patente representa um desafio. Este indice foi
originalmente proposto por Shane (2001) como indicador de oportunidades tecnoldgicas e
criacdo de novas empresas, medido como a invariancia no tempo do numero de subclasses

gue uma patente citada possui, mas que a patente que a cita ndo € nela classificada — quanto
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maior o nimero de subclasses, mais radical € a invencéo (pois se baseia em paradigmas que
diferem daquele para o qual ela é aplicada). Invengdes revolucionérias, que séo inovagdes de
alto impacto, servindo para futuros avancos tecnoldgicos de novos produtos, processos ou
servicos, estdo associadas, de certo modo, ao indice de radicalidade, pois sdo definidas como
1% das patentes mais citadas. Essas invencOes revolucionarias também estdo fortemente
associadas as estratégias empresariais e ao esforco de P&D adicional, o que faz com que haja
uma relacdo entre elas e 0 aumento do patenteamento em clusters de empresas e localizacGes
geograficas devido a efeitos de transbordamento (Kerr, 2010 apud OECD, 2013). Entretanto,
€ muito raro que uma invencao possa formar a base de uma industria inteiramente nova.

Além da qualidade da patente como indicativo do seu potencial de comercializacéo,
outros fatores que condicionam a sua exploracdo também podem ser apontados na literatura:
a) ciclo de vida da tecnologia (Utterback e Abernathy, 1975; Porter, 1980; Little, 1981,
Basberg, 1987; Ernst, 1997; Nieto et al., 1998); b) estagio de desenvolvimento da tecnologia
(Kline e Rosenberg, 1986; Rothwell, 1992; Jensen e Thursby, 1999; Thursby et al., 2001,
Brascomb e Auerswald, 2002; Khilji et al., 2006); ¢) custos de desenvolvimento da tecnologia
(Hsu e Wakeman, 2013; Schilling, 2013); d) potencial de mercado e competitividade da
tecnologia (forcas e fraquezas) frente aos concorrentes (van Triest e Vis, 2007; Hsieh, 2013);
e) quantidade e qualidade do portfélio de patentes (Gambardella et al., 2012). Sdo fatores que
possibilitam a definicdo de estratégias de comercializacdo em médio e longo prazo.

Existem diversos modelos de ciclo de vida que sdo utilizados para representar a
evolucdo de industrias, produtos, processos, tecnologias e marcas, sendo 0 mais conhecido,
segundo Nieto et al. (1998), o inicialmente formulado por Levitt (1965), que descreve 0s
diferentes estagios do ciclo de vida de um produto e a evolucdo do volume de vendas ao longo
do tempo. Os autores também salientam sobre a dependéncia entre os fatores de natureza
tecnolodgica e a duracdo das diferentes etapas do tempo de vida Util: quando a velocidade de
difusdo de novas tecnologias aumenta, o desempenho do produto melhora e/ou a eficiéncia
dos processos aumenta. Desse modo, reconhece-se que esses modelos sdo baseados na teoria
da difusdo e adocgéo de inovacdes (Ansoff, 1984 apud Nieto et al., 1998) e sé&o representativos
da evolucdo das tecnologias, assumindo que os ciclos de vida seguem padrfes previsiveis,
possuindo quatro estagios distintos: introducédo, crescimento, maturidade e declinio.

A partir do estudo de Utterback e Abernathy (1975) sobre a evolugéo das tecnologias de
produtos e processos, Little (1981) desenvolveu um modelo de ciclo de vida da tecnologia que
representa a evolucdo das tecnologias semelhante ao utilizado para o ciclo de vida de uma

industria (Porter, 1980), mas utiliza, no eixo vertical, alguma medida qualitativa de avango
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tecnolégico. Em outras palavras, o autor propés um modelo que mede as mudancas
tecnoldgicas de acordo com duas dimensdes — o impacto competitivo e a integragdo em
produtos ou processos — e quatro estagios — emergente, crescimento, maturidade e saturacao.
A caracteristica do estagio emergente é a introducdo de uma nova tecnologia com baixo
impacto competitivo e baixa integracdo em produtos ou processos. Na fase de crescimento, ha
tecnologias em andamento com alto impacto competitivo que ainda ndo foram integradas em
novos produtos ou processos. Na fase de maturidade, algumas tecnologias em andamento
transformam-se em tecnologias chave (padrdo dominante, Utterback e Abernathy, 1975), séo
integradas em produtos ou processos € mantém o seu elevado impacto competitivo. Tao logo
uma tecnologia perde competitividade, torna-se uma tecnologia de base. Quando a tecnologia
entra na fase de saturacao ou declinio, ela pode ser substituida por uma nova tecnologia.

O modelo de curva em S, inicialmente concebido por Foster (1986) apud Nieto et al.
(1998), relaciona o esforco realizado de desenvolvimento de uma tecnologia, cuja funcao é
similar a utilizada em modelos de difusdo de inovacdo. A consisténcia e semelhanca entre as
diferentes fases da curva S e a caracterizacao das fases do ciclo de vida de uma tecnologia no
modelo de Little (1981) sdo evidentes. Ambos possuem como objetivo verificar a
racionalidade das estratégias tecnoldgicas para que a empresa possa saber a situacdo de uma
tecnologia especifica, num ponto particular no tempo, e prever sua evolucdo futura e seus
limites de desenvolvimento.

Com base nesses modelos, Ernst (1997) desenvolveu um gréfico, conforme a Figura 4,
para ilustrar o ciclo de vida da tecnologia, baseado em Little (1981) e na curva S, para
observar o desempenho tecnolégico ao longo do tempo ou em termos de gastos cumulativos
de P&D, associando a atividade de depositos de pedido de patente como um dos indicadores
desta analise®®. O estagio de desenvolvimento da tecnologia é um fator associado ao
posicionamento da tecnologia em uma determinada etapa do processo de inovacdo e a
facilidade ou dificuldade de se avancar para as etapas seguintes, 0 que, portanto, tem grande

influéncia no valor da patente quando a tecnologia esta protegida.

% Além da atividade patentéria, medida por depésitos de pedidos de patente em um determinado campo, outros
indicadores foram utilizados para medir o ciclo de vida de uma tecnologia: citaces ndo patentérias, incluindo
citagBes cientificas, de engenharia e de midia, citacbes patentérias (citadas e citantes), aspectos levantados em
resumos de negocios, tendéncias tecnolégicas ao longo do tempo, necessidades tecnoldgicas, tipos de tépicos
tecnolégicos que recebem atencdo, tecnologias nascentes relacionadas, reivindicacGes dependentes, prioridades
(de um pedido de patente), duracdo do processo de exame do pedido de patente. Watts e Porter (1997)
introduziram nove indicadores baseados em publicagdes de diferentes tipos ao longo do ciclo de vida da
tecnologia, enquanto Haupt et al. (2007) testaram sete indicadores relacionados com patentes.
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Figura 4: Conceito de curva em S para o ciclo de vida da tecnologia
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Fonte: Ernst (1997, figura 1, p. 368, tradugéo nossa).

De fato, o processo de inovacdo ndo € linear e seus diferentes componentes se
sobrepGem e interagem em grau consideravel. Nesse processo sistémico, seja pelo modelo
interativo proposto por Kline e Rosenberg (1986), sejam pelos modelos integrados propostos
por Rothwell (1992) e Khilji et al. (2006), ha uma cadeia central de inovacdo que abrange
quatro estagios principais: a) geracdo e concepcdo da ideia (prova do conceito); b)
desenvolvimento, design e testes (prototipo e pré-producéo); c) revisdo do design e producdo;
d) comercializagdo e distribuicdo. Segundo Brascomb e Auerswald (2002), os estagios iniciais
de desenvolvimento tecnoldgico, entre a prova de conceito e o prototipo, sdo criticos tanto
para as empresas como para as universidades e instituicbes de pesquisa. Sao estagios
caracterizados pela demonstracao das especificacdes da tecnologia (produto ou processo) e de
suas possiveis diferentes aplicagﬁes“, mas que ainda néo estdo condicionadas a um mercado.
Sendo assim, muitas vezes, o interesse comercial da patente torna-se reduzido. Por outro lado,
guando se entende que a tecnologia é mais madura e ja apresenta aplicacdes potenciais, pode-

se vislumbrar a sua insercdo mais rapida no mercado, completando assim o caminho da

% Uma forma de atribuir valor & tecnologia também engloba a avaliagéo e identificacdo de uma gama de suas
potenciais aplicagdes tdo cedo quanto possivel no processo de desenvolvimento (Brascomb e Auerswald, 2002).
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inovac&o®. Brascomb e Auerswald (2002) também apontam que o estagio de producdo e
comercializacdo é outro ponto crucial no processo de inovacdo — quando a invengdo ou 0
novo produto, servico ou processo nela baseado encontra o teste do mercado. Esse estagio
depende unicamente das capacidades organizacionais e de comercializacdo da empresa.

Brascomb e Auerswald (2002) aconselham que a avaliacdo do potencial da tecnologia
seja iniciada no estagio mais inicial de desenvolvimento, por exemplo, ja durante a fase de
geracgdo e concepcdo da ideia, apds sua devida protecdo, de maneira a atribuir valor a patente.
A protecdo patentéria introduz uma medida de seguranca no caso de uma operacao comercial
(por exemplo, o licenciamento da tecnologia ou a colocacgéo pioneira do produto no mercado e
0 bloqueio de concorrentes). Isso permite que o usuario da tecnologia, seja ele receptor ou
consumidor final no mercado, visualize a sua esséncia sem que haja uma reducéo forte no seu
valor para ambas as partes ou para compensar o elevado risco da negociagao.

De forma complementar, Basberg (1987) apontou que, em modelos de inovagdo em
estagios, patentes sdo frequentemente utilizadas em determinados estagios — que geralmente
compreendem: pesquisa; invencdo e desenvolvimento; producdo e inovacdo; difusdo —
apresentando alguns autores que indicaram em que momento do processo de inovacdo as
patentes sdo concebidas (Roberts, 1974; Campbell e Nieves, 1979; Arrow, 1980; Freeman,
1982; Evenson, 1984 apud Basberg, 1987). O patenteamento pode ser, portanto, categorizado
como a atividade final do trabalho inventivo ou de P&D do segundo estagio (invencao e
desenvolvimento) e como o trabalho de “reducéo a pratica” antes da etapa de produgdo do
terceiro estagio. O patenteamento pode ser resultado da producdo de novos conhecimentos,
assim como resultante de novos conhecimentos para aprimorar uma tecnologia (o que pode
envolver a compra/licenca de patentes) ou na difusdo de novas tecnologias (venda/licenca de
patentes). A maioria desses modelos relaciona o patenteamento as fases de desenvolvimento
como indicador de resultados de P&D, havendo uma relagéo positiva entre P&D e patentes.

E importante ressaltar os estudos particulares de Jensen e Thursby (1999) e Thursby et
al. (2001) sobre o licenciamento de invencGes académicas norte-americanas. Devido ao
estdgio embrionario das tecnologias, apenas 12% estavam prontas para uso comercial no
momento do licenciamento; a viabilidade de fabricacéo era de apenas 8%; 75% das invengdes
licenciadas ndo representavam mais do que uma prova conceito, sendo que 48% nado possuiam
protétipo em escala disponivel, e 29% ndo eram mais do que uma demonstracdo em escala

laboratorial. Assim, a grande maioria das invencdes académicas exige o desenvolvimento

% Um dos requisitos a ser observado, segundo Carvalho e Gardim (2009), é a capacidade de a empresa promover
o0 escalonamento (scale-up) da tecnologia e ter penetracdo no mercado.
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mais avancado, sendo que a comercializagdo bem sucedida destas invencOes requer a
colaboracéo adicional entre universidade e empresa.

Os custos de desenvolvimento da tecnologia em cada estagio do processo de inovagdo
compreendem os custos efetivos, de oportunidade, de aprendizado e de governanca de uma
parceria (Hsu e Wakeman, 2013). Segundo os autores, os custos de aprendizado e de
governanca sdo mais significativos quando ocorre licenciamento e/ou colaboragdo, e o0s
rendimentos advindos de uma invengdo dependem diretamente dos custos efetivos ou do
investimento realizado para finalizar o desenvolvimento e introduzir a tecnologia no mercado.
Schilling (2013), ao destacar as vantagens e desvantagens das diferentes modalidades de
desenvolvimento da tecnologia (Tabela 1, pagina 25), apontou que os custos envolvidos no
licenciamento de uma tecnologia sdo de nivel baixo (lincense out) e médio (license in),
enquanto os custos de desenvolvimento conjunto (parceria) podem variar devido ao controle
dos parceiros envolvidos, o0 que incorre em custos de governanca, e devido ao potencial para
intensificar, desenvolver e acessar competéncias, o que reflete os custos de aprendizado.

A comercializacdo bem sucedida da tecnologia também significa associar a patente a
uma necessidade real existente. Isso demanda uma colaboracdo estreita entre empresas, que
exploram e criam mercados, e consumidores do produto ou servigo que incorpora a referida
tecnologia. Desse modo, os fatores de mercado, incluindo os possiveis usuarios finais, sdo
igualmente importantes para definir o valor da patente para a sua exploracdo comercial (van
Triest e Vis, 2007). Os fatores de mercado incluem seu tamanho e as potencialidades de
crescimento abrangidas pela patente, ou seja, sua dindmica competitiva em termos de numero
de empresas atuantes, tecnologias concorrentes, substitutas e outras solucdes alternativas
existentes (por exemplo, tecnologias complementares) e barreiras a entrada.

Hsieh (2013) aponta que informagOes sobre condigdes e competitividade de mercado
para uma nova tecnologia, incluindo usuérios finais, nem sempre estdo disponiveis.
Primeiramente, ndo é trivial reunir informacdo de mercado para tecnologias recentemente
desenvolvidas; segundo, hd uma defasagem entre o depdsito do pedido de patente e a
comercializacdo da tecnologia (inclusive se, ao longo do caminho, a patente sera concedida),
também limitando a informacéo disponivel. Sem uma definigéo clara das possiveis aplicagdes
da patente e implicacBes do negocio, torna-se dificil identificar o mercado potencial e 0s seus
clientes e, consequentemente, inviavel identificar o valor da patente. Sendo assim, o autor
sugere ser necessario elaborar um estudo mais aprofundado de avaliacdo da tecnologia/patente
para identificar precisamente as informacOes detalhadas de mercado e acessar o seu valor.

Cada caso individual deve ser analisado e avaliado, considerando-se a natureza e as
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caracteristicas da tecnologia, necessidades especificas, condi¢cGes e potencial de mercado,
recursos disponiveis e o desenvolvimento futuro adicional da tecnologia. Além de um plano
de negocios bem preparado, o desenvolvimento de um protétipo representa uma vantagem
para atrair potenciais empresas e investidores interessados na producdo e comercializacdo da
tecnologia, sugerindo seu inicio em escala local, mais préxima aos usuarios finais potenciais
e, mediante sucesso, ser embarcada em larga escala.

As empresas desenvolvem portfélios de patentes com invengdes Unicas ou que cobrem
multiplos aspectos de uma tecnologia. Isso foi verificado por Cohen et al. (2000) no que
concerne as categorias de tecnologias “discretas” e “complexas”. Baseado nisso, Gambardella
et al. (2012) investigou o valor de um portfdlio de patentes determinado pela quantidade de
patentes ou pela qualidade das invencdes individuais nele contidas, de modo a compreender
os fatores que afetam o valor econdmico das patentes em estagios iniciais do processo de
inovacdo, bem como a crescente importancia do licenciamento de tecnologia desincoporada
de produtos. As estratégias de superposicao de patentes (patent thicket), tipicas de tecnologias
complexas, mostram que o valor de uma Unica patente pode depender ndo somente do
tamanho do portfélio, mas também da funcdo daquela Unica patente dentro do portfélio.
Quando uma tecnologia € protegida por uma extensa combinacdo de patentes, o valor
aumenta quanto mais diferentes componentes de um produto ou processo contiver o portfélio,
devido ao efeito de proporcionalidade — o portfolio inclui uma patente adicional — e ao efeito
da complementaridade — aumento do valor médio do portfélio decorrente das sinergias entre
as diversas invencdes necessarias para gerar uma determinada inovacao.

Os determinantes do valor e do tamanho do portfélio de patentes foram investigados por
Gambardella et al. (2012) no nivel desagregado da inovacdo (e ndo no nivel da empresa),
sugerindo que no processo inventivo a estratégia que pode gerar maior valor € distribuir
investimentos por todas as invengOes tecnicamente relacionadas, em vez de concentrar
recursos e investir em uma invencdo especifica. Tambem foi identificado que o valor do
portfolio de patentes € maior quando a equipe de inventores se baseia em conhecimento
externo a partir de usuérios, concorrentes, fornecedores ou da ciéncia. Desse modo, o esfor¢o
exercido sobre uma ideia é mais produtiva — existem mais oportunidades tecnoldgicas e a base
de conhecimento ¢ ampliada — e facilita a recombinacéo e criacdo de novo conhecimento. Por
outro lado, quando esses fatores ndo existem, as empresas € 0S Seus inventores podem
compensar parcialmente esse efeito por meio do aumento do nimero de patentes no portfélio,
ou seja, 0 seu tamanho pode, em parte, compensar a falta de oportunidades de profundidade

das invencoes (efeito da complementaridade).
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I1 AS ICT E AS EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVACAO

Com base nos ensinamentos sobre gestdo estratégica da inovacdo e de patentes,
apresentados no Capitulo I, serdo explorados neste capitulo as caracteristicas e o papel de
atuacdo das ICT e das empresas no processo de inovacdo® de modo a entender como elas
interagem, alcangam e sustentam vantagem competitiva. Tal como apontam o0s variados
modelos integrados e as abordagens sistémicas de inovacdo (Kline, 1985; Kline e Rosenberg,
1986; Rothwell, 1992; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Freeman, 1995; Edquist, 2001), as
empresas sdo o locus da inovacdo e, portanto, devem adquirir conhecimento cientifico e
tecnoldgico para desenvolver, produzir, comercializar e difundir tecnologia; e as ICT séo as
principais produtoras de conhecimento cientifico e tecnoldgico, reunindo competéncias e
infraestrutura de pesquisa para formar recursos humanos e realizar treinamentos, pesquisa
béasica e aplicada e algum desenvolvimento tecnolégico.

A visdo sistémica da inovacdo requer que ICT e empresas, assim como outros atores
importantes, se relacionem sinergicamente, incluindo também aprendizado e construgdo de
competéncias em diferentes niveis, reconhecendo o conhecimento como o mais importante
recurso na economia, enquanto o aprendizado € o mais importante processo (Lundvall, 1992).
O autor argumenta que “0 aprendizado é predominantemente um processo interativo e
socialmente enraizado, o qual é mais bem compreendido ao visualizar individuos,
organizacdes e sociedades como um todo interconectadamente em seu contexto institucional
e cultural” (Lundvall, 1992, p. 1, tradugdo nossa). E também importante destacar o conjunto
de habitos, rotinas, praticas estabelecidas, regras e leis comuns que regulam as relacdes e
interacdes entre individuos, grupos e organizaces (Edquist e Johnson, 1997 apud Edquist,
2001), significando que os padrbes de interagdo numa economia s&o influenciados pelo

contexto institucional. A prépria estrutura econdémica de um pais ou regido — por exemplo, a

% Nesta dissertacdo sera discutido o papel das ICT e das empresas. Entretanto, ndo menos importante, o Estado é
responsavel por formular, coordenar e executar politicas publicas de educagdo, ciéncia e tecnologia,
desenvolvimento econémico e industrial e de fomento a inovagdo no longo prazo, reduzindo assim as incertezas
relacionadas ao investimento em inovacdo e criando instituicdes que regulamentam os setores produtivo e
financeiro (Mazzucato, 2011), além de manter um ambiente macroecondmico mais estavel para o pais (De Negri
e Kubota, 2008). Existem outros atores importantes como, por exemplo, entidades de apoio tecnolégico — centros
tecnoldgicos, parques tecnoldgicos e incubadoras de empresas, associagfes empresariais e sindicais, empresas de
consultoria — e entidades do sistema financeiro — bancos e seguros, mercados financeiros, empresas de capital de
risco, anjos investidores anjos, sociedades de investimento.
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sua composi¢do em termos de universidades e instituicdes de pesquisa, setores industriais e
tecnologias — condiciona o contexto institucional®’.

A capacidade de inovar é, portanto, moldada por essas diversas instituicdes, que
incluem um arcabouco legal (sistemas de propriedade intelectual, de normas técnicas e
sistemas financeiros, etc.), praticas que regulam os mercados, redes sociais, grupos
profissionais, dentre outras. O comportamento e a natureza especifica das organizacfes e
instituicOes e das suas relagdes possuem influéncia critica sobre o processo de inovacdo. As
organizacOes, e mais particularmente as ICT e empresas, devem cada vez mais desenvolver
capacitacGes para sentir, moldar e aproveitar as oportunidades disponiveis no seu ambiente
interno e no ambiente externo, de modo a sustentar sua competitividade e desempenho através
do aprimoramento, combinacdo, protecdo e, quando necessario, reconfiguracdo dos seus
ativos tangiveis e intangiveis (Teece, 2007), no sentido de que elas aprendem e evoluem
(Levinthal, 1996; Dosi e Malerba, 1996).

A participacdo da ICT e da empresa no processo de inovagdo requer, portanto, um
esforco matuo de entendimento entre as partes, devendo a interacdo se estabelecer através de
codigos comuns, existindo uma “traducao” das linguagens do pesquisador e do gestor e do

empresario, além de salientar as motivac6es de cada um para colaborar.
11.1 O papel das ICT no processo de inovagao

O papel das universidades e instituicdes de pesquisa no desenvolvimento de importantes
industrias baseadas em ciéncia e tecnologia — notadamente na biotecnologia, nos novos
materiais e nas tecnologias da informacdo e comunicacdo — foi bem documentado por
Rosenberg e Nelson (1994), Mowery e Nelson (1999) e Mowery et al. (2001).
Particularmente, as universidades podem ser muitas vezes consideradas como o ponto inicial
do processo de inovacdo quando ocorre transferéncia de tecnologia para o setor produtivo,
referindo-se a comercializacdo da pesquisa académica, patenteada ou ndo, envolvendo o
licenciamento de invencgdes, a transferéncia de know-how e o empreendedorismo académico
por meio da criacdo de empresas spin-offs (Jensen e Thursby, 1999; Thursby et al., 2001). A

tese da Hélice Tripla de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) manifesta que a universidade tem um

%" De acordo com Edquist (2001), os processos de inovagdo possuem caracteristicas evolucionarias, ou seja, sio
dependentes da trajetoria (path dependence) ao longo do tempo. Isto significa que ha sempre uma elevada
incerteza relativa ao resultado final de qualquer inovagdo. Além disso, a historia e a cultura de um pais e de uma
empresa determinam o seu desempenho econdmico, social e politico e, portanto, influenciam a trajetoria dos
processos de inovagao (conhecimento e aprendizado sdo cumulativos, logo a prépria capacidade de aprendizado
dependera daquilo que ja se aprendeu no passado). Assim, esta “herang¢a” de competéncias e conhecimentos
acaba por limitar o caminho que as empresas e as economias seguem.
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papel de destaque no processo de inovacdo em sociedades crescentemente baseadas em
conhecimento. Isso decorre de uma transformagcdo histdrica e social do seu papel primordial
de ensino, pesquisa e extensdo. Desse modo, a crescente proeminéncia de conhecimento e
pesquisa para 0 desenvolvimento econémico desencadeou essa terceira missdo da
universidade a partir da década de 1970.

No caso particular dos institutos de pesquisa, apesar de muitos integrarem pesquisa e
extensdo com algum ensino, estdo geralmente mais voltados para pesquisa aplicada e
desenvolvimento tecnoldgico, situando-se, portanto, mais proximos as empresas do que as
universidades. Rush et al. (1995) apud Quental et al. (2001) apontaram a contribuicdo dos
institutos de pesquisa para a inovacdo, destacando seu papel de oferta de servicos
tecnoldgicos altamente especializados que apoiam as empresas nas suas atividades inovadoras
— infraestrutura tecnoldgica, experiéncia de grupos de pesquisa e aplicacdo de competéncias e
equipamentos para resolver problemas especificos da empresa. Oliveira e Telles (2011)
propGem uma atuacdo diferenciada dos institutos de pesquisa em interface com empresas e
universidades: por ja fornecerem tradicionalmente servicos diversos para as empresas
(metrologia, calibracdo, testes de produtos e processos, etc.) e desenvolverem projetos de
pesquisa em parceria com universidades, eles ttm um potencial aglutinador e catalisador da
inovacdo, podendo fomentar a producdo de inovacdo através de servigos tecnoldgicos
altamente especializados, como prova de conceito, reducdo a pratica (escalonamento de
tecnologias) e testes de produtos. Na cooperacdo com universidades, 0s institutos de pesquisa
podem tirar proveito dos conhecimentos acumulados nas pesquisas mais basicas para
realizarem esforcos de pesquisa tecnoldgica que tragam novas solugdes para as empresas.

As estratégias em torno da geracdo de conhecimento e de inovagdo nos paises mais
desenvolvidos apontam para um longo e continuo processo historico de construgdo das
relacOes entre ciéncia e tecnologia, cada vez mais intensas e funcionando de modo sistémico,
sendo pesquisa e desenvolvimento ambos relevantes e representantes das duas dimensdes das
atividades inovativas. No Brasil, tais estratégias ndo estdo plenamente construidas (Suzigan e
Albuquerque, 2008): o atraso na criagdo das universidades e instituicGes de pesquisa e a
desconexdo entre pesquisa cientifica e sistema de ensino superior até 1920, combinados a
industrializacéo tardia e ao inicio do sistema financeiro brasileiro, sdo alguns dos principais
fatores que explicam a desconex&o entre ciéncia e tecnologia e inovagao.

Como resultado desse processo histérico, os desafios atuais das ICT brasileiras sdo
muitos. Segundo Salles-Filho e Bonacelli (2010), as universidades e instituicbes de pesquisa

precisam melhorar sua percepcéo sobre o ambiente de inovacao para a adequada transferéncia
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de conhecimento e tecnologia ao setor produtivo, incluindo também o seu papel na promogéo
de empreendimentos de base tecnoldgica. Para tal, torna-se relevante que as ICT busquem
adotar ensinamentos de gestdo estratégia da inovacdo para analisar seu ambiente interno e
externo (Schilling, 2013) e entender as relacbes que mantém com o Estado, a sociedade, as
empresas, dentre outros atores envolvidos na inovagdo. As ICT também tém de lidar com
diversos aspectos do processo de tomada de decisbes, mais particularmente no que diz
respeito aos seus recursos valiosos e limites de acdo — uma analogia aos limites da empresa
em ambientes dindmicos, de rapida mudanca tecnoldgica (Nelson e Winter, 1982; Peteraf,
1993; Teece, 2007) — dentre outras estratégias necessarias a sua efetiva participacdo no
processo de inovacgdo. As principais motivagdes das ICT para tal e, consequentemente,
colaborar com as empresas incluem: acesso a fonte alternativa e flexivel de recursos e a
equipamentos de pesquisa mais modernos; atualizacdo do conhecimento tecnolégico; impulso
a formacdo de pesquisadores; conhecimento dos problemas reais da empresa; e possibilidade
de gerar estimulo aos pesquisadores por meio de ganhos econdémicos.

Torna-se, portanto, primordial mover-se além da visdo tradicional, por muito tempo
dominante, que opde as atividades desempenhadas pelas ICT daquelas desempenhadas pelo
setor privado. A promocdo da inovacgao requer a participacdo das ICT como um dos seus
pilares. Se o ambiente global exige que elas mudem suas estratégias em resposta a nova
economia do conhecimento e da inovagdo, isso € particularmente ainda mais relevante nos
paises em desenvolvimento, como no Brasil, onde os recursos alocados para P&D sdo mais
escassos, ha menor participacdo das empresas no financiamento e na execucdo de P&D, e
falta conexdo entre o sistema de ciéncia, tecnologia e inovacdo (C&T&I) e o sistema
produtivo, entre outros obstaculos ao aproveitamento do pleno potencial das ICT e a

eficiéncia dos sistemas de inovagé&o.
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11.2 Gestdo da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia nas ICT

A propriedade intelectual vem sendo cada vez mais protegida e utilizada como
instrumento de transferéncia de tecnologia, da universidade para a inddstria, promovendo a
interacdo entre esses atores para a criacdo de empresas, o licenciamento de tecnologias e as
parcerias colaborativas nos paises desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos
(Mowery et al., 2001; Thursby et al., 2001). As mudancas ocorridas no ambiente legal norte-
americano durante a década de 1980%, no sistema internacional de propriedade intelectual e
aquelas relacionadas a concessdo de financiamento publico em todo o mundo, além da
crescente importancia da ciéncia para a inovacao tecnolégica, contribuiram para aumentar a
protecdo da propriedade intelectual, em especial por patente®, e as atividades orientadas para
o0 mercado. As universidades e instituices de pesquisa nos Estados Unidos foram muito
inspiradas pela criacdo dos escritorios de transferéncia de tecnologia (do inglés, Technology
Transfer Offices — TTO), pelo surgimento dos pélos, arranjos ou distritos (clusters) de alta
tecnologia, pelo dinamismo dos spin-offs académicos e pela colaboracdo universidade-
industria que caracterizam o sistema nacional de inovacao norte-americano (Hall, 2006;
Sampat, 2006). Paises em desenvolvimento e menos desenvolvidos também se espelharam
nessas tendéncias’® (Forero-Pineda, 2006; Zuniga, 2011).

O tema da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia nas universidades e

instituicbes de pesquisa requer considerar um conjunto de aspectos e de instrumentos

%8 Além do Bayh-Dole Act (ver nota 5), também, em 1980, foi estabelecido o Computer Software Act, que
adaptou a legislacdo de direito autoral para ampliar a protecdo (por patentes) de novos programas de
computador, e o Chakrabarty Rule, Doutrina Judiciéria relacionada a matérias vivas, que gerou uma nova
orientacdo para o patenteamento nessa rea bioldgica, alcancada ap6s muitos anos de processos judiciais, sendo a
decisdo a favor da concessdo de uma patente para um organismo geneticamente modificado e abrindo espago
para o patenteamento relacionado a matérias vivas, engenharia genética e biologia molecular (sequenciamento de
DNA, genes e proteinas de origem humana, animal e de plantas). A Court of Appeals for the Federal Circuit
(CAFC) foi criada em 1982, particularmente conhecida por suas decisdes sobre direito de patentes, sendo o
Unico tribunal de nivel de apelagdo com competéncia para questionar recursos de casos de patente, tornando mais
agressiva a execucdo e cumprimento dos direitos de patente. Por ultimo, em 1984, foi estabelecido o
Semiconductor Chip Protector Act, um novo aparato legal construido para proteger a propriedade intelectual
incorporada em desenhos de circuitos de semicondutores (Cohen et al., 2000; Coriat et al., 2002), o que, na
legislagdo brasileira, denomina-se topografia de circuito integrado.

% E importante ressaltar que, apesar do crescimento do patenteamento e licenciamento por universidades e
instituicBes de pesquisa, as patentes representam um dos muitos canais através dos quais a pesquisa contribui
para a mudanga técnica na inddstria e o crescimento econdmico, sendo, de fato, relativamente pouco importante.
Publicac@es, conferéncias e intercdmbio informal de informacéo foram considerados mais importantes, enquanto
patentes e licengas foram consideradas em Gltimo lugar (Sampat, 2006).

"% por outro lado, segundo Mowery e Sampat (2005) apud Pévoa (2008), as universidades norte-americanas ja
apresentavam uma tendéncia de crescimento do nimero de patentes e de licenciamentos antes do Bayh-Dole Act
em 1980, nao havendo nenhuma quebra estrutural na série temporal da participagdo das universidades no total de
patentes. Assim, esta legislacdo ndo foi tdo necessaria para desencadear a atitude das universidades em direcdo a
atividade de patenteamento, e sim favorecer o ambiente institucional e o sistema universitario norte-americano.
Contudo, os autores parecem subestimar os efeitos desta legislacdo em outros paises.
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institucionais necessarios para que, de fato, a transferéncia da tecnologia efetivamente
aconteca. A criacao e disseminacdo do conhecimento estéo, de certo modo, no centro de todas
as suas atividades. O desafio é perceber como esse conhecimento pode ser adequadamente
utilizado como um ativo que cria valor para a economia, a sociedade e a propria instituicéo.
Algumas evidéncias empiricas podem ser destacadas no sentido de criacdo de valor em
universidades e instituicOes de pesquisa: o papel das patentes no licenciamento de tecnologias
académicas (Sampat, 2006; Somaya, 2012); e patentes e motivacdo de pesquisadores e
pessoal de P&D em universidades (Shane e Somaya, 2007). Nos paises menos desenvolvidos,
como no Brasil, a maioria das ICT ainda ndo é capaz de gerir adequadamente sua propriedade
intelectual e comercializar seus resultados de pesquisa protegidos (P6voa, 2008; Dalmarco et
al., 2011; Cota Janior, 2012), apesar da aceleracdo dos depoésitos de patentes nacionais, desde
a segunda metade da década de 1990, segundo Pévoa (2008), motivada por mudancas legais
(em especial a nova Lei da Propriedade Industrial) e mudangas comportamentais dos
pesquisadores e gestores, principalmente, em relacdo & propriedade intelectual .

Entretanto, o estudo de P6voa (2008) apontou que a patente € um dos mecanismos de
transferéncia de tecnologia menos utilizados pelos grupos de pesquisa das ICT brasileiras. O
seu uso possui uma correlagdo maior com tecnologias fisicas (produtos, equipamentos ou
protétipos e materiais) do que com novos processos e técnicas (mais relacionados aos
mecanismos de consultoria e treinamento), ndo possui muita relevancia para tecnologias em
estado embrionario e aumenta caso a empresa parceira possua alguma capacidade absortiva
(dado que a patente embute um tipo de conhecimento tecnoldgico que exige da empresa uma
capacidade de assimilar a tecnologia). A patente ndo é requisito para que exista uma relacao
de transferéncia de tecnologia, mas ela pode agir como um mecanismo facilitador, ou até
mesmo necessario, dependendo do tipo de tecnologia. Algumas experiéncias brasileiras mais
atuais tém, inclusive, destacado o licenciamento de pedidos de patente como estratégia para
negociar a manutencdo dos direitos patentarios, especialmente no exterior, ou para a criacao
de empresas spin-offs (UNICAMP, 2008; Cesar, 2009), o que indica a natureza embrionaria
dessas tecnologias. Isso corrobora com o estudo de Thursby et al. (2001) sobre os
licenciamentos realizados por universidades norte-americanas.

Dalmarco et al. (2011) buscou analisar o esforgo “inovador” das universidades

brasileiras, verificando que o aumento na publicacdo de trabalhos cientificos ndo estimula a

™ Segundo o autor, a postura pro-patente ja fazia parte da cultura das universidades e instituicdes publicas de
pesquisa brasileiras desde a década de 1980, o que inclusive corrobora com as atividades de patenteamento no
ambito da CNEN desde essa década (ver subsecao 11.2.1).
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criacdo de novas tecnologias, tampouco impulsiona a atividade inovadora na industria
brasileira. Sua analise parece explicar que as universidades estdo mais preocupadas em
proteger o conhecimento criado per se, como estratégia para aumentar a reputacdo dos
pesquisadores (Sullivan e Daniele, 1996; Cohen el al., 2000; Somaya, 2012), em detrimento
as parcerias tecnoldgicas com empresas. Ao invés de fornecerem tecnologias para as
empresas, as universidades mantém o conhecimento na prateleira, sob a forma de patentes.
Apesar dessa visdo menos otimista, segundo os dados do MCTI (2013, 2014), as ICT
brasileiras apresentaram um aumento do nimero de contratos de licenciamento de tecnologia.

Cota Junior (2012) salientou que o modus operandi nas ICT ainda é bastante
embrionario. Antes da Lei de Inovacdo e consequente criagdo dos NIT, a transferéncia de
tecnologia era realizada de forma pouco sistematizada e ndo institucionalizada, geralmente
pelos préprios pesquisadores, ocorrendo, muitas vezes, a apropriacdo, por empresas, de
tecnologias geradas com a participacdo das ICT sem uma remuneracdo adequada. Com o
advento da Lei, os NIT passaram a contribuir para a participacdo mais efetiva das ICT no
processo de inovacgdo. Entretanto, seu bom funcionamento depende de dois fatores essenciais:
recursos para o desenvolvimento das a¢fes operacionais e pessoal qualificado e capacitado.
Grande parte dos NIT ndo possui ambos os fatores e depende da captacdo de recursos
governamentais para contratar bolsistas, realizar treinamentos e manter suas atividades. A
eficdcia dos NIT também é varidvel (Fujino e Stal, 2007), sendo, portanto, 0 apoio
institucional de extrema importancia. Enquanto as organizacdes e empresas privadas
contratam profissionais no mercado para lidar com a gestdo da propriedade intelectual,
licenciamento e transferéncia de tecnologia, poucas universidades e instituicfes publicas de
pesquisa, e basicamente apenas as maiores, possuem NIT com estrutura para tal.

Segundo Salles-Filho e Bonacelli (2010), as maiores lacunas das universidades e
instituicdes publicas de pesquisa brasileiras, devido a falta de apoio e sustentabilidade
institucional, s@o as atividades complementares ou adicionais para elevar suas competéncias
essenciais na gestdo de C&T&I. Dentre elas, destacam-se a criacdo, defini¢do e avaliacdo de
suas rotinas para as atividades de P&D, gestdo do conhecimento e transferéncia de tecnologia
— 0 que inclui protecdo da propriedade intelectual, contratagdo, parceria, licenciamento de
tecnologia e outras modalidades de transferéncia, marketing de tecnologia para identificar o
potencial comercial dos resultados de pesquisa, desenvolvimento de projetos, venda de
produtos e servigos. Outras atividades para as quais se exige uma percep¢do especifica do
processo e do contexto da inovacdo seriam, segundo 0s autores: captacdo de recursos

financeiros e geracdo de receita para financiamento e desenvolvimento de atividades de
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pesquisa e inovacgdo; compartilhamento de trabalho, criacdo e participacdo em redes
colaborativas (cada vez mais importantes para o desenvolvimento de atividades em que a
tecnologia é componente chave); atracdo, formacao e capacitacdo de recursos humanos.

No que diz respeito a profissionalizacdo e gestdo das atividades de propriedade
intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia, Salles-Filho e Bonacelli (2010)
apontam 0s principais obstaculos, enquanto Fujino e Stal (2007) apresentam algumas
sugestdes para melhorar o desempenho dos NIT nessas atividades. De um nivel macro para
micro, e com base em evidéncias empiricas das ICT brasileiras (REPICT, 2006, 2008), pode-
se organiza-los como: a) cultura ou consciéncia sobre o tema, o qual ndo representa uma
prioridade na maioria das ICT; b) promogdo de imagem positiva da ICT para conquistar
espaco na agenda das empresas e valorizar a pesquisa académica, incluindo o tratamento
estratégico da informacdo para divulgacdo das agdes institucionais de propriedade intelectual
e transferéncia de tecnologia e de ferramentas que potencializem as oportunidades de
comercializacdo para o setor produtivo; c) estrutura adequada de funcionamento, abrangendo
uma politica de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia e rotinas bem definidas
gue analisem o processo de geracdo da inovacdo (identificacdo de uma invencdo potencial,
avaliacdo tecnoldgica e de mercado para sua comercializacdo e manutencao dos processos de
protecdo intelectual); d) recursos financeiros para capacitacdo de pessoal, contratagdes
necessarias e manutencdo dos processos de protecdo intelectual; €) pessoal engajado com
capacidade e competéncia no tema e valorizacdo desses profissionais, 0 que também exige
perfil mais habilidoso para monitorar o ambiente externo e alimentar as demandas ou
oportunidades detectadas ao ambiente interno; f) recursos para realizar gestdo de projetos e
empreendedorismo. S&o atividades cada vez mais importantes que permitem aos
pesquisadores e gestores de tecnologia a participacdo das ICT no processo de inovacéo.

Alguns aspectos relacionados ao ambiente externo séo igualmente importantes (Fujino
e Stal, 2007; Salles-Filho e Bonacelli, 2010): um quadro regulamentar mais claro sobre a Lei
de Inovacdo e outros mecanismos de estimulo a inovacdo; menor tempo de espera entre
depdsito e concessdo dos pedidos de patente no INPI; melhoria da qualidade da publicacdo
em revistas indexadas nacionais e internacionais; e incorporacdo de novos indicadores de
avaliacdo de pesquisadores, que ndo sejam apenas indicadores de protecdo de patentes e de
outros tipos de propriedade intelectual, mas também de licenciamento e transferéncia dessas
tecnologias protegidas e outras tecnologias de relevancia econémica e social para empresas,

como medidas de impacto no desenvolvimento socioecondémico do pais.
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11.2.1 A CNEN e seu sistema de gestéo da inovagéo (SGI)

A CNEN é uma autarquia federal criada na década de 1950 e, desde 1999, vinculada ao
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (MCT]I), sendo o 6rgdo responsavel por regular
as atividades nucleares no Brasil, estabelecer normas e regulamento em radioprotecdo e
segurancga nuclear. Também tem como atribuicdo institucional executar atividades de P&D
relacionadas as areas de tecnologia nuclear e de aplicacbes das radiagdes ionizantes e
atividades de formacédo especializada de recursos humanos para o setor nuclear. A CNEN
ainda assessora 0 MCTI na formulagdo da Politica Nacional de Energia Nuclear e exerce o
controle das atividades nucleares no Pais para garantir o uso seguro e pacifico da energia
nuclear. Para tanto, a CNEN licencia e controla instalacdes nucleares e radiativas das areas
médica, industrial, de pesquisa ou de eletricidade, credencia os profissionais que atuam nessas
instalacBes e responde pelo destino final dos rejeitos gerados.

A CNEN conta com 14 unidades, localizadas em nove estados brasileiros, além de deter
o0 controle acionario das duas inddstrias do setor: IndUstrias Nucleares do Brasil S/A (INB),
que atua no ciclo do combustivel nuclear, e Nuclebras Equipamentos Pesados S/A
(NUCLEP), na area de caldeiraria pesada para usinas nucleares ou unidades convencionais.
Sete das 14 unidades sdo unidades técnico-cientificas vinculadas a Diretoria de Pesquisa e
Desenvolvimento (DPD): Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), no
campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte — MG;
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), no Rio de Janeiro — RJ; Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), no
campus da Universidade de Sao Paulo (USP), em Séo Paulo — SP; Instituto de Radioprotegéo
e Dosimetria (IRD), no Rio de Janeiro — RJ; Centro Regional de Ciéncias Nucleares do
Nordeste (CRCN-NE), no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em
Recife — PE; Centro Regional de Ciéncias Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO), em
Abadia de Goids — GO; e Coordenacdo do Laboratorio de Pogos de Caldas (LAPOC), em
Pocos de Caldas — MG.

A DPD e suas sete unidades técnico-cientificas contam com aproximadamente 2.000
servidores, dos quais 47% possuem mestrado e doutorado. A grande maioria dos
pesquisadores estd credenciada a orientar alunos de pds-graduacdo em diversos niveis. A
producdo cientifica desse grupo pode ser sumarizada com, em média, 250 artigos cientificos
por ano em periddicos indexados internacionais, contribuindo para formacéo de mais de 50
doutores e 100 mestres. A maior parte das unidades da CNEN possui cursos de pds-graduagao
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stricto sensu e intercdmbio com universidades na forma de oferta de orientacdo, co-orientagéo
e laboratorios para desenvolvimento de dissertacOes e teses (CNEN, 2014).

A CNEN realiza atividades de P&D em parceria com universidades e instituicbes
publicas e privadas de pesquisa e, também, com empresas publicas e privadas através de
programas constituidos por projetos e atividades. Nas relacbes com empresas destacam-se
aquelas do setor nuclear e dos setores mineral, siderurgico, petrleo e gas, quimico e
farmacéutico. A proximidade de suas unidades as principais universidades brasileiras e a
multidisciplinaridade inerente as suas atividades de P&D exigiu da CNEN o desenvolvimento
de um amplo portfélio de competéncias técnico-cientificas e o estabelecimento de relaces
formais em funcdo da geracdo de novos produtos e processos visando a transferéncia de
tecnologia para o setor produtivo. Isso tem propiciado contribuicbes efetivas para o
desenvolvimento do setor nuclear brasileiro, assim como dos demais setores que necessitem
dessas competéncias. Atualmente, existem mais de 150 projetos de P&D em andamento na
area nuclear e areas correlatas, cujos resultados podem gerar novos produtos e processos
passiveis de protecdo, especialmente por patente (CNEN, 2014).

A CNEN possui atualmente, como resultado de sua producao tecnoldgica propria ou em
parceria, 159 pedidos de patente depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) do Brasil, que s&o mantidos diretamente pela Instituicdo’®, sendo nove patentes
concedidas, além de 19 registros de softwares e 30 pedidos de registro de marcas no Brasil
(CNEN, 2014). A CNEN vem exercendo sua estratégia proprietaria por meio da aquisicao e
manutencdo de direitos patentarios desde década de 1980°°, e assim, construindo o seu
portfélio de patentes’®. Entretanto, sua estratégia proprietaria, apesar de proteger tecnologias
centrais e correlatas, limita-se a depdsitos de patentes nacionais, ndo acompanha as demandas
reais do mercado e ndo é direcionada para combinar ou complementar tecnologias que possam

tipicamente sustentar suas vantagens competitivas atuais e futuras (Somaya, 2012).

2 Dados obtidos até setembro de 2014. H& diferenca quantitativa entre os processos de patente sendo
internamente acompanhados pela CNEN, prdprios ou em cotitularidade (depdsitos, exames, exigéncias formais e
técnicas, oposi¢des, nulidade, pagamento de anuidades e de outras retribui¢des junto ao INPI) e 0s processos de
patente em que a CNEN ¢€ cotitular com outras instituicGes ou empresas, que ndo sao acompanhados diretamente
pela Instituicdo. De acordo com a base de patentes do INPI, estes Gltimos totalizam 228 processos de patente.

® Os depositos dessa época ja se encontram arquivados, seja por falta de cumprimento de exigéncia, falta de
interesse do inventor ou abandono. Nesse sentido, o depdsito mais antigo ainda sendo acompanhado refere-se a
Pl 9805601-8 “Processo de determinagdo da direcdo de laminacdo de ligas metalicas por ultrassom”, depositada
em 29/09/1998 e concedida em 18/10/2011.

™ No estudo de Pévoa (2008), a CNEN estava entre os quatro institutos publicos de pesquisa brasileiros que
mais patentearam entre 1979 e 2004, ficando em terceiro lugar com 83 depositos, correspondendo a 50% dos
depositos no dominio de “técnicas nucleares”.
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E importante ressaltar que a CNEN estabeleceu suas primeiras normas que regulam os
critérios de premiacgdo ao inventor pela exploracdo comercial da patente em 1999, por meio da
Resolucdo da Comissdo Deliberativa da CNEN n° 099, de 16 de setembro de 1999, e da
Instrucdo Normativa IN-SPC-0010/1999. A interacdo com outras ICT e empresas, publicas e
privadas, vem gerando alguns depdsitos de pedidos de patente em cotitularidade, a exemplo,
com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Itajuba
(UNIFEI), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal
de Sergipe (UFS) e Universidade de S&o Paulo (USP), Fundacdo de Amparo a Pesquisa do
Estado de S&o Paulo (FAPESP) e as empresas INB, CBPAK Embalagens, Petroleo Brasileiro
S/A (PETROBRAS), BIOLAB Farmacéutica e TRICOM Tecnologia.

Na area de empreendedorismo e criacdo de empresas, a CNEN ainda atua por meio do
Centro de Inovacdo, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), que foi estabelecido como
Incubadora em Sdo Paulo no &mbito da parceria entre o IPEN e a USP, também com o apoio
da Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia e Tecnologia do Estado de Sao Paulo
(SDECT), do Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Sdo Paulo (SEBRAE-SP) e
do Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT). Atualmente existem 123 empresas incubadas,
muitas das quais interagem com os centros e laboratérios de P&D da CNEN.

Apesar do razoavel portfdlio de patentes, das parcerias de desenvolvimento colaborativo
e do empreendedorismo e criacdo de empresas, a CNEN possui dificuldades em comercializar
sua propriedade intelectual. Ha apenas um contrato de licenciamento de tecnologia, com a
empresa MRA IndUstria de Equipamentos Eletrénicos, para a exploragdo comercial do pedido
de patente “Monitor de Radiacdo” (nome comercial MRA 7028), desde 2001 (CNEN, 2014).
Alguns novos contratos e acordos de parceria com empresas para licenciamento e
desenvolvimento de tecnologias de interesse do setor produtivo estdo em negociagdo. A
consolidacdo de uma estratégia patentaria é, portanto, de extrema relevancia para que suas
tecnologias ndo permanecam na prateleira. A CNEN deve buscar a avaliagdo do potencial de
mercado do seu portfélio de patentes visando a uma estratégia de “intensificacdo”, 0 que,
segundo Somaya (2012), requer utilizar as vantagens dos direitos patentarios para negocia-los
de forma eficaz e obter rendimentos adicionais por meio do licenciamento. Ao mesmo tempo,
a CNEN deve construir uma estratégia proprietaria que atenda de forma equilibrada tanto as

suas necessidades internas quanto as necessidades do setor produtivo nacional.

" Vale ressaltar que a formalizacéo dessas parcerias e os resultados gerados a partir destas ainda ndo estio
plenamente mapeados pela CNEN.
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Considerando que cada unidade possui suas caracteristicas proprias, como estratégia
institucional para a sua insercao no novo ambiente de C&T&I do Pais, a CNEN, por meio da
DPD, estabeleceu seu Sistema de Gestdo da Inovacdo — SGI — que a dota de mecanismos para
a implementacdo e operacionalizacdo dos incentivos a inovacdo, nos termos da Lei de
Inovacdo. O SGI é constituido pela Politica de Inovacdo da CNEN e pelos respectivos agentes
desta Politica, representados pelas unidades técnico-cientificas e seus NIT locais, pelo Ndcleo
de Coordenacéo da Inovacdo (NCI) e pelo Comité de Inovacdo (Cl). O SGI foi estabelecido
pela Resolugdo da Comissdo Deliberativa® da CNEN n°70 de 21/12/2007, que aprovou a
Politica de Inovacdo e a Instru¢cdo Normativa DPD 001/2007. Tais normas ainda estabelecem:
procedimentos e regras para aplicacdo da Lei de Inovagdo na CNEN; atribuicdes dos NIT
locais e do NCI no ambito da DPD; e mecanismos de transferéncia de tecnologia, prestacdo
de servicos e acordo de parceria tecnoldgica.

A Politica de Inovagdo da CNEN tem como premissa que “os projetos de pesquisa
cientifica e de desenvolvimento tecnolégico da CNEN devem, entre outros objetivos, gerar
inovacOes para atender as demandas do setor nuclear do pais, bem como de outros setores
produtivos de interesse institucional” (Instrucdo Normativa DPD 001/2007, CNEN, 2007,
p. 6). Apesar desses instrumentos de gestdo e diretrizes internas de inovacdo, a CNEN ainda
ndo possui uma politica de propriedade intelectual que contemple os mais diversos atores de
relacionamento da CNEN (servidores, estudantes, estagiarios, bolsistas, parceiros,
colaboradores, especialistas visitantes, terceirizados), 0 que, somado a caréncia de recursos
humanos capacitados nos NIT, gera obstaculos para a gestdo da sua propriedade intelectual e

para o relacionamento com o ambiente externo.
11.2.1.1 A proposta do sistema de oferta publica de tecnologia (SOPT) da CNEN

O sistema de oferta publica de tecnologia (SOPT)"" representa uma ferramenta de
divulgacdo das tecnologias desenvolvidas na CNEN com o objetivo de potencializar a
transferéncia de tecnologia para o setor produtivo, sejam empresas publicas ou privadas,
oferecendo elementos de decisdo sobre as melhores opcbes de comercializagcdo das
tecnologias disponiveis. A proposta inicial do sistema foi elaborada pela DPD em 2008. A
estrutura foi delineada em termos de caracteristicas funcionais e conta com trés modulos: a)

modulo para o NIT de cada unidade técnico-cientifica da CNEN incluir tecnologias e

" Orgéo colegiado maximo da CNEN.
" E importante ressaltar que o SOPT é um projeto interno da CNEN ainda ndo divulgado, razdo pela qual néo
existem documentos publicados que possam ser utilizados como referéncia bibliogréafica.
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empresas interessadas; registrar pareceres de avaliacdo técnica das empresas interessadas em
determinada tecnologia; alterar dados e consultar tabelas de temas e instituicdo parceiras;
imprimir relatérios gerenciais; b) modulo para o NCI validar as tecnologias inseridas;
cadastrar os NIT; alterar tabelas; emitir relatorios gerenciais; ¢) médulo visitante, destinado a
qualquer pessoa ou organizagdo interessada, com acesso via Internet, contendo informacoes
sobre as tecnologias disponiveis, as regras de comercializacdo dessas tecnologias e as
tecnologias transferidas.

Com relacdo ao desenho inicial, o sistema contou com os seguintes dados: a) titulo da
tecnologia (sucinto e claro); b) tema em que se enquadra a tecnologia, selecionado a partir de
uma tabela pré-cadastrada; c) tipo de protecdo intelectual, selecionado a partir de uma tabela
pré-cadastrada; d) nimero e data do depdsito/registro de propriedade intelectual; e) depdsito
no PCT e paises selecionados; f) inventores, departamento e instituicdo (unidade técnico-
cientifica da CNEN e outras ICT, quando existe cotitularidade); g) breve descricdo da
tecnologia e estagio de desenvolvimento; h) requisitos especificos da tecnologia, por exemplo,
atendimento a normas técnicas ou outro tipo de regulamentacdo, necessidade de importacédo
de componente ou insumo, cotitularidade com outra instituicdo, dentre outras. Foi realizado
um piloto com as unidades técnico-cientificas da CNEN, que foram solicitadas a cadastrar e
classificar suas tecnologias, protegidas ou ndo por propriedade intelectual.

Para a consolidacdo do sistema, faz-se necessario validar os dados do sistema e
prospectar as tecnologias potenciais (identificar potencial econdmico e de mercado,
aplicacdes e beneficios do uso da tecnologia). O SOPT foi, nesse sentido, uma das motivacoes
para a elaboragéo do projeto de dissertacdo da mestranda. Ademais, a realizacdo do estudo de
caso de uma tecnologia selecionada a partir do portfélio de patentes da CNEN foi essencial
para validar os fatores condicionantes do potencial de exploragdo comercial da patente e,
consequentemente, para elaborar e validar o formulario de informacg6es estratégicas, de modo

a contribuir para o aperfeicoamento do referido sistema da CNEN.
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11.2.2 As dificuldades das ICT no processo de inovagdo: uma visdo dos procedimentos

administrativos e juridicos

A Lei de Inovacdo constitui um importante instrumento criado para incentivar a busca
de solucGes inovadoras, assumindo papel relevante nas ICT, vez que interfere diretamente no
cenario de P&D brasileiro para estreitar os seus lagos com as empresas e oferecer condi¢Ges
mais propicias para melhorar as relagcbes entre as partes. Tais condi¢Ges referem-se a
possibilidade de institucionalizar a interacdo entre ICT, que detém a possibilidade de produzir
conhecimento a custo acessivel, e empresa, que precisa inovar para melhor competir. No
ambito da Lei, existem duas modalidades bésicas de interacdo ICT-empresa, a prestacdo de
servigos (art. 8°) e a parceria (art. 9°), e cinco tipos de contrato: a) contrato de prestacdo de
servicos; b) contrato de permissdo e compartilhamento de laboratdrios, equipamentos,
instrumentos, materiais e instalacBes da ICT; c) contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracéo de criacdo desenvolvida; d)
contrato de cessao de direitos de propriedade intelectual; e) acordo de parceria.

O novo panorama posto as ICT, principalmente as publicas, exige que suas estruturas
sejam mais ageis, flexiveis e profissionais e se adaptem as rapidas mudangas que caracterizam
a criacdo de conhecimento na atualidade; determina, ainda, que elas andem no ritmo célere
das empresas que competem, preservando sua missao institucional, ndo somente composta da
producdo de conhecimento (Bocchino et al., 2010). Segundo os autores, as ICT publicas
precisam adaptar sua estrutura interna as novas necessidades e criar mecanismos que facilitem
a contratacdo segundo os ritos e procedimentos juridicamente estabelecidos. Ademais, ha que
se dispor das condicdes plenas para estabelecer as parcerias com 0s agentes externos, publicos
ou privados, e celebrar acordos, prestar servicos e receber recursos financeiros.

Para tal, todas as acOes relacionadas a P&D&I no ambito das ICT publicas devem ser
socialmente transparentes, pois envolvem ente e recursos plblicos. E preciso que essa
transparéncia seja devidamente documentada em autos de processos bem instruidos que
minimizem possiveis problemas futuros, porquanto os atos praticados pelos administradores
publicos estdo sujeitos ao exame dos 6rgdos de controle externo, notadamente a
Controladoria-Geral da Unido (CGU) e o Tribunal de Contas da Unido (TCU). Cabe ressaltar
o0 papel da Procuradoria-Geral Federal (PGF) junto as ICT publicas, que deve examinar e se
manifestar quanto as condic¢des da parceria ou da prestacdo de servigos, considerar a escolha
do parceiro, as clausulas dos contratos e toda a documentacdo relacionada ao projeto a ser
executado (identificagéo do objeto, plano de trabalho com metas e etapas de execucdo, plano
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de aplicacdo dos recursos financeiros, cronograma de desembolso, pagamentos, dentre
outros). A apreciacdo da PGF abrange o instrumento da relacdo contratual da ICT com a
contratada, e da ICT com a fundacéo de apoio’® (Bocchino et al., 2010).

A atuacdo dos NIT é, nesse sentido, imprescindivel e laboriosa, sendo responsavel por
gerir a politica de inovacéo da ICT e tratar da negociacdo das parcerias e das prestacfes de
servicos com as empresas, sendo necessaria a sua expertise em procedimentos que envolvam
pesquisa, inovacao, protecdo das criagcOes intelectuais, licenciamento, cessdo e outras formas
de transferéncia de tecnologia. Ou seja, 0 NIT executa as tarefas das quais ndo pode se ocupar
0 pesquisador, por ndo dispor de tempo ou de conhecimento para resolugcdo de questdes
negociais, estratégicas e burocraticas, e atua, também, na defesa dos interesses da ICT.

Entretanto, a possibilidade de adaptar a estrutura interna da ICT, e mais particularmente
do NIT, a atual realidade ainda ndo se mostra tdo concreta e palpavel. Ndo obstante as
dificuldades individuais dos pesquisadores em atuar junto as empresas e atender as reais
demandas do mercado, existem também obstaculos relacionados aos seus procedimentos
administrativos e juridicos. Segundo Paranhos (2010), as ICT estdo longe de ser
empreendedoras devido a falta de independéncia e de uma burocracia eficiente que facilite os
processos. A estrutura, as regras e os regimentos internos das ICT precisam mudar de maneira
substancial para ocorrer uma mudanca significativa. A obrigacdo de criacdo do NIT em toda
ICT sem o apoio adequado a sua estrutura e profissionalizacdo dificilmente trard os beneficios
esperados e necessarios para promover o relacionamento com as empresas. Freitas et al.
(2013) também apontam ser necessario facilitar e padronizar a interacdo, com vistas a uma
melhor analise das possibilidades de negdcios envolvendo ambos os atores.

Muitos pontos dificultosos ja foram apontados (Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e
Gardim, 2009): a) escolha do parceiro — livre escolha da ICT em objeto ndo exclusivo,
inexigibilidade de licitacdo por notdria especializacdo, convénio para realizacdo de P&D
conjunto, dentre outros; b) licenciamento com exclusividade — dispensa de licitagdo, com
publicacdo do edital contendo a descricdo clara e suscinta do objeto, condi¢cbes para
contratagdo, critérios técnicos objetivos e prazos e condi¢cBes para comercializacdo;
c) pagamento de bolsa de estimulo a inovacdo aos pesquisadores — interpretacdes diversas

relacionadas ao valor, limite e acimulo com outras bolsas; d) afastamento do servidor da ICT

® As fundacdes de apoio, regulamentadas pela Lei n° 8.958/1994, vém cumprindo o papel de dar apoio ao
gerenciamento e as demais atividades-meio dos projetos de ensino, pesquisa, extensdo, desenvolvimento
institucional cientifico e tecnologico e de inovagdo das ICT. As referidas fundagGes sdo condicionadas ao prévio
registro e credenciamento, por ato conjunto dos Ministérios da Educacdo e da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao,
para apoiarem as ICT.
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para constituir empresa de base tecnoldgica — entende-se que o servidor publico ndo pode
explorar, dentro da empresa por ele constituida, tecnologia desenvolvida na ICT, mesmo
sendo inventor, tendo em vista que tal criacdo intelectual constitui ativo publico e, portanto, o
licenciamento deve resguardar os mesmos principios de igualdade, publicidade e ampla
participagdo dos interessados por meio de instrumentos legais pertinentes (processo licitatorio,
dispensa de licitacdo ou inexigibilidade, edital, etc.); e) receitas e despesas provenientes da
propriedade intelectual — entende-se que os valores arrecadados ndo podem ser usados
livremente pela ICT; sua aplicacédo € exclusiva para objetivos institucionais de pesquisa, 0 que
limita as acOes dos NIT que necessitam se aparelhar e contratar profissionais ou consultores
externos e impossibilita o ressarcimento as FundacGes de Apoio dos gastos com registro e
manutencdo de direitos de propriedade intelectual”; f) divisdo de titularidade em projetos
conjuntos de P&D&I — calculo de dificil mensuracdo, proporcional ao montante do valor
agregado do conhecimento pré-existente de cada parceiro; g) parceria tacita — implica em
cotitularidade de propriedade intelectual, em especial de patentes, entre diferentes ICT, o que
pode gerar conflitos de interesse relacionados as condi¢des de licenciamento.

O licenciamento de tecnologia é a questdo principal a ser tratada nesta subsecdo da
dissertacdo. Em ambos os casos de licenciamento, com ou sem clausula de exclusividade, a
Lei de Inovacéo dispensa a ICT da realizacdo de licitacdo. Existe restricdo na contratacdo com
exclusividade, que deve ser precedida da publicacdo de edital, com o objetivo de garantir a
divulgacdo e igualdade de oportunidade a todos os interessados e dispor de critérios para
qualificacdo e escolha do contratado. Para a contratacdo sem exclusividade, é permitida a
negociacdo direta entre as partes®®. Nesse tipo de contrato, a ICT licencia efou transfere
conhecimentos cientificos e tecnoldgicos que resultaram de P&D realizada por ela antes da
contratacdo da empresa, cujos resultados e direitos de propriedade intelectual (DPI) j& estdo
integrados no seu patriménio intangivel, e, por isso, podem ser transferidos para o0s
interessados que contratarem com esse objetivo (Pimentel, 2010).

A definicdo dos critérios tecnicos objetivos para a qualificacdo do interessado € uma
dificuldade na licenga, conforme detalhado por Carvalho e Gardim (2009), principalmente

guando as tecnologias ndo estdo finalizadas e demandam muito tempo e investimento para sua

" A maioria das ICT utiliza Fundacéo de Apoio para realizar a gestdo e manutencdo dos direitos sobre seu
portfdlio de propriedade intelectual. Entretanto, esta ndo é uma regra geral. A CNEN, por exemplo, realiza a sua
gestdo e manutencdo por conta prépria, incluindo, analise de patenteabilidade, redagdo do pedido de patente,
preparacdo da documentacao para depdsito ou registro no INPI, cumprimento de exigéncias, dentre outros.

% Quando se tratar de contrato de licenciamento para exploracdo de criagdo cujo objeto interessar a defesa
nacional observar-se-a a Lei de Propriedade Industrial. No caso de contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para exploracdo de criagdo reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse
publico, somente podera ser efetuado a titulo ndo exclusivo.
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efetiva exploracéo — como é o caso na maioria das tecnologias das ICT, que sdo embrionarias
ou de bancada. Nessa perspectiva, a definicdo dos critérios técnicos objetivos para a
exploracdo depende muito das caracteristicas das eventuais empresas interessadas.
Minimamente, espera-se que a empresa tenha condicdo de entender e aplicar a tecnologia ao
uso para o qual foi destinada e demonstrar capacidade (recursos técnicos e humanos) para a
realizacdo das diversas atividades que envolvem o processo de transferéncia de tecnologia, ou
seja, internalizacdo da tecnologia através de corpo técnico-cientifico qualificado, P&D e
atuacdo no mercado ou setor®. Outro aspecto critico é a especificacdo do objeto do contrato,
em especial quando se trata de licenca exclusiva, que é precedida de publicacdo de edital. O
objeto ndo pode ser muito sucinto ou deixar davidas sobre a tecnologia sendo ofertada, ao
mesmo tempo em que a divulgacdo da tecnologia pode significar perda de novidade quando o
pedido de patente se encontra no periodo de sigilo e ainda ndo protegido no exterior, além de
indicar a tendéncia tecnoldgica para concorrentes (Uller, 2006; Santos, 2008).

Por essa razdo, os acordos de parceria de P&D&I, por meio do desenvolvimento
conjunto e da previsdo de direitos de propriedade intelectual sobre os resultados divididos
entre as partes (cotitulares), foram inicialmente entendidos como uma alternativa para
assegurar a transferéncia de tecnologia sem necessidade de edital, tangenciando, assim, a
exclusividade e evitando que haja perda de novidade quando da divulgacdo da tecnologia
protegida® (Uller, 2006; Santos, 2008). Entretanto, existem varias possibilidades de acordos
de parceria entre ICT e empresa (Pimentel, 2010) e diferentes entendimentos nas ICT, que
podem levar a uma rigidez maior na aplicacdo da Lei de Inovacdo por parte das suas
Procuradorias e dos 6rgdos de controle externos (Santos, 2008).

Embora a Lei de Inovacao brasileira represente o reconhecimento legal e institucional
para que a ICT estabeleca parceria com o0 setor produtivo e promova atividades de
licenciamento e transferéncia de tecnologia, claramente que a introducéo dessas novas rotinas
no ambiente “académico ¢ de pesquisa” ainda ndo € muito entendida como prioridade, devido
as diferentes percepcdes sobre a missdo das ICT no processo de inovagdo. O novo marco
normativo da inovacdo exige, portanto, controles diferenciados, no lugar dos tradicionais,

capazes de dar conta do elemento de risco embutido na inovacao.

81 Existem outros critérios técnicos objetivos que dependem, por exemplo, do mercado, do ciclo de vida e das
aplicacOes da tecnologia. Para isso, devem ser também objeto de analise da ICT e da empresa: projecfes quanto
ao prazo para inicio da comercializagdo; mercado a ser atingido; faturamento esperado, licenca por area
geografica e licenca por area de aplicacdo especifica. Estas analises ndo sdo simples, entretanto sdo importantes
para minimizar os riscos nas transaces.

%2 Existem muitas empresas que resistem em participar do processo por edital e podem se desinteressar por razio
da divulgacdo prévia da tecnologia.
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11.3 As caracteristicas das empresas e de sua interacdo com as ICT

As empresas nédo inovam isoladamente. Embora grande parte do conhecimento utilizado
no curso da inovacao derive de esforcos proprios em P&D e conhecimento, P&D efetivo esta
associado a uma boa comunicacgdo entre P&D e o restante da organizacdo e a capacidade de
identificar, assimilar e absorver o conhecimento externo (Cohen e Levinthal, 1990; Teece,
2007). Os ambientes de inovacgdo das diversas industrias e o posicionamento inovativo das
empresas, caracterizado por suas estratégias e esforcos para inovar, alem do papel da
colaboracdo para o desenvolvimento da inovacdo e o0s eventuais resultados inovativos,
diferem consideravelmente em termos do processo de construcdo de capacidades inovativas,
da dindmica do mercado, do ciclo de vida da tecnologia e das caracteristicas do conhecimento
cientifico e tecnoldgico (Utterback e Abernathy, 1975; Teece, 2007). Como ja discutivo no
Capitulo I, enquanto o ambiente da industria emergente é caracterizado por forte competicao
no desenvolvimento de tecnologia e produto e por alta dindmica de mercado, a medida que ela
obtém maturidade e um padrdo dominante emerge, a incerteza tecnoldgica é reduzida e a
concorréncia é crescentemente baseada em custo e em inovagdes incrementais®®.

As diferencas existentes entre industrias maduras (de baixa a média intensidade
tecnoldgica) e indlstrias emergentes (de alta intensidade tecnoldgica) também sdo destacadas
por Freitas et al. (2013). Os autores propdem um estudo sobre as condi¢des de interacdo entre
universidade-empresa, fornecendo evidéncias no contexto brasileiro. Se por um lado, as
universidades e instituicGes de pesquisa sdo atores, muitas vezes, fundamentais no processo
de inovacdo e de catch-up em setores industriais especificos (Rosenberg e Nelson, 1994;
Mowery e Nelson, 1999; Mowery et al., 2001; Mazzoleni, 2008 apud Freitas et al., 2013),
apoiando o desenvolvimento de capacidades tecnoldgicas nacionais por meio de treinamento
de cientistas e engenheiros e na pesquisa de novas tecnologias, conhecimentos avancados e
habilidades em ciéncia e engenharia (Pavitt, 1998), por outro, as empresas somente
conseguem alavancar a perspectiva de desenvolvimento do pais se incentivadas por ambientes
institucionais nacionais propicios. Melhores praticas em gestdo da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia e criagcdo de empresas spin-offs de pesquisas académicas ndo sao
por si sO suficientes para apoiar a interagdo universidade-empresa e 0 crescimento de

industrias de alta tecnologia no Brasil. Elas precisam estar conectadas a dindmica das

8 De fato, Abernathy e Utterback (1978) salientaram que toda inovacéo radical de produto ou processo é
posteriormente seguida por inovacgOes incrementais. Isso também esta de acordo com Pavitt (1984) que afirma
gue a tecnologia é particularmente relevante para as fases iniciais do ciclo de vida do produto e que fatores de
mercado sdo o que importam para a difusdo posterior da tecnologia.
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tecnologias e dos mercados, as fontes e ao tipo de conhecimento a ser acessado e as
estratégias e aos esforcos inovativos das empresas.

As motivacbes das empresas para interagir com universidades e instituicdes de
pesquisa, segundo Toledo (2009), sdo: acesso a pessoal de pesquisa altamente qualificado e a
solucBes de problemas técnicos especificos; aumento do prestigio, da imagem e da exceléncia
técnica; acesso a recursos publicos; necessidade de reduzir custos sem aumentar o pessoal
préprio de P&D; necessidade de renovar o acervo de conhecimentos por meio de uma
atividade de P&D continuada; e crenga no valor estratégico da inovacao tecnolégica no médio
e no longo prazo. Tal contexto deixa evidente a necessidade de que se facilite e se padronize a
interacdo, com vistas a uma melhor anélise das possibilidades de negécios envolvendo ambos
os atores. Além disso, a concepcdo e implementacdo de politicas industriais, de C&T e
inovacdo apropriadas requer informacdo sobre o contexto e as caracteristicas da interacdo
universidade-empresa existente em cada inddstria ou grupo de inddstrias especificas.

Apesar dessas licdes, a desconex&o entre universidades e instituicbes de pesquisa e 0
sistema produtivo é um dos mais graves problemas do sistema nacional de inovacao brasileiro
e, de modo mais geral, a desconexao entre o sistema de C&T e as demandas da sociedade.
Essa desconexdo possui elementos histéricos importantes. A partir dos anos de 1950, a base
produtiva brasileira passou a ser fortemente multinacionalizada (De Negri e Kubota, 2008). A
industrializacdo rapida por meio do aprofundamento do processo de substituicdo de
importacdes, através da importacdo de tecnologias via investimento direto estrangeiro, deu
pouca énfase as economias de escala e a capacitacdo do setor produtivo interno (Pacheco,
2003). Ao invés de serem atraidas para desenvolver novos produtos ou para que se tornassem
bases de exportacdo, as empresas estrangeiras apenas exploravam o mercado interno
brasileiro, sem estimular a inovacéo local®*. Nas décadas de 1960 e 1970, novas estruturas de
financiamento foram criadas, porém a politica nacional-desenvolvimentista adotada pelo
governo, apesar de induzir a fabrica¢do local, continuou a ndo incentivar desenvolvimento e
inovacéo local. Em termos de capacitacdo tecnoldgica, somente os setores estatais de petroleo,
mineracdo, telecomunicagfes e aeronautica destacaram-se (Pacheco, 2003).

Nos anos de 1980, o desempenho de empresas estatais e dos laboratérios de pesquisa
publicos nas areas centrais das tecnologias de informagdo e comunicagdo — paradigma
técnico-econdmico do desenvolvimento mundial na época — apontou para a possibilidade de

aproveitar as oportunidades que emergiam, juntamente com o bom funcionamento que ocorria

8 A participacdo das empresas estrangeiras no processo de industrializagdo brasileiro apenas reduziu os passos
da industrializacéo, ja que a inovagao ndo era o objetivo central das politicas publicas.
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entre empresas locais, estrangeiras e estatais (Villaschi, 2005). Entretanto, na decada de 1990,
apesar do Brasil ter superado o problema historico de instabilidade de pregos e do governo ter
introduzido programas de modernizacdo de estruturas produtivas®, alguns fatores
contribuiram para que as oportunidades nao fossem aproveitadas: a) reducdo de recursos
disponiveis para 0 ensino e a pesquisa (e consequente atraso da producdo cientifica e
tecnoldgica brasileira em comparacdo a outros paises em desenvolvimento, como Coreia e
China); b) fraco desempenho dos investimentos (apesar da criacdo dos fundos setoriais de
financiamento a pesquisa); c) debilidade da politica econdmica e estratégia defensiva em
relacdo a inovacgdo adotada pelas empresas (Villaschi, 2005).

Somente a partir da década de 2000, as politicas industriais brasileiras®® comecaram a se
restabelecer para melhorar as capacidades tecnoldgicas e apoiar o desenvolvimento e
crescimento das industrias de alta tecnologia no Brasil (Freitas et al., 2013). O Brasil possui
boas competéncias tecnoldgicas em algumas industrias de média a alta intensidade
tecnoldgica, estando proximas ou na fronteira da inovacdo global em agricultura, biomassa
(etanol), petréleo, aeronautica e motores elétricos (Dahlman e Frischtak, 20095 apud Freitas
et al.,, 2013). Por outro lado, as industrias aquém da fronteira tecnoldgica incluem
instrumentos eletronicos, equipamentos de tecnologia de informagéo e comunicagao e bens de
capital, produtos quimicos e biofarmacéuticos (Dahlman e Frischtak, 20095 apud Freitas et
al., 2013). Esse conjunto de fatores enddgenos do Brasil esclarece seu sistema nacional de
inovacao brasileiro como imaturo (Suzigan e Albuquerque, 2008).

Uma das maiores evidéncias empiricas sobre a modesta participacdo das empresas
brasileiras no processo de inovacdo e, consequentemente, de suas estratégias e esforcos
inovativos, estd no baixo ndmero de pesquisadores contratados por empresas privadas
(ANPEI, 2004 e 2006; IBGE, 2013), o que também dificulta a interacdo universidade-
empresa®’. De acordo com a PINTEC 2011, realizada pelo IBGE (2013), apenas 5,8% das
empresas inovadoras em todo o pais, de fato, realizam atividades internas de P&D e

genuinamente usam essas atividades como estratégia sistematica para desenvolver novos

8 Segundo Villaschi (2005), criado em 1991, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) foi
responsavel pela modernizacdo e competitividade das empresas brasileiras, com a finalidade de difundir os
novos conceitos de qualidade, gestdo e organizacdo da producéo.

8 politica Industrial, Tecnoldgica e de Comércio Exterior (PITCE), de 2003 a 2007; Politica de
Desenvolvimento Produtivo (PDP), de 2008 a 2010; Plano Brasil Maior, de 2011 a 2014. O Plano Brasil Maior é
uma nova etapa da trajetéria de desenvolvimento do pais, que visa a aperfeicoar os avangos obtidos com a
PITCE e PDP (Governo Brasileiro, 2014).

8 Suzigan e Albuquerque (2008) apontam um diagnéstico razoavel da situacdo do Brasil neste tépico indicando
um “padrdo de interagdes entre universidades e empresas”, caracterizado pela existéncia apenas localizada de
“pontos de interagdo” entre a dimensao cientifica e tecnoldgica. Rapini (2007) identifica esse carater localizado e
disperso dos casos bem-sucedidos de interacdo entre universidades, institutos de pesquisa e empresas.
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produtos e processos. A aquisi¢cdo de maquinas e equipamentos, treinamento e aquisi¢do de
software sdo considerados como as atividades (externas) inovativas mais relevantes. Em
relacdo ao pessoal ocupado com P&D nas empresas inovadoras, ou recursos humanos
envolvidos com atividades internas de P&D, observou-se um crescimento de 48,4% em
relacdo a PINTEC 2008 (IBGE, 2010), totalizando aproximadamente 103,3 mil pessoas
ocupadas com dedicacédo exclusiva e parcial, crescimento este que segue a tendéncia mundial,
de acordo com dados da Organizacdo para Cooperacdo e Desenvolvimento Econémico —
OCDE (ANPEI, 2006). A cooperacdo com universidades e instituicbes de pesquisa €
mencionada por 35% das empresas que implementaram inovagfes como uma fonte de
informac&o de alta a média relevancia para as atividades inovativas. Entretanto, deste total de
empresas apenas 14%, verdadeiramente, se relacionaram com ICT brasileira. Essa situacdo
traduz-se, portanto, em baixa intensidade tecnoldgica das empresas e na dificuldade do pais

converter conhecimento de C&T em inovagao.
11.3.1 O setor biofarmacéutico

O setor biofarmacéutico é altamente baseado em inovacdo tecnoldgica e propriedade
intelectual, em especial em patentes, para garantir a exclusividade de mercado e obter altos
retornos financeiros a partir da inovacdo. Esta inddstria passou por transformac@es relevantes
em ambito mundial, observando-se 0 progressivo esvaziamento do portfélio de novos
produtos das principais grandes empresas, a0 mesmo tempo em que comegaram a expirar
patentes de medicamentos muito lucrativos (BNDES, 2010), o que alimentou o competitivo
mercado dos produtos genéricos e similares. Portanto, a inddstria enfrenta atualmente dois
grandes desafios quanto a lucratividade: manter o crescimento da receita frente a reducdo de
aprovacao de drogas lideres de vendas (blockbusters) e ao crescimento mundial de vendas de
genéricos, e ainda manter o poder de barganha dos compradores institucionais, em especial as
compras governamentais, na determinacdo do preco de venda (Tanaka e Amorim, 2014).
Enquanto o processo de desenvolvimento de novas drogas se tornou mais complexo e caro,
intensificaram-se as parcerias em P&D&I entre empresas e universidades e instituicbes de
pesquisa e a concentragdo do mercado mundial por meio de fusdes e aquisicdes. Nesse
contexto, muitas empresas buscaram a incorporacdo de competéncias em biotecnologia
visando ao desenvolvimento de novos produtos.

A inddstria apresenta uma variedade de produtos quimicos, biotecnologicos e naturais
produzidos pelos principais players internacionais, que sdo grandes laboratoérios globalizados,
originarios de paises desenvolvidos, sobretudo, dos Estados Unidos, da Europa e do Japéo.
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Entre as décadas de 1980 e 1990 muitas dessas empresas deixaram de ser totalmente
integradas e passaram a realizar outsourcing das diversas etapas da cadeia produtiva. Segundo
Radaelli (2006) apud Paranhos (2010), as etapas mais especializadas ou com maiores
exigéncias regulatorias que compdem a cadeia inovativa biofarmacéutica foram sendo
desintegradas: realizacdo de P&D por ou em parceria com start-ups e universidades e
instituicdes de pesquisa; desenvolvimento do produto e produgdo clinica por Contract
Research Organizations (CRO); producdo, validacdo e formulacdo das tecnologias por
Contract Manufacturing Organizations (CMO); e distribuicdo por Contract Sales
Organizations (CSO). Além disso, a criacdo de empresas de biotecnologia ampliou
significativamente o surgimento das novas tecnologias e, com isso, maior possibilidade de
geracdo de inovacdes no setor.

A Dbiotecnologia moderna aplicada a saude busca criar diversos medicamentos
inovadores para o tratamento de doengas infecciosas, desordens autoimunes e cancer, sendo
os biofarmacos mais importantes na atualidade (Ferro, 2010): a) fatores sanguineos de
coagulacao para a hemofilia tipos A e B; b) agentes para trombose e embolias; ¢) horménios
como a insulina, utilizada para o diabetes, horménio de crescimento e gonadotrofinas; d)
fatores de crescimento hematopoiéticos como a eritropoietina, relacionados com a producao
de glébulos vermelhos, utilizados no tratamento das anemias causadas por falha renal crbnica
ou pela quimioterapia contra o cancer; e) interferon alfa, beta e gama, que sdo proteinas
naturais produzidas pelas células do sistema imunoldgico em resposta a ameaca de agentes
como virus, bactérias, parasitas e tumores, utilizados para tratar condicbes como esclerose
maltipla, leucemias e hepatite C; f) produtos baseados em interleucinas, utilizados para tratar
a doenca de Crohn e a colite ulcerosa; g) vacinas contra doencas diversas (caxumba, gripe,
hepatite, meningite, poliomielite, rubéola, sarampo, etc.); h) anticorpos monoclonais,
produzidos por um tipo especifico de uma célula imune para combater diversos tipos de virus,
bactérias e cancer; i) enzimas terapéuticas e fatores de necrose tumoral, utilizados para as
doencgas autoimunes, como a artrite reumatoide, doenca de Crohn, entre outras.

Tais produtos, cada vez mais, tornam-se foco de investimento das empresas inovadoras,
pois € um mercado ainda considerado menos exposto a concorréncia, cuja producgdo, em tese,
é mais dificil de copiar (Tanaka e Amorim, 2014). Devido as oportunidades do mercado
potencial, paises emergentes, como Brasil, China e India, podem responder pela maior fatia
do crescimento do mercado biofarmacéutico previsto para 0s proximos anos, com a

perspectiva de maior inclusdo de contingentes populacionais na demanda por produtos de
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salde®®. Sao paises que tém utilizado incentivos regulatdrios, financiamento e politica
industrial na busca por capacitacdo na producdo de medicamentos biologicos e, em especial,
de biossimilares®®. A maioria dos biofarmacos mundialmente comercializados possui
atualmente um biogenérico em desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento e a producgéo de
biogenéricos representam uma excelente oportunidade para os laboratorios farmacéuticos e
empresas de biotecnologia no Brasil que desejem ingressar nessa area da inovagdo e
pretendam ampliar sua linha de produtos e servicos.

O setor biofarmacéutico brasileiro comecgou a dar respostas positivas a partir dos anos
2000%, com o estabelecimento da Politica Nacional de Medicamentos, em 1998, e do Sistema
Nacional de Vigilancia Sanitéria, e a criacdo da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), Lei n° 9.782/1999, aléem da promulgacdo da nova Lei de Genéricos (Lei n°
9.787/1999). As novas politicas e programas trouxeram mudancas ao cenario brasileiro, como
0 crescimento das empresas nacionais a partir da producdo de medicamentos geneéricos, o
estimulo a interacdo ICT-empresa e o financiamento para P&D nas empresas (Paranhos,
2010). Entretanto, as empresas nacionais ainda realizam baixos investimentos em P&D, seja
por meio de atividades internas ou externas, sendo estas Ultimas mais diretamente
relacionadas ao aprendizado para producdo de medicamentos genéricos e as inovacgdes
incrementais geradas pelo setor (Paranhos, 2010). Na cooperacdo com ICT, existem muitas
dificuldades para estabelecer as parcerias. Em sintese, o estdgio de desenvolvimento do
sistema farmacéutico de inovacdo no Brasil ainda é baixo, o grau de conhecimento acumulado

nas empresas é pequeno e o posicionamento inovativo das empresas € raro.

8 Nesses paises ha uma preocupagdo maior com o equilibrio entre o acesso a medicamentos e a capacidade do
Estado arcar com despesas crescentes.

8 Os hiossimilares séo considerados medicamentos “genéricos” de base biotecnologica e, devido & sua maior
complexidade tecnoldgica, sdo um dos grandes temas em discussdo. Segundo Tanaka e Amorim (2014), ainda
ndo hd um consenso regulatorio quanto a possibilidade da aplicacdo da mesma regra de equivaléncia dos
genéricos de sintese quimica para avaliar a similaridade entre biologicos para demonstrar as mesmas condi¢6es
de seguranca e eficacia dos medicamentos de referéncia. A caracterizagdo exata das estruturas moleculares de
suas proteinas em laboratério ainda é muito dificil. Adicionalmente ndo ha pardmetros consensuais para
mensurar os impactos de pequenas diferencas moleculares na seguranca e eficacia dos produtos.

% Segundo Paranhos (2010), o periodo de crise devido as politicas aplicadas durante os anos de 1990, na
contramdo do desenvolvimento, praticamente anulou os esforcos do setor realizados nas décadas anteriores:
abertura comercial de forma abrupta e sem medidas que preparassem as empresas para a concorréncia externa;
valorizacéo da moeda brasileira frente ao dolar, com a implantacéo do Plano Real, o que levou ao aumento ainda
maior das importacBes e forte desestruturagdo do setor; o estabelecimento do Acordo TRIPS (ver nota 4)
ampliou o periodo de protecao patentaria para 20 anos e a possibilidade de patente para diversas areas, inclusive
qualquer tipo de medicamento e seus processos (0 que beneficiou as empresas multinacionais com o direito de
exclusividade concedido pela patente, inclusive por conta das patentes pipeline) e a falta de investimentos no
setor farmacéutico nacional.
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As oportunidades para a transformacdo tecnoldgica do setor precisam ser construidas
tendo como ponto de partida a capacidade produtiva instalada no Brasil, a despeito da baixa
intensidade tecnoldgica, apesar da capacitacdo cientifica e de recursos humanos em salde ser
bastante significativa. Mais recentemente, a industria biofarmacéutica nacional vem tentando
se movimentar para incorporar competéncias na producéo de medicamentos bioldgicos®. Essa
incorporacdo, embora seja complexa, é fundamental para manter a competitividade no médio
e no longo prazo. Em razdo do alto valor agregado, os produtos biologicos respondem por
parcela importante dos gastos do Sistema Unico de Satde (SUS) com medicamentos. A sua
producdo nacional também ¢é estratégica devido a capacidade de gerar externalidades, do
ponto de vista tecnolégico, contribuindo para o desenvolvimento econémico e o dinamismo
industrial. Porém, traz implicacbes em termos da construcdo de capacitagdes em areas
estratégicas nas quais o Brasil ainda apresenta gargalos (BNDES, 2010).

O mercado nacional de biotecnologia de interesse socioeconémico e comercial ainda €
incipiente, porém possui grande potencial: nichos estratégicos podem ser aproveitados pela
industria biofarmacéutica ao se convergir os interesses do setor privado com os do sistema de
salde brasileiro. Em outras palavras, o Estado pode promover incentivos para 0 setor
produtivo nacional investir em inovacdo em areas prioritarias para a satde publica (ABDI,
2013), por intermédio de produtos que tém sido incorporados crescentemente na lista de
medicamentos estratégicos do SUS. Sdo produtos que apresentam impacto no déficit total na
balanca comercial de farmacos e medicamentos, como anticorpos monoclonais, horménios e
proteinas. Uma parte dos medicamentos dessa lista ja integra iniciativas de transferéncia
tecnoldgica para internalizacdo da producdo a partir das Parcerias para Desenvolvimento
Produtivo (PDP)%.

% A ANVISA define medicamentos biolégicos como moléculas complexas de alto peso molecular, obtidas a
partir de fluidos bioldgicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnoldgicos por meio de
manipulagdo ou insercdo de outro material genético (tecnologia de DNA recombinante) ou alteracdo dos genes
que ocorre devido a irradiacdo, produtos quimicos ou selecdo forcada. Atualmente, a legislagdo de registro de
medicamentos bioldgicos abrange sete categorias de produtos: alérgenos, anticorpos monoclonais,
biomedicamentos, hemoderivados, probiéticos e vacinas. H4& uma série de normas referentes a produtos
biologicos, sendo que uma coletanea (bases legais e guias) foi publicada pela ANVISA, em conjunto com a
Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em 2011.

% A producdo de medicamentos bioldgicos ja conta com diversas iniciativas de produgdo por parte de
laboratérios publicos e integram projetos de desenvolvimento dos principais laboratérios privados nacionais.
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PARTE Il: ANALISE E RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Na segunda parte desta dissertacdo, apresenta-se a metodologia de desenvolvimento da
pesquisa de campo, sua analise e seus resultados em quatro capitulos. No Capitulo I11, mostra-
se 0 levantamento dos dados secundarios para a extracdo do portfolio de patentes da CNEN, a
caracterizacéo e o ranking da amostra de patentes da CNEN no setor biofarmacéutico para a
selecdo do estudo de caso. No Capitulo IV, expde-se a visdo de dois especialistas em gestdo
da tecnologia e da inovacdo sobre os principais fatores condicionantes do potencial de
exploracdo comercial da patente da ICT. No Capitulo V, descreve-se o estudo de caso sobre a
patente selecionada, dando a visdo do pesquisador sobre a tecnologia e 0 mercado, e propGe-
se o formulario de informacdes estratégicas. No Capitulo VI, apresenta-se a empresa, sua
capacidade inovativa e de relacionamento com ICT e sua visdo sobre o formulario de
informacdes estratégicas, buscando validar os referidos fatores condicionantes.

A pesquisa de campo ocorreu em trés blocos de entrevistas com atores do sistema de
inovacédo: a) dois especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacdo; b) um pesquisador da
CNEN envolvido na patente selecionada; c) uma empresa da area biofarmacéutica. As
entrevistas foram realizadas ap6s o levantamento bibliografico, conforme detalhado na Parte |
desta dissertacao, e dos dados secundarios (extracdo do portfélio de patentes da CNEN), que
sera apresentado no Capitulo 111 desta Parte |1, ressaltando que a caracterizagcdo da amostra de
patentes considerou os resultados das entrevistas com os especialistas.

A selecdo dos especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacdo teve sugestdo da
banca de qualificacdo do projeto de dissertacdo. Tais especialistas foram identificados por sua
experiéncia no tema, na interface entre empresas e ICT para o desenvolvimento de parceiras
colaborativas e transferéncia de tecnologia e em gestdo estratégica da inovacao e de patentes.
A primeira entrevista foi realizada com um coordenador de NIT de ICT localizada no Rio de
Janeiro, pesquisador cadastrado na Plataforma Lattes do CNPg, com producdo cientifica e
tecnologica (quatro pedidos de patente e um registro de programa de computador) e
experiéncia recente em gestdo da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. A
segunda entrevista foi realizada com especialista consultor da area farmacéutica, com
experiéncia em gestdo da inovagdo tecnoldgica e em transferéncia de tecnologia,
licenciamento de patentes e acordos de parceria, ja tendo trabalhado em NIT de ICT
brasileira. A referéncia a cada um dos especialistas entrevistados foi feita através dos cédigos
ESP1_2014 e ESP2_2014, respectivamente. Os demais entrevistados (pesquisador da CNEN
e empresa da area biofarmacéutica) foram selecionados pela mestranda. O pesquisador da
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CNEN é doutor do Centro de Biotecnologia do IPEN, possui curriculo cadastrado na
Plataforma Lattes do CNPq, intensa producdo cientifica e entre quatro e seis pedidos de
patente, incluindo a patente selecionada para o estudo de caso. Apesar de ter sido o Unico a
confirmar, as respostas obtidas ao questionario foram interpretadas como suficientes para o
entendimento da tecnologia e do mercado. A referéncia ao pesquisador entrevistado foi feita
através do codigo PESQ1_2015. A empresa da area biofarmacéutica é a Chron Epigen,
localizada no Pélo de Biotecnologia do Rio de Janeiro (BIO-RIO), na llha do Funddo. A
empresa atua na area de medicamentos e produtos para saude, em especial produtos
bioldgicos a base de proteinas recombinantes. A referéncia a empresa entrevistada foi feita
através do codigo EMP1_2015. O contato com os entrevistados foi realizado por e-mail, com
uma mensagem que apresentava a mestranda, a pesquisa que estava sendo realizada,
perguntando sobre o interesse em participar da pesquisa e propondo uma data para a
realizacdo da entrevista. Ao fim das entrevistas, todos concederam permissdo do uso das
informagdes para fins estritamente académicos.

As entrevistas foram semiestruturadas, individuais e/ou presenciais, focalizadas em um
roteiro de topicos relativos ao problema de pesquisa, em que a mestranda pdde sondar razdes
e motivos, dar esclarecimentos, ndo obedecendo, a rigor, a uma estrutura formal e requerendo
certa habilidade para se extrair adequadamente as respostas (Marconi e Lakatos, 2003). Os
questionarios e formularios elaborados foram concebidos a partir da revisdo da literatura, dos
pontos centrais da pesquisa, assim como dos seus objetivos e das suas hipoteses, e também
consideraram a experiéncia da mestranda no tema propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia. Para cada questionario e formulario foi construida uma primeira versdo e discutida
com a orientadora da dissertacao para os devidos ajustes.

Segundo Marconi e Lakatos (2003), tratou-se de pesquisa de campo de natureza
subjetiva, direcionada aos atores atuantes do tema central e baseada nas opinides dos
entrevistados coletadas por meio de instrumentos de observacdo direta (as proprias
entrevistas) e indireta (consulta bibliografica e documental). A pesquisa foi descritiva, pois
fez descricdo, registro, analise e interpretacdo de fendmenos atuais, objetivando o seu
funcionamento presente, e exploratoria, visando a aumentar a familiaridade do problema
formulado, modificar e clarificar conceitos ou realizar uma pesquisa futura mais precisa,
obtendo-se descri¢des tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo. A pesquisa
consistiu, portanto, de uma exploragdo técnica e sistematica para descrever completamente o
fendmeno — estudo de caso — sendo conceituadas as interrelagcdes entre as propriedades do

fendmeno, fato ou ambiente observado, conforme proposto por Marconi e Lakatos (2003).
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O estudo de caso ¢ “apenas uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciéncias
sociais” (Yin, 2005, p.19). Atribui-se a esta abordagem metodologica a vantagem das
maultiplas fontes de evidéncia para solucionar o problema de pesquisa. Segundo Yin (2005), a
escolha pela realizacdo de um estudo de caso visa a explorar o conhecimento de fenémenos
individuais e organizacionais, respondendo a questdes do tipo “como” e “por que”. Trata-Se
de uma estratégia adequada quando se busca entender e examinar 0s processos e fatos
contemporaneos e 0 comportamento dos agentes envolvidos, sobre 0s quais se tem pouco
controle. Esse método de pesquisa tem carater de profundidade e detalhamento de um
ambiente ou uma situacdo particular. As multiplas fontes de informagcdo — ou evidéncias,
segundo o autor — sdo constituidas por entrevistas, observacgdes, documentos e reportagens. A
definicdo do “contexto do caso” envolve as situacdes em que se encontra 0 caso a Ser
estudado, como referéncias historicas, sociais, econdmicas, entre outras.

Foram, portanto, obtidas informacBes detalhadas, por intermédio da observacdo da
mestranda, de experiéncias e fatos sob a Otica do referencial tedrico e da complexidade dos
seus elementos, que envolvem caracteristicas da tecnologia e do mercado e as estratégias dos
dois diferentes atores envolvidos (a ICT e a empresa), que sdo de dificil mensuracdo. Em
outras palavras, o intuito foi o de conhecer com mais profundidade questdes relacionadas a
patente, pouco exploradas na literatura, que influenciam a sua comercializagdo: caracteristicas
da tecnologia e do mercado, capacidade inovativa da empresa e gestdo da propriedade
intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia na ICT. O objetivo final foi o de
aumentar a compreensdo e validar os principais fatores condicionantes do potencial de
exploracdo comercial da patente e avaliar o formulario de informagdes estratégicas elaborado
sobre a oportunidade tecnoldgica e de mercado da patente selecionada para o estudo de caso.

As vantagens do estudo de caso como instrumento de pesquisa sdo a maior flexibilidade
do entrevistador para repetir ou esclarecer perguntas e formular de maneira diferente e a
oportunidade de obtencéo de dados que ndo se encontram em fontes documentais, que sejam
de natureza mais pratica. Considerando a especificidade e a atualidade do tema proposto nesta
pesquisa, assim como o fato de existirem poucos estudos anteriores com foco na
comercializacdo da patente, esta abordagem de pesquisa se mostra ainda mais relevante.
Optou-se por realizar um estudo de caso Unico, o que, segundo Yin (2003), se justifica pela
singularidade de uma situacdo ou fenébmeno. Outras justificativas seriam a oportunidade de
revelar um caso que ainda ndo foi estudado cientificamente ou do caso representar uma
chance de testar uma teoria. Além disso, a opg¢do por um caso Unico permitiu aprofundar o seu

estudo, o que ndo seria possivel caso se houvesse escolhido uma estratégia de maltiplos casos.
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Algumas criticas realizadas a este método, por outro lado, se configuram: a escolha e
qualidade do estudo de caso, o risco de parcialidade do pesquisador e a generalizacédo a partir
do pequeno numero de unidades analisadas (Yin, 2005). Adicionalmente, o pequeno grau de
controle sobre a situagédo de coleta de dados, possivel dificuldade de expressao e comunicacao
entre as partes, além do tempo e custo, sdo obstaculos a sua realizagdo. Para minimizar tais
problemas, a mestranda preocupou-se com a constru¢do minuciosa dos questionarios, baseada
na sua experiéncia prossional no tema, e em entender o caso a fundo, por meio da observacéao
participante, sem que esta estratégia influenciasse as respostas dos entrevistados as questdes
formuladas, a0 mesmo tempo em que buscou zelar pela neutralidade em cada entrevista,
deixando que os entrevistados respondessem as perguntas e, posteriormente, fossem
formuladas perguntas adicionais mais esclarecedoras. Com relacdo a limitacdo sobre a
generalizacdo, esta pdde superada a partir da compreensdo de que, cientificamente, ndo se
generaliza a partir de um experimento Gnico em nenhum modelo de pesquisa. Na verdade, o
estudo de caso é um dos experimentos que fornece a base para futuras generalizagdes (Yin,
2005). Por dltimo, quanto ao tempo e custo, as entrevistas foram realizadas no Rio de Janeiro,
pessoalmente com os entrevistados, ou pelo Skype.

A elaboracdo do formulario de informacdes estratégicas baseou-se na dimensdo da
informacdo tecnoldgica da patente que, apds um processo de tratamento e relacionada a
informacdes relevantes de mercado, torna-se informacéo estratégica, sendo um instrumento de
vantagem competitiva para gerar beneficios econdmicos e, assim, impactar a cadeia de valor
de uma empresa potencialmente interessada (Somaya, 2012; Schilling, 2013). O roteiro do
formulério teve como referéncia alguns modelos de oferta de oportunidades tecnolégicas de
ICT brasileiras e estrangeiras, ndo tendo seguido um padrdo unico e especifico. De anteméo,
foi necessario entender a tecnologia objeto do estudo de caso — suas principais caracteristicas
tecnoldgicas — e o entendimento sobre o mercado. O formulario foi elaborado a partir das
informacdes extraidas do pesquisador da CNEN. Apos a validacdo da empresa entrevistada,
foi proposto um modelo de divulgacdo da tecnologia para alimentar o sistema de oferta
publica de tecnologia (SOPT) da CNEN, o qual pode ser utilizado para qualquer tipo de
tecnologia, em qualquer area do conhecimento ou voltado a qualquer setor da inddstria.

A sistematizacdo, interpretacdo e analise dos dados foram conduzidas por meio da
compilacdo e organizagdo dos dados quantitativos e qualitativos adquiridos nas etapas
anteriores. Em relacdo ao levantamento e a caracterizacdo da amostra de patentes
biofarmacéuticas, os dados coletados foram compilados a partir da base do sistema APOL
(LDSOFT, 2014). Foram agregados alguns parametros do sistema APOL com outros
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parametros considerados importantes pela mestranda para realizar a tabulacdo, assim como a
formulagdo dos critérios utilizados no ranking da amostra. As entrevistas foram transcritas e,
em seguida, o contetdo foi classificado em categorias de andlise, a saber: a) especialistas em
gestdo da tecnologia e da inovacgdo: tecnologia/patente; mercado; empresa; e ICT; b)
pesquisador da CNEN: tecnologia/patente; e mercado; c¢) empresa do setor biofarmacéutico:
tecnolo gia/patente; mercado; empresa; e ICT. Os recortes utilizados decorreram das hipdteses
levantadas, com base na revisdo da literatura. Na redacdo dos resultados da pesquisa,
apresentados nos Capitulos I11 a VI, os dados foram analisados e alguns trechos de entrevistas
foram utilizados. Seguindo Yin (2005), esta etapa de pesquisa buscou se apoiar na elaboragéo
de tabelas, utilizou fontes diversas de evidéncia e manteve o encadeamento das evidéncias
encontradas, sempre associando as informacdes do levantamento bibliografico, dos dados
secundarios e da pesquisa de campo para se chegar a analise dos dados.

A andlise e interpretacdo dos dados sdo o nucleo central da pesquisa, representando a
aplicacdo ldgica dedutiva e indutiva do processo de investigacao (Best, 1972 apud Marconi e
Lakatos, 2003). Sdo duas atividades distintas, porém relacionadas, onde a primeira tenta
evidenciar as relacbes causa-efeito entre o fenémeno estudado e outros fatores, e a segunda
procura dar um significado mais amplo as respostas, vinculando-as aos conhecimentos
anteriormente existentes (Marconi e Lakatos, 2003). Segundo Yin (2005), a analise de dados
consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrario, recombinar
as evidéncias quantitativas e qualitativas para tratar as proposicdes iniciais de um estudo,
procurando estabelecer as relagdes necessarias entre eles e as hipoteses formuladas. Na
interpretacdo dos dados, foram importantes os aspectos relacionados a construcdo dos
modelos, determinando todas as relaces possiveis com a teoria, de acordo com a hipétese ou
problema. O bom planejamento da pesquisa também facilitou a andlise e interpretacdo dos
dados, pois, segundo Yin (2005), as evidéncias de um estudo de caso sdo um dos aspectos
mais complicados de se entender. Best (1972) apud Marconi e Lakatos (2003) aponta alguns
aspectos que podem comprometer o éxito da investigacdo: confuséo entre afirmacdes e fatos;
incapacidade de reconhecer limitagdes; tabulacdo descuidada; defeitos de l6gica; parcialidade
inconsciente; falta de intuicdo e criatividade. A analise e interpretagdo com qualidade em
estudos de ciéncias sociais aplicadas requer embasamento em todas as evidéncias possiveis
disponiveis, abrangéncia das principais interpretacfes, dedicacdo aos aspectos mais
significativos do estudo de caso e utilizagdo do conhecimento das discussdes e do debate
atual. Para tal, a estratégia estabelecida nesta dissertacdo seguiu tais principios e focou na

descricdo de um estudo de caso exploratério Unico.
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111 RANKING DA AMOSTRA DE PATENTES SELECIONADA

A extragdo do portfélio de patentes da CNEN foi realizada a partir da base do sistema
APOL (LDSOFT, 2014), um software de controle de processos de propriedade intelectual
assinado pela CNEN para o acompanhamento dos seus processos de patente. Houve
confirmacéo e busca de informagdes adicionais através da base de dados de patente do INPI
(disponivel em www.inpi.gov.br, 2014), incluindo a aquisicdo dos documentos de patente

relevantes. O portfélio de patentes da CNEN contempla apenas depdsitos nacionais. A
extracdo dos dados ocorreu em setembro de 2014, contabilizando 159 processos. Uma
primeira limitagdo da coleta de dados foi a de pedidos em fase de sigilo. 37 do total dos 159
processos encontravam-se na fase de sigilo e, portanto, ndo se apresentaram classificados de
acordo com a Classificacdo Internacional de Patentes (do inglés, International Patent
Classification — IPC)®. Os 122 processos de patentes remanescentes, que ja Se encontravam
publicados, foram considerados para realizar o corte da amostra na area biofarmacéutica.

O corte para a selecdo da amostra teve como referéncia a metodologia adotada pelo 1SI-
OST-INPI®*, atualizada em fevereiro 2005 (Schmoch, 2008), também proposta por Pévoa
(2008) e Jung e Walsh (2011). Distinguem-se seis grandes dominios e 30 subdominios
tecnoldgicos, agrupando as classes e subclasses da IPC, conforme apresentado na Tabela 3. A
area biofarmacéutica pertence ao dominio tecnolégico 3 e subdominios tecnolégicos 10, 12 e
13 — quimica fina orgénica, farmacéuticos/cosméticos e biotecnologia, respectivamente. Esta
area guarda forte relacdo com a salde publica, praticas de prevencdo e de combate a doencas
diversas, tendo sido selecionada devido a sua importancia como area prioritaria de governo,
da politica industrial e tecnoldgica para estimular a producdo e reduzir a dependéncia do

Brasil em equipamentos e materiais de uso em satde, firmacos e medicamentos.

% A IPC foi estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e prevé um sistema hierarquico de simbolos para
as diferentes areas tecnoldgicas a que pertencem as patentes. A IPC é adotada por mais de 100 paises e
coordenada pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

% O Fraunhofen Institute for Systems and Innovation Research (ISI) e o Observatoire des Sciences e des
Technologies (OST), em cooperagdo com o Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) da Franga,
desenvolveram uma classificagdo tecnologica mais sistematica, baseada nos codigos da IPC, originalmente em
1992, sendo a Ultima atualizag&do de 2005.


http://www.inpi.gov.br/

Tabela 3: Classificacdo tecnoldgica da ISI-OST-INPI, atualizacdo de fevereiro 2005.
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Area (dominio e subdominio tecnoldgico) Cadigo IPC

1. Instrumentacéo

6. Otica G02; GO3B, C, D, F, G, H; HO1S

7. Analise, mensuracao e controle GO01B,C,D,F, G, H,J, K, L, M, N,
P,R,S,V,W; G04; G05B, D; GO7;
G08B, G; G09B, C, D; G12

8. Tecnologia médica A61B,C,D,F, G, H,J,L,M,N

9. Engenharia nuclear GO1T; G21; HO5G, H

I11.  Quimica e farmacéutica

10.  Quimica fina organica C07C,D,F,H,J, K

11.  Quimica macromolecular, polimeros C08B, F, G, H, K, L; C09D,J

12.  Farmacéuticos, cosméticos A61K, A61P

13.  Biotecnologia C07G; C12M,N,P,Q,R, S

14.  Agricultura, quimica de alimentos AO01H; A21D; A23B,C,D,F, G, J K,
L; C12C,F, G, H,J; C13D, F, J, K

15.  Industria quimica e de petréleo, AO01N; CO05; C07B; C08C;

quimica de base C09B, C,F, G, H, K; C10B,C, F,

G H,J K L MN; Ci11B,C,D

16.  Superficie e revestimento BO5C, D; B32; C23; C25; C30

17.  Materiais, metalurgia C01; C03C; C04; C21; C22; B22,

B82

Fonte: Schmoch (2008, p. 5, traducdo nossa).

A CNEN, em particular, contribui com atividades de P&D na area de salde, por meio
do uso da tecnologia nuclear e das aplicacdes das radiacdes ionizantes, sendo responsavel pela
producdo de radioisétopos e radiofarmacos®, além de executar projetos de P&D&I com
resultados em prestacdo de servicos, parcerias com empresas e protecdo de patentes.

Em relacdo as classes e subclasses tecnoldgicas da IPC abrangidas pelo setor
biofarmacéutico, o critério de selecio baseou-se no trabalho de Ruiz e Paranhos (2012)%. As
seis subclasses tecnologicas de 4 digitos da IPC com maior nimero de pedidos de patente
depositados pelos 10 maiores grupos foram: CO07D (compostos heterociclicos); A61K

(preparacdes para finalidades médicas, odontoldgicas ou higiénicas); C12N (microorganismos

% A finalidade é atender & demanda nacional dos servicos de medicina nuclear, contribuindo diretamente para a
qualidade de vida da populacdo Atualmente, mais de 300 clinicas e hospitais de diversos locais do pais realizam
procedimentos de medicina nuclear para tratamento e para radiodiagnéstico. O Brasil apresenta uma demanda
crescente por este tipo de servico, com uma taxa em torno de 10% ao ano. Os insumos que viabilizam a
realizacdo destes procedimentos sdo produzidos, em sua maioria, em reatores nucleares de pequeno porte
localizados nas unidades técnico-cientificas da CNEN (CNEN, 2014).

% Ruiz e Paranhos (2012) investigaram o0 desenvolvimento das competéncias tecnolégicas no setor
biofarmacéutico pds-TRIPS, considerando os 10 maiores grupos de empresas em termos de patentes depositadas
no Escritorio Europeu de Patentes (do inglés, European Patent Office —EPO), no periodo de 1980 a 2010. A
distribuicdo de patentes por grupo mostra a concentracdo da atividade patenteadora nas competéncias centrais da
empresa, assim como os diferentes caminhos de diversificacdo seguidos a partir de complementaridades
tecnoldgicas (novas trajetérias tecnolégicas no desenvolvimento de ativos complementares).
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Ou enzimas, suas composicoes; propagacao, preservacdo ou manutencdo de microorganismos
ou tecido; engenharia genética, meios de cultura); CO7K (peptideos); CO7C (compostos
aciclicos ou carbociclicos); e GO1N (investigacdo ou analise dos materiais pela determinacao
de suas propriedades fisico-quimicas). A classe GO1N, pertencente ao dominio tecnoldgico 2
— instrumentagdo — e subdominio tecnoldgico 7 — anélise, mensuragdo e controle — de acordo
com a metodologia ISI-OST-INPI, foi considerada como uma das competéncias da industria
biofarmacéutica, por estar em sexto lugar em numero de patentes.

A amostra de patentes biofarmacéuticas foi selecionada com base nas patentes que
possuiam uma daquelas seis subclasses de 4 digitos da IPC, tendo sido elaborada uma tabela
com 0s seguintes parametros: a) unidade técnico-cientifica da CNEN; b) nimero do processo;
c) titulo da invencdo; d) inventores; e) data de deposito; f) data da publicacdo; g) situacao
(pedido de patente ou patente concedida); h) numero de reivindicacbes; i) classificacdo
IPC/OMPI; j) classificacdo ISI/OST/INPI; k) descricdo do ultimo despacho no INPI; I)
anuidade. A selecéo e caracterizagdo da amostra beasearam-se nos indicadores de qualidade
da patente e na natureza da protecdo, fatores estes identificados na literatura. Tais fatores
também foram confirmados pelo primeiro bloco de entrevistas da pesquisa de campo
(entrevistas com os especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacgéo).

Esta etapa também contemplou uma metodologia desenvolvida pela mestranda, com
base na literatura, principalmente em Jung e Walsh (2011) e OECD (2013), para pontuar cada
patente da amostra, considerando-se 0s seguintes critérios: a) natureza da protecdo (produto
versus processo); b) status do processo junto ao INPI; c) idade da invencdo; d) escopo
tecnoldgico; e) reivindicacbes e qualidade da protecdo; f) familias e citacBes de patentes.
Limitou-se em utilizar apenas estes seis indicadores de qualidade da patente e um método
menos sofisticado de anélise de pontuagdo®’ em relagéo aos trabalhos citados de Jung e Walsh
(2011) e da OECD (2013). Além disso, dois critérios — status do processo e qualidade da
protecdo — foram elaborados e analisados qualitativamente pela mestranda, baseados na sua

experiéncia, o que também pode ter limitado a pesquisa.

% Método binario, pontuag&o 0 ou 1.
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Como ja mencionado, devido a limitacdo do portfolio de patentes da CNEN a depdsitos
nacionais, ndo ha familias de patentes. Adicionalmente, houve dificuldade em identificar as

citacBes de patentes na base de dados do INPI®®

, seja pelo depositante ou pelo examinador de
patentes (patentes citadas), seja por documentos de patentes citantes. Desse modo, a
identificacdo das patentes citadas foi realizada manualmente pela mestranda, quando da
leitura de cada documento de patente da amostra, enquanto as patentes citantes foram
recuperadas utilizando-se a base de dados do Questel Orbit™.

O ranking teve como objetivo pontuar a amostra selecionada de patentes
biofarmacéuticas da Tabela 4, totalizando 12 pedidos de patente em biotecnologia, quimica
fina organica, farmoquimicos, processos de fabricacdo de farmoquimicos, dispositivos e
equipamentos para a fabricacdo de farmoquimicos e métodos de mensuragdo e controle em
analises clinicas. O ranking da amostra baseou-se nos indicadores de qualidade da patente
identificados na literatura, no Capitulo I, e confirmados nas entrevistas com o0s especialistas
em gestdo da tecnologia e da inovacdo (especificamente os fatores relacionados a
tecnologia/patente). Foram utilizados seis indicadores para a caracterizacdo e pontuacdo de
cada processo de patente, a saber: a) natureza da protecdo; b) status do processo; c) idade da
invencdo; d) escopo tecnoldgico; e) reivindicacbes e qualidade da protecdo; f) familia de
patentes. Ao final, o processo de patente que apresentou maior pontuacao foi selecionado para
0 estudo de caso.

%Apenas as bases de patentes plblicas norte-americana, do United States Patent and Trademark Office
(USPTO), e europeia (Espacenet), do European Patent Office (EPQO), possuem ferramentas construidas para fins
de recuperacdo de dados de citagBes. Os codigos INID (International Agreed Numbers for the Identification of
Data) identificam todas as informacBes que constam na primeira pagina ou folha de rosto do documento de
patente. O indicador de informacdes técnicas, codigo (56), refere-se a lista de documentos anteriores citados pelo
depositante (que podem auxiliar no exame) ou encontrados pelo examinador de patentes durante a busca para
exame. Entretanto, este dado ndo estava disponivel.

% A mestranda agradece ao Sr. Henry Suzuki, sécio diretor da Axonal Consultoria Tecnolégica Ltda., pela
disponibilidade e acesso gratuito a referida base de dados privada para o desenvolvimento desta etapa da
pesquisa de dissertacéo.



Tabela 4: Amostra de patentes da CNEN selecionada na area biofarmacéutica,

total de 12 pedidos de patente.
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PARA OBTENGAO DE PROLACTINA HUMANA Soares / Tais Lima de C12N 1/21 (2008.04), fina orgénica DALPI
Oliveira / José Maria C12R 1/19 (2008.04)
de Sousa
Olga Zazuco Higa /
' 'A61K 47/48 (2010.01),
BIOCONJUGADO COM PROPRIEDADES Maria Aparecida Pi .
7 | IPEN/UNIFEI  pio704s04-2 ) ana fparecida MIES y1ar2007  11/08/2009 Pedido 2 A61K 33/22 (2010.01), Farmoquimicos Nao RETIFICAGAO 7
HEMOCOMPATIVEIS Camilo / Alvaro Antonio
" A61P 35/00 (2010.01)
Alencar de Queiroz
Olga Zazuco Higa / 'A61K 47/30 (2010.01),
BIOADESIVO CUTANEO NANOESTRUTURADO  Maria Aparecida Pires A61K 31/195 (2010.01), - .
PI0704615-4 " 14/12/2007  11/08/2009 Pedid 8 F N RETIFICACAO 7
8 | IPEN/UNIFEI PARA TRATAMENTO FOTODINAMICO Camilo / Alvaro Antonio /1% /08/. edido AG1K 38/49 (2010.01), ammaquimicos a0 oA
Alencar de Queiroz A61P 35/00 (2010.01)
PROCESSO DE FABRICACEO DE
) Ana Maria Matildes .
ENCAPSULAMENTO POLIMERICO NA 'AG1K51/12 (2011.01), Processo de fabricacio _ EXIGENCIA- ART. 34
PI0904414-0 dos Santos / Wil 29/05/2009  15/02/2011 Pedid 9 N 5
9 COTN CONSTRUCAO DE SEMENTES PARA USO EM °SB;:UZZ ie”‘am” /05/. /02/ edido A61P35/00 (201101)  de farmogquimicos a0 DALPI
BRAQUITERAPIA, E SUA UTILIZAGAO z
MARCADORES MOLECULARES RADIOATIVOS
DERIVADOS DA BOMBESINA PARA Elaine Bortoleti de
DIAGNOSTICO E TERAPIA DE TUMORES QUE Ar / Sibila Robert: AGIK 51/08 (2011.01), ARQUIVAMENTO
raujo / Sibila Roberta ) - " - |
10 IPEN P0S00A6:3 0 AV RECEPTORES PAR Maraues Graller/ | 2600612009 01/03/2011 Pedido 15 1266117(11%13/;2201‘22001111,%11;’, Farmoquimicos Nso AT, 34 DA P! 5
PEPTIDEO LIBERADOR DE GASTRINAE SUAS  Priscila Brunelli Pujatti !
APLICAGOES
EQUIPAMENTO A LASER PARA PRODUGEO _ Dispositivo, método/ PUBLICPED.PATENTE
Ricardo Alberto Net 'AB1K 51/12 (2006.01), .
1 CDTN PI1004609-7 SERIADA E AUTOMATIZADA DE PONTES PARA 1 100 AIDEMONEto 14 5010 21/05/2013 Pedido 7 /12( ) equipamento para Nio  OU DE CERT.AD.DE s
Ferreira A61P 35/00 (2006.01) i !
BRAQUITERAPIA farmoquimicos INVENGAO
Paolo Bartolini / Maria
Teresa C.P. Ribela / 'CO7K 14/59 (2006.01),
Carlos Roberto Jorge C12N 15/16 (2006.01),  Quimica fina organica, PUBLIC.PED.PATENTE
TIREOTROFINA HUMANA RECOMBINANTE N N . -
2 PEN 1020120335476 0 MANIZADA (1S sy S027eS /JoR0 Exeauiel  28/12/2012  16/09/2014 Pedido 7 A61K 38/24 (2006.01), biotecnologia, Nio  OU DE CERT.AD.DE 3
de Oliveira / Renata A61P 5/06 (2006.01), farmoquimicos INVENGAO

Damiani / Cibele
Nunes Peroni

GOLN 33/53 (2006.01)

Fonte: Elaboragdo prépria.




93

111.1 Natureza da protecgdo (critério A)

O critério relacionado a natureza da protecéo foi baseado em Jung e Walsh (2011), de
acordo com Cohen et al. (2000), de que patentes de produto sdo mais efetivas como
mecanismo de protecdo das inovagdes do que patentes de processo. Portanto, a pesquisa
considerou que: a) se patente de produto, a pontuacéo é igual a 1; b) se patente de processo, a
pontuacdo é igual a 0; c) se patente mista (produto e processo), a pontuacgdo é igual a 1.

Quadro 2: Critério de pontuacdo da natureza da protecédo patentaria.

Se patente de produto, pontuacédo = 1;
Se patente de processo, pontuacdo = 0;

Se patente de produto e processo, pontuacéo = 1.

Fonte: Elaboragdo propria.
111.2 Status do processo (critério B)

O status do processo refere-se ao andamento do pedido de patente no INPI. Representa
um indicador de carater qualitativo, cujo critério elaborado pela mestranda buscou verificar se
0 status do processo possuia algum aspecto positivo de influéncia sobre a qualidade da
patente. Foram percebidos trés deles: a) ampliacéo das classes IPC — representa 0 aumento do
escopo da tecnologia; b) interesse de terceiros no documento de patente — significa que ha
empresas potencialmente interessadas na tecnologia em questdo; c) deposito internacional
pelo PCT'® e entrada na fase nacional dos paises — sinalizam a possibilidade de familia de
patentes. No caso de pedidos de patente contendo um ou mais desses aspectos positivos, a
pontuacdo é igual a 1. Para o andamento normal do processo, sem a sinalizacdo de qualquer

aspecto positivo, ou para a perda do prazo do PCT, a pontuacdo é igual a 0.

Quadro 3: Critério de pontuacéo do status do processo.

Se patente com ampliacdo das classes IPC, pontuagédo = 1;
Se documente de patente com interesse de terceiros, pontuagao = 1;
Se patente com depdsito PCT, pontuacdo = 1;

Se andamento normal do status do processo ou perda de prazo PCT, pontuacédo = 0.

Fonte: Elaboragéo propria.

190 Geralmente as empresas sdo as que mais frequentemente realizam a protecdo patentéria internacional e,
portanto, utilizam o PCT como mecanismo de prote¢do de suas tecnologias nos mercados de interesse. Por outro
lado, algumas ICT também realizam estrategicamente o depdsito internacional quando a tecnologia possui
potencial de mercado, objetivando buscar uma empresa parceira para o licenciamento. Sob esse aspecto,
frequentemente é realizado o depdsito no PCT até 12 meses do depdsito da prioridade, totalizando-se 30 meses
até a entrada na fase nacional dos paises de interesse, de modo que a ICT possa buscar uma possivel empresa
parceira nesse espago de tempo.
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111.3 Idade da invencdo (critério C)

O critério relacionado a idade da invencdo foi baseado em Jung e Walsh (2011), em que
os autores depreciam o conhecimento antigo através da aplicagdo do “fator de atenuacéo do

conhecimento (F,)”, onde F,c = distancia temporal da patente desde 0 dep6sito (em anos).

C"™ de tempo da perda do conhecimento (em anos)

A constante (C*) de tempo da perda do conhecimento é igual a 5 anos, seguindo
Fleming (2001) apud Jung e Walsh (2011), o que significa que aproximadamente um terco do
conhecimento permanece apds 5 anos, correspondendo a uma taxa de perda anual de 18%.
Para cada pedido de patente foi calculada a distancia temporal, subtraindo o ano do depdsito
do pedido de patente do ano de 2014. Ao final, seguindo os autores, considerou-se que o fator
de atenuacdo do conhecimento maior que 2, a pontuacdo € igual a 0; e o referido fator menor

ou igual a 2, a pontuacéo € igual a 1.

Quadro 4: Critério de pontuacdo da idade da invencao.

Se F4.> 2, pontuagdo = 0;

Se Fy <2, pontuagédo = 1.

Fonte: Elaboragéo propria.
111.4 Escopo tecnoldgico (critério D)

O escopo tecnoldgico mede a forga e a complexidade da tecnologia (Jung e Walsh,
2011). Patentes com muitas classes tecnoldgicas diferentes sdo mais amplas e valiosas sempre
gue muitos componentes ou substitutos possiveis na mesma classe estiverem disponiveis
(Lerner, 1994). Complementarmente, para Guellec e van Pottelsberghe de la Potterie (2000),
quanto mais classes tecnologicas diferentes, maior é a diversidade tecnologica, ou seja, ha
combinacdo de mais elementos, ideias ou dispositivos na patente. Baseado nesse critério, 0
trabalho da OECD (2013) mede o escopo tecnoldgico pela quantidade de subclasses da IPC
de 4 digitos. De acordo com o referido trabalho, as patentes depositadas antes de 2005
possuiam uma faixa mais ampla de codigos IPC-7 (referente a 72 edi¢éo), possuindo em média
5 cddigos por patente, enquanto as patentes depositadas a partir de 2006 utilizam em media
2,5 codigos por patente’®*. Considerando a média (Me) de 5 c6digos até 2005 e a média de 2,5

codigos a partir de 2006, tem-se as seguintes situacfes na amostra de patentes: a) para 0

101 As classificagdes IPC encontradas na amostra de patentes da CNEN referem-se a ediges de 2006, 2008, 2010
e 2011.
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documento de patente p, depositado entre 2000 e 2005, se 0 nimero total de cddigos IPC for
menor do que 5, a pontuacgdo é igual a 0, e se 0 numero total de codigos IPC for maior ou
igual a 5, a pontuacdo € igual a 1; b) para o documento de patente p, depositado entre 2006 e
2012, se 0 namero total de cddigos IPC for menor do que 2,5, a pontuacgéo € igual a 0, e se 0

namero total de cddigos IPC for maior ou igual a 2,5, a pontuacéo é igual a 1.

Quadro 5: Critério de pontuacéo do escopo tecnoldgico da patente.

Para p (000-2005, Meipc = 5, logo se IPCp < 5, pontuagéo = 0;
se IPCp > 5, pontuagdo = 1;
Para p (2006-2012), Mejpc = 2,5, logo se IPCp < 2,5, pontuagéo = 0;

se IPCp > 2,5, pontuagédo = 1.

Fonte: Elaboragdo propria.
111.5 Reivindicacdes e qualidade da protecdo (critério E)

As reivindicacGes no documento de patente delimitam os direitos de propriedade por ela
protegidos. As reivindicacdes principais definem as caracteristicas novas e essenciais da
invencdo e as reivindicacdes dependentes descrevem as suas caracteristicas detalhadas. O
depositante tem o incentivo de reivindicar o quanto possivel no pedido de patente, mas o
examinador pode requerer que as reivindicagdes sejam redefinidas, restringidas ou excluidas
durante o exame do pedido de patente. Nesse sentido, o nimero e o conteudo das
reivindicacdes determinam o escopo e a qualidade da patente, refletindo também o seu valor
de mercado esperado (Lanjouw e Schankerman, 2001, 2004). O trabalho da OECD (2013)
utiliza a base de patentes do EPO para mensurar os indicadores de qualidade da patente. O
nimero médio de reivindicacBes parece variar por area tecnoldgica, assim como também
variam o0 numero e o contetdo das reivindicacdes, de pais para pais. Essas diferencas se
devem as regras dos diferentes sistemas de patente, em termos de estrutura das reivindicacoes
e da atribuicdo das classes IPC as invengfes. Em média, as patentes farmacéuticas e de
biotecnologia possuem 13 reivindicacdes™*.

A qualidade da protecdo foi um critério proposto pela mestranda, que analisou, com
base na sua experiéncia prévia, cada documento de patente para identificar se a protegédo
delimitada pelas reivindicacdes era fraca ou forte, ou seja, se 0 pedido de patente estava bem
redigido ou ndo. Portanto, ao final, a combinacdo do nimero médio de reivindicacfes (R) de

patentes biofarmacéuticas e qualidade da prote¢do considerou os seguintes critérios: a) se o

192 Dados com base em OECD (2013), ano de 2009.
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namero de reivindica¢des for menor do que 13 e a protecdo for fraca, a pontuacéo é igual a O;
b) se o nimero de reivindica¢fes for menor do que 13 e a protecdo for forte, a pontuagéo é
igual a 0; c) se o numero de reivindicagcdes for maior ou igual a 13 e a protecdo for fraca, a
pontuacdo € igual a 0; d) se o nimero de reivindicagdes for maior ou igual a 13 e a protecédo

for forte, a pontuacéo é igual a 1.

Quadro 6: Critério de pontuacdo das reivindicacdes e qualidade de protecdo da patente.

Se R < 13 e protecdo fraca, pontuacgdo = 0;
Se R < 13 e protegdo forte, pontuagéo = 0;
Se R > 13 e protegao fraca, pontuagdo = 0;

Se R > 13 e protecao forte, pontuagdo = 1.

Fonte: Elaboragdo propria.
111.6 Familias e citaces de patentes (critério F)

A familia de patentes consiste no conjunto de pedidos de patente depositados em
diversos paises, relacionados uns aos outros por um ou mais depositos prioritarios. O valor
das patentes esta associado ao escopo geografico da protecdo patentaria, ou seja, a0 nUmero
de paises onde foi solicitada a protecdo (Lanjouw et al., 1998). Grandes familias de patente
tém sido consideradas particularmente valiosas (Harhoff et al., 2003). Na amostra de patentes
estudada foi particularmente identificado um dnico pedido de patente com depoésito
internacional no PCT, ampliando assim o escopo geogréafico da referida protecdo. Entretanto,
o pedido PCT néo foi levado adiante, tendo sido abandonado’®.

As citagdes de patentes podem conotar a importancia tecnoldgica de uma patente para o
desenvolvimento de novas tecnologias, sua maior propensao ao licenciamento ou ao litigio,
dentre outros aspectos, assim como ajuda a avaliar o grau de novidade de uma invencao, a
transferéncia de conhecimentos entre invencfes e a dinamica do processo inventivo em um
pais, empresa ou tecnologia. Podem estar também associadas a cumulatividade tecnologica e
posicdo competitiva da organizagdo em relacdo a uma tecnologia, na medida em que auxilia a
internalizar alguns dos transbordamentos do conhecimento como resultado dos seus

desenvolvimentos préprios (Harhoff et al., 2003; Hall et al., 2005).

103 Refere-se a0 pedido de patente P10702640-4, de cotitularidade entre a CNEN e a USP, tendo sido a USP
responsavel pelo deposito internacional no PCT. Nao foram investigadas as possiveis razGes para a ndo
continuidade deste deposito internacional. Entretanto, foi verificado o status legal do processo INPADOC na
base de dados de patentes do EPO (Espacenet), sinalizando que ndo ocorreu entrada na fase nacional dos paises
europeus. Adicionalmente, em pesquisa na base de patentes da OMPI (Patenscope), verificaram-se documentos
relacionados a opinido escrita sobre a patenteabilidade da invencdo da Autoridade Internacional de Busca (ISA),
neste caso o Escritorio Austriaco de Patentes, que concluiu sobre a falta de novidade e atividade inventiva.
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Foram levantadas as citagbes de patente em cada pedido de patente da amostra,
utilizando-se as bases do INPI, do EPO e Questel Orbit. Foram investigados os documentos
de patentes citadas (citacdes para trds), os documentos de patentes citantes (citacbes para
frente) e as autocitacdes’™. Os documentos de patente citadas e as autocitacdes foram
identificados pela leitura de cada documento de patente. Vale ressaltar que estes ultimos séo
citagdes reveladas pelos proprios inventores como possiveis documentos compreendidos pelo
estado da técnica, quando da redagdo do pedido de patente'®®. Os documentos citantes foram
identificados pela base Questel Orbit e confirmadas pela base do EPO. De acordo com o
trabalho da OECD (2013), menos de 5% das patentes contém mais do que 10 patentes
citadas'®. Lanjouw e Schankerman (2001) sugerem que quanto maior for o nimero de
documentos citados, mais a patente pertence a uma area tecnoldgica relativamente bem
desenvolvida, sinalizando que a invengdo é mais incremental e os direitos de propriedade
menos incertos. A média de documentos citados na amostra de patentes € igual a sete. As
patentes citantes sdo contabilizadas ao longo de um periodo de cinco a sete anos apds a data
de publicacdo do pedido de patente. A publicacdo tipicamente ocorre em 18 meses a partir da
data do depdsito (finalizado o periodo de sigilo). Entretanto, este “atraso” de cinco a sete anos
de patentes citantes diminui a atualidade do indicador: somente os pedidos de patente
publicados até 2009 podem, assim, ser considerados’®’. Na amostra estudada, apenas um
pedido de patente possuia patentes citantes (citado por patentes das empresas Eli Lilly e
Siemens Heathcare). Por ultimo, as autocitacdes, segundo Hall et al. (2005), sdo geralmente
entendidas como sendo mais valiosas do que as citacfes de terceiros. A amostra apresentou
dois pedidos de patente com autocitacoes.

Desse modo, considerou-se 0 seguinte critério de pontuagdo: se o documento de patente
(p) possui familia de patentes (F,) somada a qualquer tipo de citagcdo (C) de patentes; ou a
combinacdo simples dos tipos de citacdo de patentes (0s trés tipos de citacdo combinadas duas
a duas), ou seja: documento citado (citagao para tras — Cty) mais documento citante (citagéo
para frente — Cfy); ou documento citado mais autocitagdo (Cap); ou documento citante mais
autocitacdo, a pontuagdo é igual a 1. No caso do pedido de patente possuir apenas um dos

indicadores mencionados, a pontuacao € igual a 0.

104 As citacBes a literatura cientifica (ndo-patentaria) ndo foram consideradas, pois todos os pedidos de patente da
amostra possuiam esse tipo de citacdo, o que ja demonstra a forca da ciéncia incorporada nas patentes.

195 Tendo em vista o status do processo de pedido publicado, tais referéncias ainda serfo verificadas pelo
examinador de patente durante o exame técnico. Elas podem ser integradas ao documento de patente como
estado da técnica relevante ou, de outro modo, removidas se consideradas sem relagdo com a invengao.

1% Dados com base no ano de 2009 (OECD, 2013).

197 Significa que para os dois Gltimos pedidos de patente da amostra, P11004609-7 e BR102012033547-6, ndo foi
possivel identificar os documentos de patentes citantes.
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Quadro 7: Critério de pontuacéo de familia e citagdes de patente.

Se p possui F, + C(Ct,, Cf,, Cay), pontuagéo = 1;
Se p possui Ct, + Cf,, Ct, + Ca,, Cf,, + Ca,, pontuagdo = 1;
Se p possui somente Fp, Ctp, Cf, ou Ca,, pontuagdo = 0.

Fonte: Elaboragéo propria.
I11.7 Ranking final

Para cada um dos critérios acima descritos, foi dada a pontuacdo parcial (A a F), igual a
1 ou igual a 0. O ranking final consistiu no somatorio das pontuac@es parciais. Os pedidos de
patente mais pontuados foram: a) em primeiro lugar, com 5 pontos, P10701082-6 — processo
microbioldgico de cultivo para obtencdo de prolactina humana; b) em segundo lugar, com 4
pontos, BR102012033547-6 — tireotrofina humana recombinante com sialilagdo humanizada;
c) em terceiro lugar, com 3 pontos, classificaram-se quatro pedidos de patente: P10406443-7 —
processo microbiologico para obtencdo de plasmideos bacterianos (vetores ou cassetes de
expressao) ; P10702640-4 — processo de radiomarcacdo de flavondides e sua aplicacdo em
diagndstico in vivo; P10704504-2 — bioconjugado com propriedades hemocompativeis; e
P10904466-3 — marcadores moleculares radioativos derivados da bombesina e suas

aplicacdes. A Tabela 5 apresenta a caracterizacdo e ranking da amostra de patentes estudada.
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Tabela 5: Caracterizacdo e ranking da amostra de patentes da CNEN selecionada.

PROCESSO  NATUREZA CRITERIO STATUS DO PROCESSO CRITERIO  IDADE DA REIVINDICACOES E CRITERIO FAMILIA E CITAGOES DE CRITERIO RANKING
(8) INVENCAO QUALIDADE DA PROTECAO  (E) PATENTES (F) FINAL
Processo / Ampliagdo das classes 10 reivindicagdes / .
1 P10003051-1 Produto 1 IPC / aguardando exame 1 28 protegdo forte 0 Ngo 0 2
2 | pozoszon0  processo o Ampliagdo das classes 1 24 12 reivindicagdes / 0 Nio o 1
IPC / aguardando exame protegao forte
Exigéncia cumprida e .
para regularizar o Possui 5 citagdes para trds -
processo e exame do ”n dicacs patente citante das patentes
3| piososaazy  Processe/ 1 pedido (declaragio de 0 2 reivindicagdes / 1 US6699692 / PI9600009-0 / 0 3
Produto © : protecao forte
ndo acesso a P19810650-3 / P10003051-1 /
patriménio genético) / PI10111907-9
aguardando exame
Pedido publicado e S'Eit"i'ldii“aeil
publicagéo retificada _P_“;‘eGEON rac? a. |
4 PI0602279-0 Produto 1 comrelagdo aos 0 14 re'vmﬂ cacao principa 0 Nao 0 2
inventores / ndo descreve as
aguardando exame caracteristicas técnicas
€ essenciais do biossensor)
Exigéncia cumprida Familia de patentes / Possui
; 10 reivindicagdes / 3 citacs sc
para regularizar o " citagBes para trds - patente
k protecio fraca (a ;
processo do pedido P Lo citante das patentes
° ° reivindicagao principal
(declaragdo de ndo 50 descreve as US5221672 / US5756538 /
07026404 / acesso a);}ammo;uod caracteristicas técnicas US6379649. Possui 3 citacdes
PIO7! - genético) / aguardando X . .
5 Processo 0 N 0 1,4 essenciais do método; a 0 para frente - patente citada 1 3
W02008083454 exame / §ep05|ta.c|o no novidade parece estar no i Li
PCT, porém o pedido de ; ; o pelas empresas Eli Lilly e
patente internacional F:;Zi;:;m:\;ozz'u: Siemens Healthcare
ndo entrou na fase aplicacio, e "'50 o (patentes citantes
nacional dos paises processo) US8491869-US8691187 /
selecionados US8420052 / US8318132)
Exigéncia cumprida para
regularizar o processo
d dido (declaraga
d: :gola:eis:céara;ao Possui 3 citagdes para tras -
patriménio genético) / patente citante das patentes
6 PI0701082-6 Processo 0 aguardando exame / a 1 14 15 reivindicagdes / 1 P10003051-1 / P10205776-0 / 1 5
empresa Takeda ’ protecdo forte PI0406443-7, sendo duas
Pharmaceuticals autocitacdes P10003051-1 e
International GmbH PI0406443-7
solicitou copia do pedido
de patente em
09/04/2012
Possui 6 citages para tras -
Pedido publicado e patente citante das patentes
publicagao retificada US$6284233 / US20050113554
~ 22 reivindicagdes /
7 PI0704504-2 Produto 1 comrelagdo aos 0 1,4 rotecio forte 1 / US20050250914 / 0 3
titulares / aguardando proteg; US20060204472 /
exame US20070071713 /
US20070100002
Possui 6 citagdes para tras -
Pedido publicado e patente citante das patentes
publicagdo retificada US6284233 / US20050113554
. 8 reivindicacdes /
8 PI0704615-4 Produto 1 comrelagdo aos 0 1,4 rotecio forte 0 / US20050250914 / 0 2
titulares / aguardando protes US20060204472 /
exame Us20070071713 /
US20070100002
Possui 9 citagBes para tras -
Exigéncia cumprida patente citante das patentes
para 'egu‘;”la‘;_‘; US20010005930 /
processo do pedido A
9 PI0904414-0 Processo 0 (declaracao de ndo 0 1 9 relvlnd:cagoes / o US2006224035 / US6391279 / 0 1
acesso  patriménio protegdo forte US6575888 / US6986880 /
genético) / aguardando W0199719706 /
exame W0200051136 /
W0200160141 / CA2326075
Cumprimento de
exigéncia em grau de Possui 6 citagGes para trds -
recurso em 09/09/2013 o patente citante das patentes
10| Piosoassss  Produto g  dentrodoprazode60 o 11 15 reivindicagdes / 1 US5620055 / US5834433 / 0 3
dias para desarquivar o protegdo forte
pedido e exame US6866837 / US6989371 /
solicitado / aguardando US7060247 / US20080008649
exame
Possui 5 citagBes para tras -
Pegfg" :”bl'““ € 7 reivindicacses / patente citante das patentes
11| Pi1004609-7  Produto q  Pedidodeexame 0 0,8 reivindicagoes 0 US3351049 / US4784116 / 0 2
solicitado em protegao forte
28/12/2012 US4891165 / US5683345 /
US5997463
Possui 6 citagbes para tras -
patente citante das patentes
P10205204-0 / US5047335 /
" A 7 reivindicagdes / US20050170452 /
12 | 1020120335476  Produto 1 Pedido publicado 0 0,4 « 0 1 a4
P protegio forte US20050287637 /
US20070190577 /
US20070298464, sendo uma
autocitagdo P10205204-0

Fonte: Elaboragdo prépria.
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IV FATORES CONDICIONANTES DO POTENCIAL DE EXPLORACAO
COMERCIAL DA PATENTE: VISAO DOS ESPECIALISTAS EM GESTAO DA
TECNOLOGIA E DA INOVACAO

O objetivo neste Capitulo IV foi aumentar a compreensdo sobre os principais fatores
que condicionam o potencial de exploragédo comercial da patente da ICT, com o apoio de dois
especialistas na area de gestdo da tecnologia e da inovacdo. Os fatores identificados na
literatura, de acordo com os Capitulos I e Il, foram usados na elaboracdo do questionario. Em
outras palavras, buscou-se entender quais caracteristicas relacionadas a patente e ao mercado
devem ser consideradas na avaliacdo da tecnologia e de que modo ocorre 0 seu licenciamento,
do ponto de vista da ICT e da empresa. Para tal, considerou-se que as tecnologias da ICT sé&o,
na maioria, embriondrias e muito necessitam avancar para serem comercializadas; 0S
mercados de tecnologia sdo incertos; as ICT carecem de recursos humanos qualificados e de
estrutura interna &gil, flexivel e profissional; e as empresas requerem capacidade inovativa.

O contato com os especialistas foi realizado por e-mail (Anexo 1). A primeira entrevista
foi conduzida pessoalmente e gravada, enquanto a segunda entrevista ocorreu pelo Skype e
também foi gravada, sendo ambas posteriormente transcritas. O questionario do Anexo 2 foi
elaborado contendo uma primeira parte de perguntas fechadas, com a alternativa sim/néo para
a relevancia de cada um dos 29 fatores levantados, e uma segunda parte de perguntas abertas.
As perguntas abertas deram liberdade de ampliar o conhecimento sobre os aspectos adicionais
que contribuem para a exploracao comercial da patente pela ICT. O questionario possibilitou
obter, de ambos os entrevistados, respostas as mesmas questfes para que elas pudessem ser
comparadas e para que as diferencas pudessem refletir diferentes percepcdes entre 0s
respondentes e ndo diferencgas nas perguntas (Lodi, 1974 apud Marconi e Lakatos, 2003). Foi
também utilizado como referéncia a segunda edicdo do Technology Transfer Practice (TTP)
Manual da Association of University Technology Managers (AUTM)%.

As entrevistas serviram ndo somente para aumentar a compreensdo, sob a dtica dos
especialistas, dos fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial da patente da
ICT, mas também para identificar se existem lacunas, ndo levantadas no referencial tedrico,

sobre a interacdo ICT-empresa para a geracdo de oportunidades tecnoldgicas.

108 A segunda edicdo é de 2002. A AUTM é uma associag&o norte-americana, sem fins lucrativos, de gestores de
tecnologia e executivos de negocios que gerenciam propriedade intelectual.
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IV.1 Relevancia dos fatores condicionantes e aspectos adicionais necessarios a geracao
de oportunidades tecnoldgicas entre ICT e empresas

Os 29 fatores avaliados nesta pesquisa foram agrupados da seguinte forma:
tecnologia/patente — natureza da protecdo, escopo tecnoldgico, familia de patentes, tempo de
vida util, manutencdo da invencdo, limitacfes da invencdo, estigio de desenvolvimento e
ciclo de vida da tecnologia; mercado — tamanho e crescimento, dindmica competitiva,
demanda, empresas atuantes, empresas com tecnologias concorrentes, substitutos e
complementares, barreiras a entrada e potenciais usuarios finais; empresa — natureza e atuacdo
da inddstria, saude financeira, aplicagdes comerciais da invencdo, estimativa de tempo e
custos de desenvolvimento, capacidade inovativa e competéncias singulares e negociagoes
anteriores realizadas; e ICT — tamanho e qualidade do portfélio de patentes, experiéncia e
capacitacdo do NIT, processo juridico e burocratico, outras capacidades e competéncias para
transferéncia da tecnologia e licenciamento com ou sem exclusividade.

19 fatores foram considerados relevantes por ambos os entrevistados, ESP1 2014 e
ESP2 2014, na avaliacdo preliminar de qualquer tecnologia quando a ICT objetiva
comercializa-la. A importancia desses fatores, em maior ou menor grau, depende das
particularidades de cada tecnologia. 10 fatores foram considerados ndo relevantes por pelo
menos um dos entrevistados. O Quadro 8 resume os fatores relevantes e ndo relevantes.

Foram também identificados outros aspectos que contribuem para o licenciamento da
patente e sobre o ambiente e as estratégias a serem praticadas pela ICT para gerar
oportunidades tecnoldgicas para as empresas. O Quadro 9 contempla esses aspectos
adicionais, mencionados pelos especialistas, também agrupados sob os mesmos critérios:

tecnologia/patente; mercado; empresa; e ICT.
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Quadro 8: Fatores condicionantes, por grupo, relevantes e ndo relevantes, segundo 0s
entrevistados.

FATORES RELEVANTES | FATORES NAO RELEVANTES
TECNOLOGIA/PATENTE
1. Natureza da protecdo 1. Tempo de vida atil da patente
2. Escopo da tecnologia 2. Ciclo de vida da tecnologia
3. Familia de patentes
4. Manutencéo da invengdo
5. LimitagBes da invencéo
6. Facilidade de imitacdo
7. Estagio de desenvolvimento tecnolégico
MERCADO
8. Tamanho e crescimento 3. Demanda (estavel ou n&o)
9. Dinamica competitiva 4. Potenciais usuarios

10. Empresas atuantes

11. Empresas com tecnologias concorrentes, substitutas
e/ou complementares

12. Barreiras a entrada

EMPRESA
13. Saude financeira 5. Natureza da industria
14. AplicagBes comerciais 6. Atuacdo na industria

15. Capacidade técnica e perfil inovador para levar a | 7. Negociagdes anteriores com ICT
tecnologia a comercializacdo

16. Estimativa de prazo de desenvolvimento

17. Estimativa de custos de desenvolvimento (P&D,
fabricacdo, distribuicdo)

ICT
18. Experiéncia e capacitacdo do NIT para realizar gestdo | 8. Tamanho e qualidade do portfélio de patentes
da PI e da tecnologia e estabelecer parceria com empresas 9. Outras capacidades e competéncias necessarias a
19. Processo administrativo/burocréatico para aprovagdo da | transferéncia de tecnologia
transferéncia de tecnologia 10. Negociacdo com ou sem exclusividade para o
licenciamento

Fonte: Elaboracdo propria.

No grupo de fatores sobre a tecnologia/patente, ESP1_2014 considerou todos os fatores
como relevantes, enquanto ESP2_ 2014 apontou sete fatores como relevantes: natureza da
protecdo; escopo tecnoldgico; familia de patentes; sustentabilidade da invencéo; limitacdes da
invencdo; e estagio de desenvolvimento da tecnologia; e dois fatores como nédo relevantes:
tempo de vida util da patente (se pedido de patente ou patente concedida); e ciclo de vida da
tecnologia (se a tecnologia € mais emergente ou madura). No primeiro caso, a natureza
embrionaria das tecnologias das ICT reflete muitas vezes suas experiéncias de licenciamento
frequentemente com pedidos de patente’®. No segundo caso, a maturidade da tecnologia pode
ndo ser relevante para o licenciamento, pois na pratica, uma determinada tecnologia, madura
ou emergente, pode ser de interesse especifico de uma empresa local ou setor industrial ou

pode ser mais adequada para a geragdo de um spin-off.

%No caso do Brasil, vale ressaltar que o tempo médio de concessdo de uma patente pelo INPI (entre 8 e 10
anos, dependendo da area tecnoldgica) inviabilizaria qualquer licenciamento no caso de se considerar apenas a
patente concedida.
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Quadro 9: Fatores adicionais necessarios a geracao de oportunidades tecnoldgicas, por
grupo, segundo os entrevistados.

Fatores
dicionais | TECNOLOGIA/ MERCADO EMPRESA IcT
PATENTE
Entrevistado
ESP1_2014 o Construcédo de o Parceria com « Profissionais o Profissionaliza¢do do NIT
competéncias e empresas comerciais e de empresas com pessoal capacitado e
plataformas consultores de experientes no perfil de mercado para
tecnolégicas mercado desenvolvimen avaliar tecnologia, negociar
proprietarias com e Mapeamento do to da contratos e acompanhar
foco nas mercado sobre tecnologia projetos
necessidades do competéncias e e Formacdo de times de
mercado aspectos criticos para projetos
inovacao
ESP2_2014 o Avaliagdo de  Andlise da e Cultura de inovagéo na
mercado da tecnologia regularidade rotina da ICT, vontade
o Conexdao a parceiros fiscal e politica e insercéo do NIT
potenciais juridica e Insercdo da ICT em
o Participacdo em clusters de inovagéao
foros setoriais « Profissionalizacéo do NIT
o Orientacdo a com pessoal capacitado para
pesquisadores sobre avaliar tecnologia, negociar
demandas do mercado contratos e acompanhar
para pesquisa projetos
estratégica e Alinhamento do NIT as
o Ferramentas de instancias burocréticas;
busca de Pl com o Acdes internas de
informac0es e analise conscientizagdo sobre Pl e
de mercado parcerias;
e Sistema de gestdo de
controle de PI, contratos e
projetos

Fonte: Elaboragdo propria.

Sao situacdes em que a ICT busca auxiliar o ambiente produtivo especialmente através
do desenvolvimento regional e equilibrar o valor econémico e social da patente. De fato, as
experiéncias das ICT indicam o licenciamento logo apds o deposito do pedido de patente,
qguando héa interesse especifico de uma empresa ou de criacdo de um spin-off, representando
estratégias para negociar a manutencdo dos direitos patentarios com a empresa licenciada,
especialmente no exterior, e para avancar nos estagios de desenvolvimento da tecnologia,
principalmente por essas duas atividades envolverem altos custos (UNICAMP, 2008; César,
2009). Ainda a respeito da tecnologia/patente, apesar de ESP1_2014 ter considerado todos os
fatores como relevantes, sugeriu que a construcdo de plataformas tecnoldgicas proprietarias
com foco em problemas do mundo comercial, e ndo apenas em problemas do mundo
académico, deve representar a estratégia patentaria das ICT, o que intensificaria 0os ganhos
econémicos por meio do licenciamento.

Sobre os fatores de mercado, ESP1 2014 novamente considerou todos relevantes,

enquanto ESP2_2014 apontou cinco fatores relevantes: tamanho e crescimento do mercado;
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dindmica competitiva; empresas atuantes; empresas com tecnologias concorrentes, substitutos
e complementares; e barreiras a entrada; e dois fatores ndo relevantes: demanda de mercado
(se estavel ou ndo); e potenciais usuarios ou consumidores finais da tecnologia. Para muitas
tecnologias embrionarias, voltadas a um mercado ainda ndo muito bem conhecido, o
comportamento da demanda e o0s potenciais usuarios sdo informacGes nem sempre
disponiveis. Neste caso, Hsieh (2013) aponta, na avaliacdo preliminar da tecnologia, a
utilizacdo de dados de mercado e de consumidores relacionados a produtos ou servicos ja
existentes, oriundos de tecnologias concorrentes, substitutas ou complementares. Sao fatores
que estardo inevitavelmente envolvidos em uma andlise de mercado.

Quanto aos aspectos adicionais sobre o mercado, ESP1_2014 posicionou que a ICT
deve buscar parcerias com empresas comerciais que sejam players no mercado internacional
ou trazer consultores com experiéncia em empresas comerciais para a formacdo de uma
equipe multidisciplinar de profissionais. Erros comuns sdo avaliagdes apenas entre pares
académicos ou com empresas locais, que comumente ndo conhecem o mercado global de
tecnologias, nem nunca atuaram em projetos de inovacdo em escala internacional. Como
estratégia complementar da ICT em relacdo ao mercado, ESP2 2014 apontou para a
necessidade de se fazer uma boa avaliagdo da tecnologia com profissionais capacitados, estar
conectado a potenciais parceiros e participar de féruns setoriais. Para este entrevistado, na
questdo da avaliacdo da tecnologia, 0 NIT deve utilizar ferramentas de busca de propriedade
intelectual que entreguem relatorios com analise e informagdes de mercado (quem esta
protegendo o qué, onde, quem S&0 as empresas, 0s inventores, a estratégia tecnoldgica, etc.). E
também preciso orientar os pesquisadores sobre as demandas de mercado e incentiva-los a
desenvolver pesquisa estratégica para soluciona-las.

Com relagdo ao grupo de fatores empresariais relevantes, ESP1_2014 selecionou cinco
deles: saude financeira da empresa; aplicacbes comerciais da invencao; estimativa de tempo
de desenvolvimento até a comercializacdo; estimativa de custos de desenvolvimento; e
capacidade inovativa e competéncias singulares da empresa. ESP2_2014 apontou 0s mesmos
cinco fatores e adicionou a natureza da indudstria (se mais inovadora ou tradicional) como
relevante. No grupo de fatores ndo relevantes, ESP1 2014, por outro lado, considerou a
natureza da industria; o tempo de atuacdo da empresa, em termos de produtos ou servicos
lancados; e negociacdes anteriores realizadas com outros parceiros, enquanto ESP2_2014
assinalou somente este Gltimo. ESP1 2014 esclareceu que uma tecnologia protegida,
independente da natureza inddstria, pode apresentar importancia para um determinado

ambiente de inovacgdo (local, regional ou setorial) e, portanto, ser de interesse especifico de
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uma empresa ou para criacdo de um spin-off, apesar da patente ser considerada um
mecanismo de apropriacdo da inovacao efetivo em poucos setores (Mansfield, 1986; Levin et
al., 1987; Cohen et al., 2000). Certamente que as caracteristicas dos ambientes de inovacgéo
diferem entre si, de empresa para empresa, regido para regido, pais para pais. Isso poderia
explicar, de acordo com LoOpez (2009) e Zucoloto (2013), que no Brasil a patente foi
considerada mais efetiva em inddstrias mais maduras, como maquinas e equipamentos,
produtos de borracha e plastico e metais basicos, do que na industria farmacéutica, pois esta
ultima ndo é tdo intensiva em P&D. ESP1 2014 ainda complementou que o tempo de atuacao
da empresa ndo é relevante se ela for nascente ou de pequeno porte. A mesma condicao ultima
pode ser entendida no caso da empresa ndo ter realizado negociagOes anteriores de
licenciamento de patente.
Ainda no gue tange aos fatores relacionados a empresa, objetivou-se entender como a
ICT deve conduzir sua deciséo sobre uma determinada empresa interessada no licenciamento,
se esta seria adequada ou ndo para levar a tecnologia a maturidade comercial, referindo-se as
suas capacidades inovativas, em termos de esforcos de P&D, fabricacdo, comercializacgéo,
dentre outras. ESP1 2014 apontou para a importancia de se consultar profissionais com
experiéncia no desenvolvimento de tecnologias e realizar o0 mapeamento de competéncias,
barreiras, competidores, fornecedores e outros aspectos criticos para inovacdo. ESP2_2014
esclareceu que ha que se avaliar, de forma ampla, o potencial da empresa para colocacdo do
produto, processo ou servico originario da tecnologia no mercado. Isso inclui também a
analise do ponto da regularidade fiscal, juridica, do desempenho financeiro da empresa, além
dos aspectos relacionados & capacidade técnica da empresa e ao seu perfil inovador**:
“Podemos inferir que empresas tém mais chances de levar a termo o projeto
quando possuem &rea de P&D&I estruturada, com mestres e doutores que ja
tenham realizado projetos em parceria com ICT (histérico de parcerias), que
tenham lancado produtos/processos e servi¢os inovadores nos Gltimos anos, que
tenham uma consisténcia em investimentos em P&D&lI, entre outros requisitos. Ou
seja, ndo é somente ao dar o maior lance de percentual de royalties que a empresa é
a mais adequada, mas sim aquela que congrega, apresenta e comprova ter

condigBes mais estruturadas e solidas para realizar o desenvolvimento necessario
da tecnologia e torna-la apta ao mercado” (ESP2_2014).

119 conforme apontado por Carvalho e Gardim (2009), uma avaliagéo desse porte é normalmente conduzida pela
ICT quando da oferta publica de suas tecnologias, seja por meio de licenga exclusiva ou ndo, sendo bastante
dificil estabelecer os critérios técnicos objetivos para qualificacdo da empresa interessada, principalmente
guando dizem respeito a tecnologias ainda embrionarias. Sdo critérios que muito dependem das caracteristicas da
tecnologia, do mercado e das potenciais empresas interessadas. Portanto, essa avaliacdo preliminar da tecnologia
conduzida pela ICT é de grande relevancia.
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Dos fatores relacionados a ICT, ESP1 2014 indicou trés relevantes: experiéncia e
capacitacdo do NIT; processo para aprovacdo do licenciamento da tecnologia; e outras
capacidades e competéncias necessarias a comercializacdo da tecnologia; e dois néo
relevantes: tamanho e a qualidade do portfolio de patentes; e exclusividade ou ndo dos
contratos de licenciamento dos direitos sobre a patente. ESP2_2014 apontou que a qualidade
do portfdlio de patentes é sim relevante, porém o seu tamanho ndo. A esse respeito, Levin
(1988) aponta que o valor da patente pode depender de uma Unica patente, quando uma
determinada inovacdo mais ou menos se sustenta individual e isoladamente. Por outro lado,
Gambardella et al. (2012) apontam para a combinacdo de patentes que representam diferentes
componentes de um produto ou processo, constituindo um portfélio de patentes que possui
sinergia entre invencdes para gerar uma determinada inovacéo.

ESP2 2014 também considerou a experiéncia e capacitacdo do NIT e a negociacdo do
licenciamento com ou sem exclusividade como fatores relevantes. Por outro lado, nem todas
as capacidades da ICT necessarias a transferéncia de tecnologia foram consideradas
relevantes: por exemplo, o aperfeicoamento e desenvolvimentos futuros da tecnologia podem
ser considerados como uma vantagem da ICT que ndo pesa na decisdo da empresa em
licenciar a tecnologia, uma vez que esta Ultima ja pode ter optado pela exploracdo da patente
baseada em outros fatores relevantes, como a sua propria capacidade inovativa, o potencial de
mercado, além das aplicacdes da tecnologia e do diferencial em relagdo a outras tecnologias
existentes. A respeito de ser uma vantagem da ICT, o desenvolvimento futuro da tecnologia
representa uma condicdo de continuidade da pesquisa, sendo importante resguardar no
contrato de licenca entre as partes a ampla utilizacdo dessa tecnologia devido ao seu impacto
sobre novas pesquisas e novas aplicagdes que podem encontrar novos mercados. Neste
sentido, Carvalho e Gardim (2009) apontam que os direitos sobre qualquer aperfeicoamento
tecnoldgico devem ser minimizados no contrato de licencga e, sempre que possivel, os direitos
da empresa licenciada devem ser limitados ao estagio da tecnologia objeto da licenca.

ESP2_ 2014 enfatizou que a questdo da exclusividade versus ndo exclusividade dos
contratos de licenciamento de tecnologia € considerada como um possivel ponto de conflito e
discussdao nas ICT brasileiras. As ICT publicas apresentam dificuldades relacionadas a
divulgacdo do objeto da patente no edital de oferta publica da tecnologia, devido a
possibilidade de perda de novidade e indicacdo de tendéncia tecnoldgica para concorrentes
(Uller, 2006; Santos, 2008). Um dos aspectos de maior relevancia para a oferta de tecnologia
ao setor privado é o entendimento sobre quais sdo as necessidades da empresa e qual é a

importancia da tecnologia para a sociedade, 0 que determinara as caracteristicas da licenca a
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ser estabelecida (Carvalho e Gardim, 2009). Normalmente, a empresa aspirara a uma nova
tecnologia mediante uma licenga exclusiva, como forma de alcangar vantagem competitiva e
criar uma barreira a entrada, afastando seus concorrentes e novos entrantes (Porter, 1980). Por
conseguinte, pode haver resisténcia das empresas em participar dos processos de dispensa de
licitacdo por edital. Ademais, as diferentes interpretacdes das areas juridicas das ICT e a falta
de diretrizes claras dos 6rgdos de controle externos levam a busca de solu¢des independentes,
sendo a gestdo da propriedade intelectual e a transferéncia de tecnologia organizada de acordo
com condicOes particulares de cada ICT, sem modelo definido (Uller, 2006; Santos, 2008).

Ainda quanto aos fatores relacionados a ICT, ESP1_2014 enfatizou a importancia de
um “interlocutor” com perfil de mercado — profissional preferencialmente contratado para a
atividade-fim no NIT — como fator de sucesso para gerar oportunidade tecnoldgica para a
empresa, ao inveés de se apoiar em voluntarios ou bolsistas. ESP2_2014 destacou que a ICT
deve profissionalizar o NIT com recursos humanos qualificados que saibam avaliar a
tecnologia, negociar o contrato de licenciamento ou acordo de parceria e acompanhar
detalhadamente o projeto dele resultante durante a sua vigéncia. Além disso, ESP2_ 2014
apontou como aspectos adicionais que a ICT deve investir em sistema de gestdo (processos e
ferramentas) capaz de garantir 6timo controle da propriedade intelectual e dos projetos em
parceria; e alinhar suas instancias internas para desenvolver um sistema de aprovagdo agil,
seguro e que atenda aos preceitos da administracdo publica.

Nesse sentido, o ambiente institucional da ICT, segundo ESP1 2014, influencia no
licenciamento da patente a medida que pode criar ou reduzir barreiras para tal atividade. As
deficiéncias da ICT, em termos de politica e gestdo da propriedade intelectual, procedimentos
administrativos para realizar o licenciamento da patente e capacidade empreendedora de
entendimento do mercado, podem ser superadas, na opinido deste entrevistado, com o
estabelecimento de times de projetos, devidamente capacitados, com finalidade de resolver
problemas que surjam ao longo do processo. Ainda complementou que ndo existe formula
unica, mas, geralmente, as coisas sao facilitadas quando a ICT tem regras claras sobre como
atua, o que pode e o que ndo pode fazer.

ESP2_2014 afirmou que as instituicGes que acreditam que a inovacdo faz a diferenca
destacam-se por estarem inseridas em clusters onde o tema é amplamente debatido. Nessas
ICT a cultura de inovacao faz parte da rotina, talvez em graus diferentes entre as unidades,
mas de uma forma geral, € um tema muito bem aceito pela comunidade. AcGes internas de
conscientizacdo sobre propriedade intelectual e parcerias fazem toda a diferenga para mudar a

cultura e inserir o tema inovacdo cada dia mais nas agdes e nos resultados da ICT, estando
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fortemente ligada a vontade politica e ao grau de inser¢do do NIT na ICT — o quanto o NIT é
ativo e agrega valor e a maturidade dos agentes e as agdes voltadas a inovacéo.

Por ultimo, os especialistas acrescentaram suas opinides sobre o potencial de exploracao
comercial da patente e do seu licenciamento da ICT para a empresa. ESP1_2014 apontou que,
comumente, o foco das ICT brasileiras tem, de fato, se concentrado na exploragédo comercial
da patente por meio do seu licenciamento. Entretanto:

“Essa dinamica é extremamente contraproducente e leva ao desperdicio de esfor¢os
para protecdo e comercializagdo de tecnologias que nunca chegardo ao mercado e,

ao mesmo tempo, a falta de recursos para tecnologias que seriam merecedoras de
atengdo muito maior” (ESP1_2014).

ESP1 2014 complementou que o foco deveria ser a identificacdo de parceiros e as
atividades de capacitacdo (dos publicos interno e externo) para construcdo de projetos
conjuntos que gerem tecnologias que ja nascam licenciadas e com potencial global. Ou seja:

“Tirar o foco da apropriacdo e do licenciamento e colocar o foco nas parcerias e na

capacitacdo” (grifo nosso). ESP2_2014 adicionou que ha de se ter cuidado quando se fala em
dep6sito de pedido de patente pelas ICT. O conceito de indicador de resultado da ICT deve
ser expandido para um patamar que valorize o impacto da tecnologia, quer seja académico,
social, econbmico e até ambiental.
“Temos visto muitas ICT adotando esses nimeros como meta de indicadores, assim
como o numero de licenciamentos firmados. Essa forma de avaliacdo n&do pode ser
a Unica e tem o problema de induzir as ICT a depositarem pedidos de patente sem

os cuidados necessarios de qualidade do relatorio descritivo e do quadro
reivindicatorio, pensando s6 no resultado numérico” (ESP2_2014).

Como resultado final desta etapa de pesquisa, apresenta-se 0 Quadro 10 contendo o0s
fatores relevantes, ndo relevantes e adicionais sobre o potencial de exploracdo comercial da
patente da ICT.
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Quadro 10: Sintese dos fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial da
patente da ICT, por grupo.

Relevantes N&o relevantes Adicionais
Tecnologia/ | » Natureza da protecéo e Tempo de vida e Construcdo de competéncias e
e Escopo da tecnologia Gtil da patente plataformas tecnolégicas proprietarias
patente o Familia de patentes e Ciclo de vida com foco nas necessidades do mercado
e Sustentabilidade/ da tecnologia
manutencao da invengéo
e LimitacOes
o Facilidade de imitacdo
e Estagio de
desenvolvimento
Mercado e Tamanho e crescimento e Demanda e Parceria com empresas e consultores de
e Dinémica competitiva (estavel ou néo) mercado
e Empresas atuantes e Potenciais e Mapeamento do mercado sobre
o Empresas com usuarios competéncias e aspectos criticos para
tecnologias concorrentes, inovagdo
substitutas e/ou e Avaliacdo de mercado da tecnologia
complementares e Conexdao a parceiros potenciais
e Barreiras a entrada e Participacdo em foros setoriais
e Orientacdo a pesquisadores sobre
demandas de mercado para pesquisa
estratégica
e Ferramentas de busca de Pl com
informacdes e analise de mercado
Empresa e Salde financeira e Naturezada o Profissionais de empresas experientes
e Aplicacbes comerciais inddstria no desenvolvimento da tecnologia
e Capacidade técnicae e Atuacdo na o Anélise da regularidade fiscal e juridica
perfil inovador para levar inddstria da empresa
a tecnologia a e NegociacOes
comercializagdo anteriores com
e Estimativa de prazo de ICT
desenvolvimento
e Estimativa de custos de
desenvolvimento (P&D,
fabricagdo, distribuigao)
ICT e Experiéncia e capacitacdo | ¢ Tamanho e e Profissionalizacdo dos NIT com
do NIT para realizar qualidade do pessoal capacitado e perfil de mercado
gestdo da Pl e da portfélio de para avaliar tecnologia, negociar
tecnologia e estabelecer patentes contratos e acompanhar projetos
parcerias com empresas e Outras Formagcdo de times de projeto

Processo administrativo/
burocratico para
aprovagdo da
transferéncia de
tecnologia

capacidades e
competéncias
necessarias a
transferéncia de
tecnologia
Negociagdo
com ou sem
exclusividade
para
licenciamento

Cultura de inovacéo na rotina da ICT,
vontade politica e inser¢do do NIT
Insercdo da ICT em clusters de
inovacao

Alinhamento do NIT as instancias
burocréticas

Acdes internas de conscientizacéo
sobre Pl e parcerias

Sistema de gestdo para controle de PI,
contratos e projetos

Fonte: Elaboragdo propria.
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V ESTUDO DE CASO NA AREA BIOFARMACEUTICA: O PEDIDO DE PATENTE
DE PROCESSO MICROBIOLOGICO DE CULTIVO PARA OBTENGCAO DE
PROLACTINA HUMANA (hPRL) DA CNEN NA VISAO DO PESQUISADOR

De acordo com os resultados do Capitulo IV, sobre os fatores relevantes para a
exploracdo comercial da patente, e do Capitulo Ill, sobre a selecdo do pedido de patente
P10701082-6, baseada no ranking da amostra de patentes biofarmacéuticas da CNEN, o
estudo de caso exploratorio, apresentado neste Capitulo, objetivou entender sobre a tecnologia
e 0 mercado, em conjunto com o pesquisador da CNEN, para a constru¢do de um formulario
de informac0es estratégicas visando a divulgacdo da oportunidade tecnoldgica.

Este segundo bloco de entrevistas foi direcionado a um dos pesquisadores inventores
envolvidos na P10701082-6. Do total de cinco inventores, trés eram pesquisadores servidores
da CNEN e dois eram alunos bolsistas. Foi realizado contato por e-mail com os trés
pesquisadores da CNEN (Anexo 3). Apenas um dos pesquisadores da CNEN retornou e
concordou com a participacdo na pesquisa. Optou-se por realizar esta entrevista por e-mail,
num primeiro momento, e por telefone, num segundo momento, devido a complexidade das
questdes envolvidas e a necessidade de pesquisa e levantamento de informacdes pela
mestranda e pelo pesquisador da CNEN. O formulério do Anexo 4 foi inicialmente elaborado
e, em seguida, aprimorado com base nos fatores confirmados no primeiro bloco de
entrevistas. O roteiro de perguntas objetivou identificar com profundidade a percepcdo do
pesquisador da CNEN sobre a tecnologia e 0 mercado para ajudar no desenvolvimento do
estudo de caso. As referéncias utilizadas na elaboracdo deste Anexo foram o formulario para

N e os diversos modelos de Invention Disclosure

notificagdo de criacdo intelectual da CNE
das universidades norte-americanas, disponiveis na segunda edi¢cdo do manual da AUTM.

O formulario do Anexo 4 foi pré-preenchido pela mestranda, conforme Anexo 5, e
encaminhado ao pesquisador da CNEN para ser validado e complementado. Para tal, a
mestranda fez a leitura do documento do pedido de patente depositado no INPI para entender
sobre a tecnologia objeto do estudo de caso e preencheu preliminarmente uma parte das
informacdes, neste caso atuando por meio da observagdo participante. O objetivo da
observagdo participante foi de, a0 mesmo tempo, auxiliar o bom andamento desta etapa de
pesquisa e perceber a realidade da experiéncia do entrevistado em detalhar a tecnologia e 0

mercado, no sentido de “tentar colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-

11 Em 2001, a CNEN criou seu primeiro documento interno para levantar dados sobre suas invengdes,
denominado de “notificagdo da inveng@o”, o qual passou por revisdes em 2007 e 2009, e¢ atualmente ¢é
denominado “formulario para notificagdo de criag@o intelectual”.
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se 0 observador um membro do grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e a trabalhar
dentro do sistema de referéncia deles” (Mann, 1970 apud Marconi e Lakatos, 2003, p. 194). O
formuléario foi devolvido um més depois, sendo as respostas analisadas e novas perguntas
realizadas por meio de contato telefébnico para melhor esclarecer o objeto do estudo. O
pesquisador da CNEN formalizou seus dltimos esclarecimentos por e-mail. Ao final, as
respostas completadas pelo pesquisador da CNEN foram consideradas satisfatorias e
suficientes para compreender a tecnologia e o mercado. As informacdes detalhadas apos a
entrevista encontram-se, na integra, no Anexo 6. Nas secdes seguintes serdo apresentadas

somente as informacdes essenciais sobre a entrevista.
V.1 Descrigéo da invengao

Nesta secdo foram descritas as caracteristicas essenciais da tecnologia, modos de
operacdo, invencgdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a funcédo da invencéo,
seu diferencial, resultados mais recentes, objetivo e solugdo proposta, principais vantagens e
limitacdes. Finalmente, as informacdes sobre o ciclo de vida da tecnologia e seu estagio de
desenvolvimento concluiram a descri¢do da invencao.

A tecnologia trata de um processo de cultivo por fermentacdo de uma cepa da bactéria

E. coli produtora de prolactina humana (hPRL)'*?

, CUjo sistema de expressao é mais eficiente,
econdmico e seguro'*®. O processo de cultivo foi desenvolvido em biorreator, de curta
duracdo (maximo de 20h), com eficiente secrecdo de hPRL no espago periplasmico
bacteriano, produzindo biomassa final de até 40 mg de hPRL/mL de meio de cultura.

O principal modo de operacdo da invencdo ocorre em trés etapas: a) crescimento da
biomassa em batelada (sem adicdo continua de nutrientes), a temperatura de 30°C; b)
crescimento da biomassa em batelada alimentada (com adicdo continua de nutrientes e
carbohidrato), mantendo-se a temperatura; c) ativagcdo, com a estabilidade do crescimento da
biomassa e aumento da temperatura, mantendo-se a adi¢do de nutrientes e carbohidrato, até o
nivel de expressdo/secrecdo de hPRL atingir o valor da biomassa final, apds 5 a 6h, de 40 mg
de hPRL/mL de meio de cultura.

A extracdo da hPRL presente no periplasma ocorre por choque osmético, ou seja, sem
lise da célula da bactéria, o que gera um extrato mais puro, facilitando a etapa de purificacéo,

e mantém a proteina na sua forma tridimensional original e auténtica, mais similar & hPRL

12 A prolactina humana é um horménio polipeptidico secretado predominantemente pela glandula pituitéria.
Esta envolvida na lactacdo e também apresenta importante papel nos processos imunoldgicos e hematolégicos.
113 Tal sistema de expressao refere-se & mutacéo genética da E. coli pela inser¢io do plasmideo AP, -DsbA-hPRL,
sem a presenca do plasmideo pRK248clts.
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natural. A purificacdo da hPRL segue o protocolo descrito na P10205776-0'*, baseado em
cromatografia de afinidade por metais imobilizados. PESQ1_2015 descreve que o produto
final hPRL obtido foi caracterizado, apresentando 199 aminoacidos, massa molecular de
22898 Da, atividade mitogénica por bioensaios de 51,5 £24,1 Ul/mg e pureza superior a 98%.

No que diz respeito a invengdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a
funcgéo da invencéo, a técnica de DNA recombinante vem sendo utilizada desde a década de
1990 para a producéo de proteinas recombinantes, sendo especificamente a producdo de hPRL
obtida no citoplasma de bacteérias, formando corpos de inclusdo (US4725549), assim como da
forma auténtica de hPRL a partir da expressao em células de mamiferos (US5344920) e em
células de insetos (Das T. et al, 2000). Segundo PESQ1 2015, a obtencdo de prolactina
auténtica a partir de expressdo em celulas € um processo bem mais caro. Adicionalmente,
Morganti et al. (1996) descreve a obtencdo de uma variante da hPRL (tag-hPRL) no
periplasma de E. coli, porém tem expressdo menor de hPRL.

De acordo com PESQ1 2015, a invencdo tem como diferencial o fato do sistema de
expressao ser baseado no promotor AP, ndo sendo necessario adicionar reagentes ou drogas
para estimular a sua expressdo (o que diminui custos e, a0 mesmo tempo, facilita a purificacéo
da prolactina) e no peptideo sinalizador bacteriano DsbA, responsavel pela secrecdo da
proteina no periplasma da bactéria (0 que garante a forma tridimensional original da proteina
devido ao ambiente do periplasma ser mais estavel e conter menos contaminantes).
Adicionalmente, a invencdo ainda utiliza o cassete de expressdao desenvolvido no pedido de
patente P10406443-7 (sem a presenca do plasmideo pRK248clts) e o processo de purificacdo
de hPRL desenvolvido no pedido de patente PI0205776-0. Outros diferenciais referem-se ao
processo ocorrer a temperatura mais baixa e ser de curta duragdo em relacdo a outros
processos de fermentagcdo em biorreatores tradicionais (que sdo acima de 30 horas).

Segundo PESQ1_2015, os resultados mais recentes relacionados a invengdo sdo estudos
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do Centro de Biotecnologia do IPEN que utilizam o
mesmo sistema da invencdo para a expressdo de outras proteinas como, por exemplo, a
prolactina de camundongo*® (Suzuki et al. 2012).

PESQ1_2015 apontou como objetivo principal da invencdo a obtencdo de altos niveis
de prolactina humana auténtica, a um custo relativamente baixo, a partir de bactérias

modificadas geneticamente e utilizando um processo de fermentacdo flexivel e relativamente

14 A P10205776-0 é uma autocitagio e se refere ao processo de purificacéo de outro tipo de hPRL recombinante.
150 fato da hPRL ser utilizada em experiéncias fisioldgicas em camundongos implica em ser possivelmente
necessario utilizar uma PRL homéloga a hPRL para estudar corretamente o seu comportamento nesta espécie.
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curto. Entretanto, uma limitagdo da invencdo, indicada por PESQ1_2015, é que na expressao
de hPRL no espaco peripldsmico, embora ocorra a producdo da proteina idéntica a natural, a
produtividade especifica — ou seja, a quantidade de proteina produzida por bactéria — em
comparacdo a producdo no citoplasma (corpos de inclusdo), é inferior. Essa limitacdo pode,
em parte, ser superada considerando a qualidade da proteina obtida, pois usualmente a
producdo dos corpos de inclusdo requer denaturacdo e renaturagdo da proteina alvo, o que
causa perdas e ndo garante a sua conformacao espacial apropriada.

Resumidamente, as principais vantagens da invencdo, confirmadas por PESQ1 2015,
sdo: a) menor tempo e maior flexibilidade do processo; b) maior rendimento de producéo de
hPRL (mg hPRL/mL meio) em relacdo ao sistema de expressdo com a presenca do vetor do
repressor pRK248clts; c) alto grau de pureza da hPRL (superior a 98%); d) maior seguranca
de manipulacdo, de uso em pacientes e para 0 meio ambiente em relagdo aos insumos e a
hPRL obtida; e) qualidade e autenticidade da hPRL obtida; f) hPRL bioativa; g) baixa
atividade proteolitica da hPRL, ou seja, reducdo das perdas em consequéncia da protedlise da
hPRL que ocorre em altas temperaturas.

Em relacdo ao ciclo de vida da tecnologia, PESQ2_ 2015 considera que 0 processo
representa uma tecnologia madura, porém ainda pode ser otimizado. J& em relacdo ao estagio
de desenvolvimento, PESQ1_2015 aponta que este ainda se encontra em escala laboratorial
(tecnologia de bancada). Desenvolvimentos subsequentes, apds o deposito do pedido de
patente, ocorreram em laboratdrio e estiveram mais relacionados a técnicas downstream, por
exemplo, de purificacdo, e a estudos com diferentes temperaturas de cultivo, sendo que as
temperaturas entre 35 e 37°C se mostraram mais eficientes. Entretanto, sdo necessarios

estudos de ampliacdo de escala.
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V.2 Dados para a analise das potencialidades de comercializacdo da tecnologia

Nesta secdo as informacbes fornecidas por PESQ1 2015 foram relacionadas as
potenciais aplicacdes comerciais da tecnologia, no sentido de identificar segmentos de
mercado e produtos que possam se beneficiar da invencdo, além de produtos similares ja
existentes, perfil das potenciais empresas interessadas, dados de mercado e requisitos
especificos necessarios a comercializacdo da tecnologia. O objetivo nesta se¢do foi o de
compreender o mercado potencial da prolactina humana e, consequentemente, da nova
tecnologia relacionada ao seu processo de obtencao.

Em relacéo as aplicacBes comerciais da tecnologia, existem aplicagdes mais imediatas e
de longo prazo. Em relacdo as aplicacdes comerciais mais imediatas, PESQ1_ 2015 aponta
que a prolactina pode ser utilizada principalmente como reagente para desenvolvimento de
Kits de diagnostico para dosagem de prolactina em soro de pacientes ou como reagente para
pesquisa. Uma vez que os niveis anormais de hPRL tém sido associados a um nimero de
disturbios nas areas de funcdo pituitaria e reproducédo (por exemplo, a hiperprolactinemia, que
causa amenorréia, galactorréia e infertilidade), representa um dos hormoénios mais
frequentemente determinados nos ensaios clinicos rotineiros. Adicionalmente, as técnicas de
fermentacdo e expressao desenvolvidas nesta invencdo podem ser aplicadas para producao de
outras proteinas recombinantes, tais como antagonistas de prolactina, horménio de
crescimento humano (hGH), antagonistas de hGH, interferon-alpha, prolactina de
camundongo, prolactina bovina, dentre outros hormonios e enzimas.

A respeito das aplicacdes de longo prazo, segundo PESQ1 2015, estudos clinicos com a
prolactina vém sendo conduzidos para verificar seu uso potencial na estimulacdo da lactacéo

em mées com dificuldade de amamentac&o™*®

, assim como papel regulatério no crescimento e
diferenciacdo da glandula mamaéria e na reproducdo. Outras aplicagGes foram encontradas em
estudos pré-clinicos. Segundo a P10205776-0 (documento citado), a prolactina tem acéo de
estimulo do sistema imunohematopoiético, sugerindo que ela pode ser administrada no
tratamento de deficiéncias imunohematoldgicas, tais como infecgdes por microrganismos
oportunistas, HIV e cancer, de modo a elevar a fungdo imune do paciente. Também pode ser

de utilidade em estados de trauma sistémico generalizado, como cirurgias, queimaduras ou em

1% Devido ao fato da prolactina ser um importante horménio associado & lactacdo. Existem 20 estudos em fase
de testes clinicos (ver www.clinicaltrials.gov) relacionados a prolactina. Trés deles, ja finalizados e com
resultados, referem-se a hPRL recombinante para a inducdo da lactagcdo. Foram também identificados alguns
artigos cientificos sobre tais estudos clinicos, sendo alguns deles financiados principalmente pela United Stated
Food and Drug Administration (FDA) e secundariamente pela empresa norte-amerciana Genzyme Corporation,
gue possui interesse proprietario na prolactina recombinante e detém a patente US 6545198, concedida em 08 de
abril de 2003.



http://www.clinicaltrials.gov/
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casos de transplante de medula 6ssea, em que a aceleracdo da funcdo do sistema hematoldgico
seria benéfica. Outros dados apoiam que a hPRL teria acdo benéfica quando administrada
conjuntamente com tratamentos de quimioterapia e radioterapia e quando da utilizacdo de
drogas mielosupressoras (por exemplo, AZT), e aplicacdo como adjuvante de vacinas.

Em todas as possiveis aplicagdes identificadas em estudos pré-clinicos e clinicos, o fato
da P10701082-6, objeto do estudo de caso, propor um processo de producgdo de prolactina
humana idéntica a isoforma natural e com alto grau de pureza (superior a 98%) representa
uma grande vantagem competitiva, tendo em vista que cada vez mais ha uma crescente
demanda por hPRL pura, biologicamente ativa e auténtica (Soares, et al. 2008).

Em relacdo a produtos similares no mercado, PESQ1_2015 sinaliza que existem
diversas empresas que produzem e/ou vendem prolactina recombinante humana como
biorreagente, sob a forma de pd liofilizado, estritamente para uso em pesquisa e analises
clinicas'’. Em geral, a proteina vendida é obtida no citoplasma, formando os corpos de
inclusdo, e apresenta uma metionina a mais na sua por¢cdo N-terminal, o que significa uma
limitacio do produto para aplicacdes terapéuticas*’®. Segundo dados fornecidos por
PESQ1_2015 e pesquisa realizada na Internet pela mestranda, sdo empresas de alta tecnologia
voltadas para a &rea de ciéncias da vida, na maioria norte-americanas’*®. Todas elas, de
alguma forma, atuam no mercado brasileiro por meio de empresas nacionais representantes ou
distribuidoras de seus produtos. Apenas a Sigma Aldrich possui filial no Brasil, em S&o
Paulo. N&o foram encontradas empresas nacionais que produzam prolactina como
biorreagente, tampouco realizam P&D de prolactina humana recombinante. Existem no Brasil
empresas de biotecnologia que produzem outras moléculas de proteinas recombinantes. Sao
usualmente pequenas empresas de base tecnoldgica, nascidas em universidades, institutos de

pesquisa e incubadoras'?°.

17 Desse modo, entende-se que a hPRL recombinante estaria voltada ao mercado de laboratérios de pesquisa,
laboratdrios de analises clinicas e hospitais, publicos e privados, e lactantes e pacientes com baixa imunidade
causada por doencas infecciosas como usudrios finais.

118 Ao contrério, a invencdo proposta preza pela qualidade superior da hPRL (ver item 6 do formulario do Anexo
6 e sua observagao).

119 As empresas identificadas foram: Sigma Aldrich Corporation, Estados Unidos; BioVision, Inc., Estados
Unidos; Jena Bioscience GmbH, Alemanha; Peprotech Co., Estados Unidos; Stemcell Technologies, Inc.,
Canada. Néao foi estudado o porte das empresas e 0 seu nivel de internacionalizagdo. Existem diversas outras
empresas com esse perfil.

120 \/ale ressaltar que, adicionalmente as pequenas empresas, os maiores laboratérios nacionais — Aché, EMS,
Unido Quimica, Hypermarcas, Biolab, Cristalia, Eurofarma e Libbs — estdo formando aliangas para constituir
empresas para a producdo de medicamentos biologicos (como a BioNovis e a Orygen), além das Parcerias para
Desenvolvimento Produtivo (PDP) entre laboratérios publicos nacionais e laboratérios privados nacionais e
internacionais (ABDI, 2013).



116

Com relagéo aos dados de mercado, o prego praticado pelas empresas estrangeiras varia
de acordo com o grau de pureza da hPRL, podendo custar para o cliente final entre US$190 e
EUR 253, cada 50pg, e grau de pureza acima de 95%"*!. Informacdes sobre a estimativa de
tamanho do mercado nacional e internacional e sua taxa de crescimento ndo foram
fornecidas'?.

As potenciais empresas interessadas na invencdo, segundo PESQ1_2015, podem ser
aquelas que atuam em P&D e fabricacdo de proteinas recombinantes e que desenvolvem Kits
de diagnostico para dosagem de hPRL ou que comercializam os referidos Kits.

Por ultimo, no que concernem os requisitos especificos, PESQ1 2015 colocou que,
claramente, para se trabalhar com organismos geneticamente modificados, é necessario ter
aprovacdo da Comissdo Nacional de Bioseguranca (CNB) e, dependendo da aplicacdo ou uso
do produto desenvolvido (uso veterinario, terapéutico, reagente quimico, dentre outros), as
normas variam. Além disso, existe todo um arcabouco regulatério especifico para o registro

de produtos bioldgicos, que é regulamentado pela ANVISA'Z.
V.3 Formulario de informac0es estratégicas

A partir da interpretacdo e analise dos dados das secBes V.1 e V.2, foi elaborado pela
mestranda o formulario contendo as seguintes informacdes sobre a tecnologia e 0 mercado: a)
titulo e inventores envolvidos; b) nimero do pedido de patente e status do processo no INPI;
c) aplicagdes industriais e comerciais; d) usuarios; e) estagio de desenvolvimento da
tecnologia; f) solucdo proposta; g) beneficios; h) oportunidades de mercado. As informacdes
foram elaboradas com o objetivo de apresenta-las a uma potencial empresa interessada na
tecnologia. O Quadro 11 mostra o formulério de informacdes estratégicas, o qual foi validado
pela empresa entrevistada, conforme seré apresentado no Capitulo VI.

Como resultado final desta etapa de pesquisa, apresenta-se o formulario do Anexo 4
como modelo a ser utilizado pelos NIT para levantar as informagdes sobre a tecnologia e o
mercado junto aos pesquisadores inventores das ICT, assim conhecido como formulario de

notificagdo de criacdo intectual.

121 Dados fornecidos por PESQ1_2015 e confirmados pela Internet pela mestranda no website das empresas
estrangeiras fabricantes citadas na nota 119.

122 Apesar de ndo terem sido fornecidos e coletados dados de mercado, o Relatério da ABDI (2013), citado na
subsecao 11.3.1, indica que o mercado brasileiro de proteinas recombinantes de interesse socioecondémico e
comercial ainda é incipiente, porém com grande potencial.

12 A coletanea de normas para registro de produtos biolégicos contempla a Lei n° 6.360/1976, o Decreto n°
79.094/1977, e um conjunto de resolucdes RDC (ver nota 91 da subsecéo 11.3.1).
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Quadro 11: Formulério de informacdes estratégicas do estudo de caso.

PROCESSO MICROBIOLOGICO DE CULTIVO PARA OBTENGAO DE PROLACTINA HUMANA
(hPRL)

PEDIDO DE PATENTE DE INVENCAO P10701082-6 aguardando exame técnico.
Inventores: Carlos Roberto Jorge Soares, Paolo Bartolini, Maria Teresa C. P. Ribela, Tais Lima de Oliveira e José
Maria de Sousa — CNEN/IPEN-SP.

SETORES E APLICACOES:

INDUSTRIA BIOFARMACEUTICA, PRODUGCAO DE PROTEINAS RECOMBINANTES, MEDICAMENTOS
BIOLOGICOS, IMUNOTERAPIA, ESTIMULO A LACTACAO, TRATAMENTO DE DOENCAS
INFECCIOSAS, REAGENTES PARA DIAGNOSTICO, DENTRE OUTROS.

USUARIOS:

LABORATORIOS DE PESQUISA, LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS, HOSPITAIS PUBLICOS E
PRIVADOS, LACTANTES, PACIENTES COM BAIXA IMUNIDADE CAUSADA POR DOENCAS
INFECCIOSAS.

ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO: ] .
TECNOLOGIA MADURA, EM ESCALA LABORATORIAL, INCLUINDO TECNICAS DE PURIFICACAO.

SOLUCAO PROPOSTA:
e Obtencéo de altos niveis de prolactina humana auténtica, a custo relativamente baixo, a partir de bactérias
modificadas geneticamente e utilizando um processo de fermentacéo flexivel e relativamente curto.
e Produgdo de biomassa final na ordem de 40 mg de hPRL/mI de meio de cultura;
e Produto final: hPRL com 199 aminoacidos, massa molecular de 22898 da, atividade mitogénica por
bioensaios de 51,5 +24,1 Ul/mg, pureza superior a 98%.

BENEFICIOS:

e Plataforma de fabricagdo: sistema mais eficiente, econdbmico e seguro, baseado em E. Coli, para a
expressdo da hPRL no espaco periplasmico da bactéria, podendo ser utilizado para a produgdo de outras
proteinas (hGH, antagonistas de hGH, interferon-alpha, dentre outros tipos de prolactina).

e Flexibilidade e curta duracdo do processo produtivo.

e Extracdo da hPRL sem lise da célula da bactéria, preservando sua forma tridimensional original.

e Qualidade, autenticidade, baixa atividade proteolitica e alto grau de pureza obtidos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO:

O mercado brasileiro de proteinas recombinantes, de interesse socioecondmico e comercial, tem potencial para a
fabricacdo de biofarmacéuticos voltados para a salde publica, que sdo basicamente importados e geram déficit na
balanca comercial. A prolactina obtida por esta tecnologia de processo é uma proteina recombinante com isoforma
idéntica a natural. De acordo com estudos pré-clinicos e clinicos, possui as seguintes aplicacGes: terapéutica —
estimulo da lactacdo em mulheres com dificuldade de amamentacéo; estimulo do sistema imunohematopoiético
(tratamento de infec¢Bes por microrganismos oportunistas, HIV, cancer); administracdo conjunta com tratamentos
de quimioterapia e radioterapia e com drogas mielosupressoras (por exemplo, AZT); adjuvante de vacinas; clinicas
— melhoria da funcdo do sistema hematolégico em estados de trauma sistémico generalizado (cirurgias,
gueimaduras ou em casos de transplante de medula éssea). Também pode ser usada como reagente de diagnéstico
ou de laboratério (desenvolvimento de Kits e analises clinicas). Ndo foram encontrados fabricantes nacionais de
hPRL.

Fonte: Elaboracéo propria.
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VI FATORES CONDICIONANTES DO POTENCIAL DE EXPLORACAO
COMERCIAL DA PATENTE: VISAO DA EMPRESA DO SETOR
BIOFARMACEUTICO

O objetivo neste Capitulo foi o de avaliar o formulario de informacdes estratégicas
(Quadro 11) para finalmente validar os fatores condicionantes do potencial de exploracdo
comercial da patente na visdo da empresa. A escolha da empresa entrevistada, a Chron
Epigen, do Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro (BIO-RI10), foi em funcédo da sua area de
atuacdo, de medicamentos a base de proteinas recombinantes, e da sua localizac¢do préxima, o
que convergiu com a area do estudo de caso e facilitou a realizacdo presencial da entrevista.
Para a avaliacdo e validagdo das informagdes do Quadro 11, a mestranda elaborou o
questionario do Anexo 8 contendo, na primeira parte, um formuldrio de cadastro e
levantamento de dados da empresa e, na segunda parte, perguntas abertas.

Este Capitulo possui duas secbes. A primeira refere-se a caracterizagdo da Chron
Epigen — dados gerais, infraestrutura de P&D, produgdo e comercializagdo — e ao
levantamento da capacidade inovativa da empresa e do seu relacionamento com ICT. A
segunda secdo diz respeito a avaliacdo do formulario de informacdes estratégicas quanto aos
principais aspectos sobre a tecnologia e o mercado sob a Gtica da empresa. Buscou-se com a
entrevista identificar lacunas e gerar sugestdes de melhoria do formulario, assim como
identificar estratégias adicionais da ICT para melhorar a divulgacdo de suas tecnologias e 0
relacionamento com a empresa, visando a geracdo de oportunidades tecnoldgicas. Nesse
sentido, além das caracteristicas da tecnologia e do mercado, fatores relacionados a empresa e

a ICT também foram discutidos na entrevista.
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V1.1 Caracterizacdo da Chron Epigen e levantamento de sua capacidade inovativa e de

relacionamento com ICT

A empresa Chron Epigen (www.chronepigen.com.br) possui duas unidades: uma
unidade administrativa e de P&D, localizada no Pdélo da BIO-RIO, na llha do Fundéo (Cidade

Universitaria); e uma unidade industrial em Bingen, Petropolis. E uma sociedade empresaria

limitada, de capital privado nacional, com pessoal ocupado entre 20 e 99 funcionérios e
faturamento anual acima de R$ 1,5 milh&o. Possui 14 anos de atuacdo no mercado — surgiu
como um spin-off da empresa Silvestre Labs na linha de pesquisa de proteinas recombinantes,
em 2001. Segundo EMP1 2015, a Chron Epigen iniciou suas atividades com a importagédo
dos medicamentos acabados, ainda sendo o principal foco.

Os principais produtos, com registro na ANVISA, sdo: Eritropoietina Humana
Recombinante (rh-EPO) e Interferon Alfa Humano Recombinante (rh-IFNa). Apesar de deter
a tecnologia de fabricagdo de ambos os medicamentos bioldgicos, a Chron Epigen importa e
distribui tais medicamentos no Brasil'***. A unidade de Petrépolis esta destinada & montagem
de uma planta industrial para a producdo de medicamentos inalantes sob a forma de aerossol,
cuja oportunidade ocorrera por meio de uma parceria de desenvolvimento produtivo (PDP)
com a FIOCRUZ®. Um projeto para a instalacdo de uma unidade de formulaco e envase de
injetaveis de pequeno volume (de produtos biolégicos recombinantes) também se encontra em
fase de aprovacgdo pela Secretaria de Saude. O segmento de atuacdo da Chron Epigen é,
portanto, de medicamentos & base de protefnas recombinantes, medicamentos inalantes'?® e
formulacdo e envase de insumos ativos™?’.

EMP1_2015 aponta que a Chron Epigen atua em importacdo, fabricacdo, pesquisa e
desenvolvimento. Entretanto, realiza P&D de forma ocasional e externa, majoritariamente no

ambito internacional. J4 a interacdo com as ICT brasileiras é fraca e limitada:

124 As empresas fabricantes estrangeiras fornecedoras sdo inspecionadas periodicamente, e a Chron Epigen
possui validacdo do transporte dos mesmos, ndo sendo necessario realizar a inspecdo novamente no Brasil,
quando da importacéo.

125 gegundo EMP1_2015, a Chron Epigen possui parceria com uma empresa estrangeira que ja detém a
tecnologia de producéo, produz e distribui os medicamentos inalantes globalmente. Por meio dessa parceria, a
Chron Epigen possui os direitos sobre a producdo e venda desses medicamentos no Brasil. Este modo de
desenvolvimento pode ser baseado em uma alianga estratégica, de acordo com Schilling (2013).

126 Os medicamentos inalantes est&o em processo de registro junto @ ANVISA.

127 A produco do insumo ativo representa um objetivo de longo prazo para novos produtos (novas moléculas).
128 A Chron Epigen citou a interagdo com a Fundagdo Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Fundagdo Ezequiel Dias
(FUNED) e o Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).


http://www.chronepigen.com.br/
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“Entendemos que ndo faz sentido interagir com a universidade na realidade atual,
pois existe um grande preconceito da instituicio e dos proprios pesquisadores nessa
interacdo. E uma questdo cultural, o pesquisador acha que ¢é errado. E aqueles
poucos que acreditam e acham que ela pode acontecer sdo muito discriminados ou
até mesmo saem da universidade para trabalhar na empresa. Acho que as coisas

estdo melhorando muito, era muito pior, mas ainda falta para chegar ld.”
(EMP1_2015).

Com excecdo da parceria com a FIOCRUZ?®

, as atividades de colaboragdo com ICT
brasileiras concentram-se na prestacdo de servigcos, como analises, controle de qualidade e
desenvolvimento de kits de diagnostico. No entendimento de EMP1_ 2015, ainda existe um
descompasso das ICT brasileiras: as dificuldades estdo relacionadas ao preconceito com a
visdo lucrativa da empresa, a falta de profissionalismo para prover agilidade necessaria ao
timing da empresa e a aplicacdo pratica de P&D em resposta ao mercado.

EMP1 2015 complementou dizendo que a pesquisa basica é de extrema importancia:
faz-se necessario o investimento publico nas universidades e ICT em geral e, principalmente,
na colaboragdo com o setor privado, que deve ser regida por normas claras para ndo haver
receio de alguma das partes. Porém, a pesquisa aplicada precisa estar conectada a uma
demanda real, precisa ter aplicacdo pratica, e ndo meramente um paper publicado, muitas
vezes até antes do momento mais oportuno para a empresa, ou uma patente fraca depositada.
A interacdo ICT-empresa gera indubitavelmente algum resultado, no minimo um
conhecimento novo para a empresa, mas precisa gerar mais do que isso, precisa gerar algo
para atender a uma demanda real de mercado: “ndo deveria ser, portanto, um problema a
ligagdo da ICT com o mercado e o fato de o pesquisador ter um estimulo de ganho
econémico, de modo que isso crie uma condicdo melhor na ICT para que ele permaneca e
desenvolva coisas novas para as empresas”, comentou EMP1 2015.

EMP1_2015 enfatizou que existe muita tecnologia disponivel que o Brasil ndo possui, e
ndo faz sentido algum ndo adquiri-la ou desenvolver algo que ja esta pronto:

“O mundo é globalizado, a tecnologia esta disponivel no mundo e as pessoas
precisam interagir com esse espirito para desenvolver o0 mundo. Entretanto, inovar

deve ser algo além do que ja estd disponivel. Significa adquirir, absorver e
aprender a fazer algo novo.” (EMP1_2015).

129 particularmente, a primeira interacdo com a FIOCRUZ foi em 2002 por meio de um acordo de cooperacéo
técnico-cientifica para desenvolvimento e transferéncia de tecnologia de produtos & base de proteinas
recombinantes, em especial a rh-EPO e rh-IFNa. Segundo EMP1 2015, a parceria teve como objetivo a
aquisicdo internacional da tecnologia para o seu desenvolvimento em conjunto com Farmanguinhos/FIOCRUZ.
Farmanguinhos faria a absor¢do da tecnologia e adquiriria o produto acabado, o que viabilizaria o
desenvolvimento e fabricacdo local desde o principio ativo até o produto acabado. Devido a complexidade da
interacdo e da legislacdo pertinente, incluindo a Lei n® 8.666/1993, a parceria ndao se concretizou. A logica na
época foi justamente o que acabou sendo regulamentado no ambito da PDP.
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EMP1_2015 ressaltou o que diferencia a interacdo da Chron Epigen é o perfil dos seus
parceiros. A maioria deles é constituida de empresas privadas para atividades de
desenvolvimento, comercializagdo e transferéncia de tecnologia™. Mesmo aquelas mais
voltadas para pesquisa de novas moléculas e subsequente desenvolvimento tecnolégico séo
empresas privadas ou possuem perfil mais empreendedor. Por esse motivo, a interacdo é mais
dindmica e &gil. Ressaltou ainda que mesmo as ICT estrangeiras possuem timing mais
préximo ao das empresas privadas e, por isso, a interacdo se mostra mais avancada. Por
altimo, informou ndo haver qualquer experiéncia de licenciamento de patente, apenas
transferéncia de tecnologia ndo patenteada.

A Chron Epigen comercializa seus produtos no mercado publico e privado, sendo mais
forte o setor publico devido as compras de medicamentos realizadas pelo SUS. Seus clientes
sdo hospitais, secretarias de saude e distribuidores de medicamentos. O fornecimento para o
mercado privado é comparativamente muito menor do que para o mercado publico™!: “a
empresa privada precisa faturar***”, enfatizou EMP1_2015.

No caso das parcerias resultantes da PDP*®, a fabricag&o local de medicamentos pode
se tornar uma condicdo interessante. EMP1 2015 colocou que, em 30 anos, se as PDP
funcionarem muito bem, o Brasil provavelmente podera fabricar, pelo menos, 20 moléculas
de interesse que ja estejam hoje no mercado. Isso representa um cenario futuro mais estavel
para que o Pais possa tracar o seu caminho no desenvolvimento de novas moléculas. Também
é necessario ter estratégia de P&D no longo prazo. Para tal, EMP1_ 2015 sugeriu que um
percentual do investimento realizado por uma empresa privada nacional no desenvolvimento
de moléculas j& existentes seja destinado a P&D de novas moléculas para produzir um novo
medicamento em um intervalo de tempo definido. As atividades de P&D de novas moléculas
devem ser realizadas internamente e externamente a empresa através de um processo de

absorcdo do conhecimento e de aprendizado tecnoldgico, sendo a interacdo com as ICT de

130 Além de empresas privadas na Argentina, China, dentre outros paises, a Chron Epigen também destacou a
parceria com uma instituicao internacional ligada a ONU, na Italia, denominada International Centre for Genetic
Engeneering and Biotechnology (ICGEB).

131 A demanda privada também acaba, de certo modo, sendo atendida pelo setor publico, pois qualquer cidad&o
tem direito igualitario ao SUS e aos seus tratamentos. Um paciente crénico, que precisa frequentemente de EPO
ou IFNo, vai naturalmente adquiri-los pelo SUS. O perfil do paciente privado é aquele que, por exemplo, tem
cancer e vai utilizar esses medicamentos em um momento especifico (representando apenas uma etapa do
tratamento completo).

132 |mportante ressaltar o longo caminho que a empresa deve percorrer para qualquer produto chegar ao mercado,
antes dela comecar a faturar. EMP1_2015 apontou que mesmo quando ja existe uma tecnologia pronta, ainda é
necessario comprar equipamentos, montar a area e qualificar todos os equipamentos, validar todos 0s processos,
e depois de tudo pronto, ainda é necessario o prazo de um a dois anos para fazer o produto, registra-lo na
ANVISA, que muitas vezes ainda exige refazer todos os estudos clinicos.

133 A Chron Epigen est4 no ambito de uma PDP com Farmanguinhos/FIOCRUZ para a produgdo de salbutamol
aerossol, budesonida e formoterol aerossol, referindo-se aos medicamentos inalantes.
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extrema importancia para que, ao final, a inovacdo aconteca. EMP1_2015 apontou que a
realidade atual é a de que ndo ha empresa brasileira que produza novos insumos ativos, ou
mesmo jé existentes, que sejam usados para fabricar medicamentos vendidos no Brasil***. O
Pais gasta bilhGes na importacao de medicamentos.

A Chron Epigen indicou possuir setor de marketing e vendas e servi¢o de atendimento
ao cliente, tipicos da industria biofarmacéutica. Informacdes sobre os gastos com P&D e as
vendas anuais dos produtos da empresa nao foram informadas devido a indisponibilidade dos
dados no momento da entrevista.

Em resumo, o modelo de negdcios da Chron Epigen esta voltado para a aquisicdo de
tecnologias de interesse disponiveis internacionalmente — estratégia entendida como crucial
para que ela hoje sobreviva no mercado globalizado. Desse modo, a empresa almeja seu
crescimento, em termos de faturamento e de mercado, para se tornar de grande porte, dominar
sua area de atuacdo na producdo de medicamentos e, por fim, investir em sua unidade de P&D
interna dedicada a novas moléculas, assim como atuar em P&D externa. EMP1_2015 entende
gue essa visao de negocio deveria ser buscada, de forma geral, pelas empresas brasileiras que
ainda ndo tém capacidade de desenvolver tecnologia de ponta. O acesso a novas tecnologias,
somado ao processo de aprendizado e de capacidade absortiva de novos conhecimentos,
promoverd o salto tecnolégico de que o Brasil necessita para que as empresas tenham

vantagem competitiva e gerem inovagéo no longo prazo.

V1.2 Validacdo do formulario de informacGes estratégicas sobre a tecnologia e o

mercado

EMP1 2015 avaliou o formuléario de informacdes estratégicas sobre o “processo
microbioldgico de cultivo para obtengdo de prolactina humana”. Os resultados abaixo foram
agrupados em aspectos sobre a tecnologia, a empresa e o mercado, e também ratificam os
aspectos sobre a interagdo ICT-empresa.

EMP1_2015 destacou que, seja qual for o contetudo das informagdes apresentadas, se a
empresa ndo conhece o produto, ela vai procurar entendé-lo melhor para depois conversar
com a ICT; por outro lado, se a empresa ja conhece o produto, se interessa pela tecnologia e
possui a plataforma de fabricacdo, é mais facil para ambos conversarem. Tendo em vista que a

Chron Epigen possui um parceiro internacional fabricante dos medicamentos biologicos, a

134 Diferentemente da india e China, que desenvolvem e produzem diversas moléculas ja existentes. O
investimento no desenvolvimento dessas moléculas é alto, porém infinitamente menor do que aquele necessario
para desenvolver novas moléculas (e o Brasil ndo possui recursos para arriscar tanto). Entretanto, esse
investimento deve ser planejado para que o Pais saia da posi¢do de mero importador de insumo ativo.
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decisdo seria conjunta: sendo a tecnologia de interesse, haveria uma possibilidade de
licenciamento da patente. A Chron Epigen poderia solicitar ao parceiro internacional o
escalonamento da tecnologia, ressaltando que o produto néo seria fabricado no Brasil.

A respeito das caracteristicas da tecnologia, EMP1 2015 apontou que uma empresa
interessada e conhecedora da tecnologia consegue entender a solucdo proposta para,
posteriormente, o seu pessoal de P&D conversar sobre as informagfes técnicas mais
detalhadas com o pesquisador da ICT. Como sugestdo para este estudo de caso, EMP1 2015
orientou destacar duas informacdes sobre o processo produtivo da prolactina: o tempo total de
duracdo do processo desde o cultivo a purificacdo (ao invés de informar que o processo € de
curta duracao) e o rendimento do processo comparativamente a outras tecnologias.

Entretanto, EMP1_2015 enfatizou que é necessario entender, de anteméao, as aplicacdes
da tecnologia — aplicacBes reais em termos de produtos existentes (registrados e
comercializados) ou possiveis aplicacdes em termos de estudos em andamento em nivel

mundial, neste Gltimo caso se o produto ndo é amplamente conhecido®®°.

Esse prévio
entendimento sobre o mercado torna-se o fator mais relevante para que a empresa desperte
interesse comercial. As aplicacBes ndo podem ser muito genéricas quando o produto ndo é
muito conhecido: “é importante buscar nas referéncias existentes, sejam artigos cientificos,
estudos pré-clinicos e estudos clinicos, o que elas comprovam em termo de aplicagdes”,
complementou EMP1_2015. O tamanho do mercado j& se torna fator relevante quando o
produto é conhecido ou existe algum produto similar, concorrente ou substituto sendo
comercializado. O tamanho do mercado seria representado por um conjunto de dados sobre 0s
produtos existentes: paises onde tais produtos estariam disponiveis comercialmente, se por
fabricacdo local ou importacdo; nomes dos fabricantes; registros nos 6rgdo de salde de cada
pais (no caso de produtos para saude); indicacOes especificas, tempo no mercado, volume de
vendas em cada pais. Sdo informagdes que se referem a dindmica do mercado de um
determinado produto. E também importante comparar os produtos existentes com o produto

gerado pela nova tecnologia.

35 Por exemplo, EMP1_2015 citou o caso do etanecerpte, uma molécula de grande importancia para o
tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriasica, espondilite anquilosante e psoriase. E um medicamento
amplamente vendido no mercado, na ordem de milhdes, pois ha certeza de sua necessidade e suas aplicacdes.
Um paréagrafo sobre as oportunidades de mercado seria suficiente e serviria para enfatizar. Neste caso, seria mais
interessante falar sobre os beneficios, os diferenciais e as vantagens da tecnologia em relagéo a outras, ja que o
potencial de mercado é amplamente conhecido.
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“A empresa vai buscar essas informagBes mais concretas para tomar a decisdo
sobre seu interesse em investir ou ndo em uma determinada tecnologia. Entretanto,
eu ainda entendo que a ordem deve ser inversa. A empresa é que tem uma demanda,
vai a ICT e procura por essa possibilidade. Quando a ICT define o produto e decide
buscar um parceiro para fazé-lo, ela precisa ter mapeado bem mais a fundo suas
aplicacbes, seus beneficios quando comparado a outros produtos, o mercado,
dentre outras informac6es de que a empresa privada necessita para escolher pelo
produto a ser desenvolvido.”

EMP1_2015 destacou que o papel do pesquisador da ICT nédo é conhecer o mercado, ele
foi formado para realizar estudo cientifico, procurar publicacdo cientifica para embasar a
forma como ele vai definir seu estudo e pesquisar. A pesquisa aplicada ja requer a demanda
da empresa, precisa de uma motivacdo real conectada ao mercado. Sendo assim, a empresa é
quem procura a ICT. Mesmo assim, é importante que a empresa identifique o que ja esta
disponivel no mundo, pois ndo faz sentido que ela desenvolva uma nova molécula (o que
requer altissimo investimento) se a tecnologia ja é conhecida*®.

EMP1_2015 externalizou ndo ter conhecimento se existe demanda de mercado para a
prolactina e ratificou que “a tecnologia se torna mais atrativa para a empresa quando existem
dados mais detalhados sobre o mercado e que comprovem as aplicagdes”. Ao final, sugeriu
para este estudo de caso a elaboracdo de um formulario sucinto que indique as aplicacbes
reais ou possiveis da prolactina e informe que a CNEN ja detém a tecnologia de sua
fabricacdo e purificagcdo, com a especificacdo do tempo de duracdo e do rendimento do
processo comparativamente a outras tecnologias. Se a empresa se interessar pelo produto e
pela condicdo resumida da tecnologia, ela procurara saber mais sobre a tecnologia num
segundo momento e demonstrard seu interesse em se aproximar da ICT: “primeiro ela tem
que se interessar pelo produto”.

Em relacdo a divulgacdo de um formulario de informacdes estratégicas na pagina da
Internet da ICT, EMP1_2015 complementou que esta ndo é condicdo suficiente para atrair a
empresa. Se a ICT entende que a interacdo é importante, ela deve construir uma estratégia de
aproximacdo da empresa, divulgando catalogos ou folders com as patentes e outras
tecnologias disponiveis para comercializacdo e realizando workshops para divulgar as
tecnologias e “chamar” a empresa para conversar. A esse respeito, EMP1 2015 informou que
nédo conhecia as competéncias da CNEN na area de biotecnologia e o Centro de Biotecnologia
do IPEN, que realiza P&D na area de proteinas recombinantes: “estreitar as relagdes ¢
importante para que a empresa conheca as competéncias da ICT, mas ainda néo significa ter

uma estratégia de relacionamento com a empresa”.

136 Excepcionalmente, podem até existir aquelas tecnologias que tenham algum diferencial inédito, representem
um método extraordinario ou uma nova forma de producédo que compense o investimento.
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EMP1_2015 enfatizou que hoje ndo existem grandes relagdes entre ICT e empresas no
Brasil. Para que isso ocorra, € necessario ter um objetivo maior, a constru¢do de uma relacéo
profissional e positiva entre as partes, com normas claras e métricas de desempenho sobre a
interacdo. A estrutura da ICT é muito importante para que essa relacdo se concretize com
seguranca. Na questdo das normas e métricas, € preciso que o pesquisador da ICT se insira no
ambiente da empresa para transferir seu know-how; ele receba um plus por aquele
desenvolvimento conjunto; haja respeito quanto ao sigilo do que esta sendo desenvolvido com
a empresa; haja medidas mais efetivas sobre a interacdo do que somente artigos publicados,
patentes depositadas ou transferéncias de tecnologia realizadas — por exemplo, produtos
gerados, produtos no mercado, escalonamentos realizados. A respeito do estimulo ao
pesquisador, EMP1 2015 entende que ele ndo deve atuar como empresario: ele deve
permanecer na ICT, focando na relagdo com a empresa; e ele seria remunerado, receberia
algum direito, complemento salarial, ou qualquer outro beneficio estabelecido em
regulamento, pela ICT.

“Isso parece ser tdo absurdo que acaba por desestimular o pesquisador a trabalhar
com a empresa. E a empresa, por sua vez, acaba tirando esse pesquisador da ICT e
contratando-o. Fica menos oneroso para a empresa, que paga apenas por um
pesquisador. Porém, ela perde toda aquela infraestrutura da ICT, seus
equipamentos, a equipe de pesquisadores, o0 conhecimento do conjunto. A relagdo é

dificil. Tem que retirar o melindre de um lado e do outro. Tem que atender aos dois
de forma equilibrada.”

Como resultado final desta etapa de pesquisa, apresenta-se o formulario do Anexo 8
como modelo a ser utilizado pelos NIT para avaliar se a empresa interessada no licenciamento
tem potencial de comercializagdo da tecnologia. A esse respeito, o resultado deste estudo de
caso aponta que a Chron Epigen ndo demonstrou possuir capacidade inovativa — ndo possuli
uma éarea estruturada de P&D dentro da empresa, com um corpo técnico de mestres e
doutores, tampouco lancou algum produto inovador no mercado. A P&D é ocasional e
externa, realizada com parceiro internacional, de quem ela atualmente depende para importar
seus principais medicamentos bioldgicos vendidos no mercado brasileiro. Portanto, a Chron
Epigen possivelmente ndo se enquadraria como potencial empresa para licenciamento na
visdo da ICT. Adicionalmente, a estrutura final do formulario de informacdes estratégicas,
validado pela empresa, encontra-se no Anexo 9 como um modelo de divulgacdo da tecnologia

para alimentar o sistema de oferta publica de tecnologia (SOPT) da CNEN.
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CONCLUSAO

O objetivo principal nesta dissertacdo foi identificar os fatores condicionantes do
potencial de exploracdo comercial da patente, realizando um estudo de caso exploratorio de
uma tecnologia protegida, para a implantacdo de um sistema de oferta publica de tecnologia
na CNEN como estratégia de potencializar as oportunidades de licenciamento para o setor
produtivo. Para tal, realizou-se preliminarmente um levantamento tedrico-empirico da
literatura para a identificacdo dos fatores mais relevantes e a selecdo de uma tecnologia a
partir da pontuacdo de uma amostra do portfélio de patentes da CNEN no setor
biofarmacéutico, selecdo esta que se baseou em critérios de qualidade da patente.
Adicionalmente, realizou-se uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas, com dois
especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacao, um pesquisador da CNEN envolvido no
desenvolvimento da tecnologia protegida e uma empresa do setor biofarmacéutico. Os
principais fatores condicionantes, levantados na literatura, foram confirmados e validados nas
entrevistas. Desse modo, o estudo de caso foi baseado em trés visdes distintas de atores do
sistema de inovacdo brasileiro. Estes atores confirmaram os fatores condicionantes
relacionados a quatro grupos principais: tecnologia, mercado, empresa e ICT.

As duas principais motivacbes para a elaboracdo desta dissertacdo foram,
primeiramente, a experiéncia da mestranda em atividades de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia e, segundo, a oportunidade dada pela CNEN de continuar atuando
nesta area e a proposta do sistema de oferta publica de tecnologia (SOPT). A proposta do
SOPT é uma tentativa, a0 menos inicial, de quebra do paradigma da instituicdo publica
brasileira voltada a ciéncia e tecnologia: € uma resposta a necessidade de melhorar seu canal
de comunicacdo para se relacionar com a empresa, ja que, tal como visto na literatura,
infelizmente, ha por tras questdes culturais e institucionais historicas que impedem agdes mais
concretas que viabilizem a transferéncia dos resultados de pesquisa para a sociedade (ANPEI,
2004 e 2006; Uller, 2006; Fujino e Stal, 2007; Pdvoa, 2008; Santos, 2008; Suzigan e
Albuquerque, 2008; Paranhos, 2010; Salles-Filho e Bonacelli, 2010; Dalmarco et al., 2011;
Cota Janior, 2012; Freitas et al., 2013; IBGE, 2013): falta de cultura de inovacdo tanto da ICT
guanto da empresa brasileira; preconceito do pesquisador quanto a parceria com empresas;
baixa capacidade inovativa da maioria das empresas brasileiras, que pouco realiza P&D&l;
deficiéncia de estratégias e de equipe de pessoal capacitado nos NIT para melhor gerenciar a
interacdo entre as partes para as atividades de propriedade intelectual, licenciamento e
transferéncia de tecnologia; pouca agilidade dos processos e procedimentos administrativos e
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juridicos internos da ICT em resposta ao timing das empresas, para citar algumas. Como
consequéncia, as tecnologias das ICT acabam na prateleira ao invés de chegarem ao mercado.

Os resultados do ranking da amostra de patentes da CNEN no setor biofarmacéutico, no
Capitulo 111, apontam que sua estratégia proprietaria € limitada: ela ndo realiza protecao
internacional de suas patentes (familia de patentes) no setor biofarmacéutico estudado (assim
como ocorre em outros setores), 0 que torna a tecnologia protegida apenas no Brasil e de
dominio publico no resto do mundo. De imediato, isso pode afetar o potencial interesse
comercial na patente por empresas brasileiras que competem no mercado global e empresas
estrangeiras. Verificou-se também o baixo interesse nas tecnologias da amostra de patentes,
em termos de documentos de patente solicitados e de oposi¢des realizadas por terceiros
(status do processo); e a baixa influéncia dessas tecnologias sobre o desenvolvimento
tecnoldgico subsequente, em termos de citacfes que as patentes da amostra receberam de
patentes posteriores. S&o fatores que podem diminuir a propensédo ao licenciamento motivado
pelo interesse da empresa (Harhoff et al., 2003; Hall et al., 2005).

No tocante as citacOes feitas pelas patentes da amostra (citacdes do estado da técnica),
foi possivel perceber a dinamica do processo inventivo em termos de desenvolvimento
incremental e cumulatividade tecnoldgica da CNEN. Isso significa que, do total de 12
patentes da amostra, nove patentes pertencem a areas tecnoldgicas relativamente bem
desenvolvidas no setor biofarmacéutico, que foram se aperfeicoando ao longo do tempo, e
algumas delas sdo dependentes dos avangos das suas proprias atividades inventivas anteriores
(conduzidas pelo grupo de pesquisadores da CNEN), o que pode sugerir um razoavel
posicionamento tecnolégico fruto das atividades de P&D e a internalizacdo dos
transbordamentos do conhecimento criado (Harhoff et al., 2003; Hall et al., 2005). Por outro
lado, esses resultados de pesquisa somente se tornardo Uteis se a CNEN souber
estrategicamente direciona-los para o0 aproveitamento das empresas por meio do
licenciamento. Infelizmente, a realidade é a de que as tecnologias da CNEN ainda néo
chegam as empresas sob a forma de novos conhecimentos para serem assimilados, absorvidos
e transformados em novos produtos, processos € Servigos.

Quanto ao escopo da patente, constatou-se que a amostra possui diversidade e qualidade
tecnologica (Merges e Nelson, 1990, 1994; Lerner, 1994; Guellec e van Pottelsberghe de la
Potterie, 2000; Lanjouw e Shanckerman, 2001, 2004): trés patentes apresentaram escopo
tecnologico mais amplo — potencial para futuros desenvolvimentos de possiveis tecnologias
substitutas — e quatro apresentaram escopo da prote¢do patentaria mais amplo em quantidade

de reivindicagbes. S@o aspectos que contribuem para aumentar o potencial comercial da
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patente, mas por si s6 ndo sdo suficientes para que ela chegue ao mercado: existem outros
fatores relevantes que devem estar associados as caracteristicas da tecnologia.

Os especialistas em gestdo da tecnologia e da inovagdo ressaltaram os 19 principais
fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial da patente — relacionados a
tecnologia, ao mercado, & empresa e a ICT. Entre aqueles identificados na literatura, tais
fatores devem ser considerados na avaliagdo preliminar de qualquer tecnologia, em maior ou
menor grau, quando a ICT objetiva a sua comercializacdo. A avaliacdo desses fatores deve ser
realizada por profissionais competentes dos NIT ou por consultores externos, o pode gerar
menos incerteza e risco ao estagio inicial do processo de inovagdo e influenciar tanto o
potencial de licenciamento pela ICT quanto o potencial de interesse comercial pela empresa.
A avaliacdo da tecnologia requer o mapeamento de competéncias tecnoldgicas e dos aspectos
criticos para inovacdo: pressup@e levantar as potencialidades da tecnologia e os dados sobre o
mercado (tamanho, dindmica, empresas atuantes, produtos existentes, concorrentes, barreiras
a entrada) com o objetivo de promover a oportunidade tecnoldgica. Os ensinamentos sobre
gestdo estratégica da inovacdo, a partir das abordagens dos modelos de Porter (1980, 1985),
da VBR e da anélise dindmica da VBR, principalmente Teece (1986, 2007), Prahalad e Hamel
(1990) e Schilling (2013) auxiliam na analise competitiva da tecnologia, do mercado e suas
potenciais empresas e usuarios.

O potencial de licenciamento da patente pela ICT serd, portanto, influenciado pelos
fatores relacionados ao seu ambiente interno, de modo a reduzir obstaculos, criar solucdes
mais positivas na sua rotina e nos seus processos, profissionalizar o NIT através da
capacitacdo da sua equipe e contratar pessoal com perfil de mercado para dar sustentabilidade
a essas acdes no longo prazo. Os fatores da ICT relacionados a profissionalizacdo dos NIT e
capacitacdo de pessoal foram tratados por Fujino e Stal (2007), Salles-Filho e Bonacelli
(2010) e Cota Junior (2012), enquanto um ambiente mais propicio a inovagdo que permeie a
ICT deve incluir processos e ferramentas de gestdo capazes de gerar agilidade e seguranca e
que atenda aos preceitos da administracdo publica, corroborando com Bocchino et al. (2010).

Mais importante do que as tecnologias nascidas na ICT, foi constatado que o enfoque
nas parcerias tecnoldgicas com empresas representa um aspecto motivador do direcionamento
da estratégia patentaria da ICT, o que pode ser alcancado através de duas habilidades:
a) a identificacdo de parceiros, a partir das competéncias tecnologicas da ICT, e realizacao de
atividades de capacitacdo interna e de aproximacao do publico externo ajudam na elaboragao
de projetos conjuntos que gerem tecnologias com potencial de mercado e, portanto, ja seriam

licenciadas entre as partes envolvidas no ambito da parceria; b) a partir da experiéncia das
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parcerias exitosas, a ICT pode utilizar suas competéncias para construir plataformas
tecnoldgicas proprietarias voltadas para os problemas do mundo comercial, o que pode atrair
mais empresas parceiras. 1sso significa vencer as dificuldades da interacdo ICT-empresa e
atuar na gestdo estratégica de patentes. A respeito desta Ultima, a combinacdo de uma
estratégia proprietaria com uma estratégia de intensificagdo refere-se justamente a uma
posicdo patentaria explicita em tecnologias centrais que sustentam vantagem competitiva e
estd associada ao patenteamento de invengdes com aplicacdo imediata, potencial de sucesso
comercial e que possam ser negociadas e licenciadas a terceiros (Somaya, 2012). Portanto,
significa uma dindmica producente que concentra esfor¢os na protecdo e comercializagédo de
tecnologias que chegardo mais facilmente ao mercado. Complementarmente, a prospec¢éo
tecnoldgica representa uma ferramenta que deve ser utilizada pelos NIT — e, para tal, deve
contar com capacitacdo de sua equipe — para avaliar as possibilidades e oportunidades de
desenvolvimento tecnoldgico e aproveitamento comercial de tecnologias. S&80 vantagens
estratégicas que também se inserem no contexto da gestdo estratégica de patentes.

O numero de depdsitos de pedido de patente e de licenciamento de tecnologias como
meta de indicadores das ICT vem sendo considerado importante, como motivadores da
reputacdo dos pesquisadores (Sullivan e Daniele, 1996; Cohen el al., 2000; Somaya, 2012),
para que a ICT possa dar o salto necessario a geracao de inovacao. Por outro lado, verificou-
se na pesquisa realizada que esse atual cenario precisa mudar para considerar o impacto da
tecnologia, principalmente do ponto de vista econébmico e social, ou seja, se as tecnologias
protegidas e licenciadas para empresas estdo, de fato, chegando ao mercado, gerando novos
produtos e servigos, movimentando a economia, criando emprego e renda. A maioria das
tecnologias licenciadas talvez ndo chegue téo longe assim.

Tais fatores foram testados no desenvolvimento do estudo de caso exploratério da
P10701082-6 “processo microbiologico de cultivo para a obtencdo de prolactina humana”,
com o intuito de elaborar o formulario de informacOes estratégicas. Esta etapa de pesquisa
representou um importante exercicio pratico, cujos resultados poderdo ser avaliados pela
CNEN com o intuito de aplica-los a outras tecnologias do seu portfélio. Para tal, o formulario
proposto no Anexo 4 serve como modelo para o levantamento das informagdes sobre a
tecnologia e 0 mercado. Ao realizar este estudo, foi possivel conectar os resultados da
pesquisa de dissertacdo a literatura sobre qualidade da patente e informacdo e prospeccao
tecnoldgica, ciclo de vida e estagio de desenvolvimento da tecnologia e potencial de mercado.
Os aspectos relacionados a quantidade e qualidade do portfolio de patentes, destacados por

Gambardella et al. (2012), referem-se ao fato de que a tecnologia do processo da PI0701082-6
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tem sinergia com outras patentes do portfolio da CNEN que representam tecnologias
complementares. Adicionalmente, de acordo com o estudo, a tecnologia do processo de
obtencdo da hPRL € madura e se encontra em escala laboratorial. A esse respeito, a
metodologia do estudo de Ernst (1997) sobre prospeccdo tecnoldgica, que utiliza alguns
indicadores de qualidade de patente (citacbes patentarias e ndo patentarias e escopo
tecnoldgico), poderia servir para investigar mais a fundo o posicionamento real da tecnologia
no seu ciclo de vida, de acordo com o conceito de curva em S proposto pelo autor, obtendo-se
informacdes sobre tendéncias tecnologicas ao longo do tempo, tecnologias concorrentes,
complementares e substitutas relacionadas. Seguindo Carvalho e Gardim (2009), caso a
tecnologia fosse mais madura, ja apresentaria aplicacdes potenciais, de modo que uma
empresa interessada na patente e com capacidade inovativa poderia vislumbrar a sua insercao
mais rapida no mercado.

Quanto ao estagio de desenvolvimento, a tecnologia em escala laboratorial significa que
ja ocorreu a prova de conceito e, pelo menos, a redugdo a pratica a um protétipo inicial,
porém ndo em escala disponivel, sendo o0 estagio em que se encontra a maioria das invengoes
licenciadas por universidades (Jensen e Thurshby, 1999; Thursby et al., 2001). Isso significa
que a tecnologia se encontra em um ponto critico tanto para a ICT quanto para uma potencial
empresa (Brascomb e Auerswald, 2002): apesar das especificagdes da tecnologia do processo
e/ou do produto obtido ja existirem em nivel de bancada, a dificuldade de se avancar para o
escalonamento industrial pode ocorrer devido a incerteza das aplicagdes potenciais
condicionadas a uma real necessidade de mercado. O escalonamento da tecnologia é um fator
de grande relevancia e, ao mesmo tempo, de grande dificuldade. O estudo de Paranhos
(2010), particular da interagdo empresa-ICT no setor biofarmacéutico, apontou sobre a
dificuldade do escalonamento das tecnologias das ICT. Os prot6tipos académicos, gerados a
partir da pesquisa cientifica de novas moléculas, em sua maioria, ndo sdo suficientes para a
empresa decidir se vale o investimento ou ndo, pois sdo desenvolvidos em bancada, sem
escalonamento para producéo de quantidades maiores, ainda que ndo as industriais.

Os principais fatores condicionantes do potencial interesse comercial da patente foram
validados na entrevista com a empresa. As aplicacGes da tecnologia podem ser comprovadas
por meio de produtos existentes no mercado ou de estudos e testes ja realizados; e a dindmica
do mercado é representada por um conjunto de dados sobre o seu tamanho. Dificilmente uma
tecnologia sera de utilidade para uma empresa se ela ndo esta conectada a um mercado real.
Esses dois fatores representam, de antemao, informag0es de que a empresa necessita para, ao

menos, despertar seu interesse. Os beneficios da tecnologia possuem maior relevancia quando
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comparados a outros produtos ou tecnologias existentes. Os usuarios finais da tecnologia
afetam o interesse comercial da empresa na medida em que o segmento de mercado para o
qual a tecnologia esta destinada indica o seu tamanho e perfil em termos de consumidores. No
estudo de caso realizado, 0 mercado publico (compras pelo SUS) representou 0 segmento
predominante da empresa. Tendo em vista que a tecnologia do processo de obtencdo de
prolactina estd voltada para a fabricacdo de medicamentos bioldgicos, do proprio insumo
ativo ou outros possiveis insumos, ela pode ser atrativa para a empresa caso exista interesse
publico e, consequentemente, usuarios reais. A dinamica do mercado, o0s beneficios e usuarios
da tecnologia foram fatores levantados nos estudos de van Triest e Vis (2007) e Hsieh (2013).
As aplicacbes da tecnologia estdo relacionadas ao seu ciclo de vida e estagio de
desenvolvimento, principalmente as abordagens de Kline e Rosenberg (1986), Basberg
(1987), Rothwell (1992), Ernst (1997), Nieto et al. (1998) e Brascomb e Auerswald (2002).

Notou-se que a empresa do estudo de caso ndo possui capacidade inovativa para realizar
P&D, escalonar a tecnologia e produzir os medicamentos biologicos. Ela realiza P&D externa
e ocasional em conjunto com um parceiro internacional. No mundo atual, é fato que as
atividades da empresa devem ser coordenadas de maneira singular, gerenciando competéncias
essenciais internas e externas: novos conhecimentos, colaboragdo aberta para realizar P&D,
colaboracdo horizontal, alianca estratégica (Teece, 1986, 2007; Prahalad e Hamel, 1990;
Chesbrough, 2003; Schilling, 2013). A necessidade de combinar ativos da empresa com
ativos e inovacfes complementares vai além das suas fronteiras devido a natureza sistémica
das inovacgoes (Teece, 2007). A questdo crucial é quando os ativos buscados externamente sdo
criticos para inovacdo e deveriam representar suas competéncias essenciais, como P&D. A
baixa capacidade inovativa pode representar risco ao processo de inovagao, pois a empresa
falta habilidade e capacidade de acumulacdo tecnoldgica, de modo a identificar, explorar e
assimilar o conhecimento externo para intensificar competéncias existentes e desenvolver
novas competéncias (Cohen e Levinthal, 1990; Prahalad e Hamel, 1990; Schilling, 2013).
Esse aspecto pode influenciar o interesse e a decisdo da ICT sobre o licenciamento da
tecnologia para a empresa. Para tal, o formulario proposto no Anexo 8 serve como modelo
para a avaliacdo da empresa como potencial licenciada.

As dificuldades da interagéo ICT-empresa tambem foram indicadas como relevantes na
visdo da empresa, que a entende como fraca e limitada no Brasil, conforme identificado na
literatura. Existe um descompasso das ICT brasileiras em relacdo a inovacao, preconceito com
a visdo lucrativa da empresa, falta profissionalismo para prover agilidade necessaria ao timing

da empresa e falta de aplicacéo pratica de P&D em resposta ao mercado. S&o aspectos sobre o
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papel da ICT no processo de inovagdo e 0s obsticulos existentes a interacdo com empresa
(Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e Gardim, 2009; Bocchino et al., 2010), incluindo o tipo
de interagdo mais predominante na area biofarmacéutica (Paranhos, 2010) e a necessidade de
se estabelecer cddigos comuns ou normas e métricas para facilitar e padronizar a interacdo
entre as partes (Toledo, 2009; Freitas et al., 2013).

Como consequéncia, o interesse comercial da patente pela empresa é afetado pela
inexisténcia ou fraqueza de um canal de comunicacdo e divulgacdo das tecnologias da ICT
para a sociedade. Outro resultado que corroborou com as entrevistas com os especialistas em
gestdo foi a visdo de que a ICT deve realizar pesquisa com aplicacdo préatica para as demandas
da empresa: existir uma ligacéo direta entre a ICT e 0 mercado. A maioria das ICT n&o possuli
perfil “empreendedor” e cultura de inovacdo, o que torna ainda mais nitidas suas deficiéncias
em ofertar competéncias, tecnologias e patentes e em saber como chegar & empresa. E preciso
que elas estejam conectadas a dinamica das tecnologias e dos mercados, as fontes e ao tipo de
conhecimento a ser acessado e as estratégias e aos esforcos inovativos das empresas.

Ao final, apresentou-se um modelo de divulgacdo da tecnologia, com uma estrutura
validada pela empresa, conforme o Anexo 9, para alimentar o sistema de oferta publica de
tecnologia (SOPT) da CNEN: informagdes internas sobre as tecnologias da ICT, a partir do
contato com os inventores e da notificagdo da criagdo intelectual, e informagdes externas por
meio do levantamento do mercado. Vale ressaltar que os resultados desta dissertacdo sdo mais
amplos do que o levantamento de dados necessarios a alimentacdo do SOPT.

Nesse sentido, pode-se concluir que as duas hipoteses de pesquisa — H1: “A dinamica
do mercado, as aplicacbes e os beneficios da tecnologia, o posicionamento competitivo e
inovativo das empresas atuantes e a existéncia de possiveis usuarios da tecnologia afetam o
potencial de interesse comercial da patente pela empresa”; e H2: “A capacidade
empreendedora de gestdo da propriedade intelectual, de licenciamento e de transferéncia de
tecnologia e o processo de interacdo ICT-empresa influenciam o potencial de licenciamento
da patente pela ICT” — séo verdadeiras, cabendo ressaltar que os fatores mais importantes do
potencial de interesse comercial da patente pela empresa, objetivando sua ampla divulgagédo
pela ICT, sdo a dindmica do mercado, as aplicacdes da tecnologia e o resumo da tecnologia
contendo seus principais beneficios comparados a tecnologias existentes. Estas S0 as
principais informacdes a serem alimentadas, para cada tecnologia, no SOPT da CNEN.
Adicionalmente, a primeira hipdtese de pesquisa deve ser complementada pelo “processo de

interagcdo ICT-empresa”, pois tais dificuldades também foram apontadas pela empresa como
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relevantes do seu interesse comercial na patente. Se as dificuldades forem maiores do que 0s
beneficios da parceria, a empresa possivelmente ndo levara esse relacionamento para frente.
As principais limitagdes da pesquisa foram: a realizacdo de estudo de caso Unico, que
representa um evento raro, exclusivo, com o entendimento de que cada tecnologia € singular,
complexa e ndo pode sofrer generalizagdes; e a realizacdo de entrevista com uma Unica
empresa, com baixa estrutura de P&D e, portanto, baixa capacidade de inovar, 0 que nao
possibilizou uma analise comparativa entre empresas, tal como foi conseguido na etapa de
pesquisa de campo com 0s especialistas em gestdo da tecnologia e inovacdo. Como ponto
final desta dissertagdo, no tocante aos temas para pesquisas futuras, poder-se-ia propor um
modelo de critérios de qualidade da patente para aprofundar conceitos e metodologia e gerar
evidéncias e a realizacdo de estudos de caso com tecnologias pertencentes a outros setores
industriais. Outras propostas seriam um estudo comparativo entre o Brasil e outros paises
sobre as condicionantes do licenciamento da patente por universidades e instituicdes publicas
de pesquisa, e um estudo do impacto do licenciamento de tecnologias de ICT brasileiras no

mercado, em termos econdmicos e sociais.
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ANEXQOS

Anexo 1: E-mail enviado aos especialistas em gestdo da tecnologia e da inovacao.

Prezado(a) Senhor (a),

Sou tecnologista da Comiss@o Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e aluna de mestrado do
Instituto de Economia da UFRJ. Estou realizando minha pesquisa de dissertacdo, orientada
pela Professora Dra. Julia Paranhos, sobre o tema "Condicionantes do potencial de exploracdo
comercial da patente”, objetivando levantar e confirmar os fatores relevantes para a
comercializacdo da patente da ICT para a empresa.

Tendo em vista sua experiéncia em gestdo da tecnologia e da inovacdo, gostaria de saber se
teria disponibilidade para participar desta pesquisa de campo. A ideia seria realizar uma
entrevista presencial ou pelo Skype sobre o assunto, utilizando um questionéario de apoio.

Ratifico que todas as informacdes disponibilizadas nesta entrevista serdo utilizadas somente
para uso académico sem identificacdo dos respondentes.

Desde ja agradeco sua atencdo e colaboracéo.
Atenciosamente,

Daniela L. Cerqueira Archila

Tecnologista / Engenheira Quimica

Nucleo de Coordenacao da Inovacdo (NCI)
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD
Comissao Nacional de Energia Nuclear - CNEN



147

Anexo 2: Questionario sobre os fatores relevantes para a exploracdo comercial da
patente da ICT: percepcao dos entrevistados especialistas em gestdo da tecnologia e da
inovacéao.

1. FATORES CONDICIONANTES ESTIMULADOS

No quadro abaixo foram listados fatores que a literatura identifica como relevantes para a
exploracdo comercial da patente (pedido de patente ou patente concedida) pela ICT.

O(A) senhor(a) poderia responder sobre a sua percepg¢éo a respeito da importancia de cada um
dos referidos fatores?

TECNOLOGIA/PATENTE 1 2

Natureza da protecao (produto X processo)

Escopo da tecnologia protegida (classes tecnolégicas e reivindicacoes)

Familia de patentes (escopo internacional)

Tempo de vida Util (patentes depositadas x concedidas)

Sustentabilidade da invencdo (manutencdo dos direitos, cumprimento de
exigéncias, oposicoes, identificagdo de infragdes e enforcement)

Limitacdes da invencado (problemas nao resolvidos)

Facilidade de imitacdo da invengéo

Estagio de desenvolvimento tecnoldgico

Ciclo de vida da tecnologia (emergente x madura)

MERCADO 1 2

Tamanho e crescimento do mercado/indUstria

Dindmica competitiva do mercado/indUstria ou segmento da inddstria

Demanda de mercado (estavel, ciclica ou sazonal)

Concentracdo de mercado (quantidade e perfil das empresas atuantes)

Empresas com tecnologias concorrentes, substitutas e/ou complementares

Barreiras a entrada (restricdes e aprovacOes regulatorias, da industria, de
pregos, etc.)

Potenciais usuarios e/ou consumidores finais

EMPRESA 1 2

Natureza da industria (mais inovador ou mais tradicional)

Atuacdo na industria (tempo e produtos/servicos langados)

Saude financeira da empresa (balanco financeiro, indices de liquidez)

Aplicagdes comerciais da invengdo (setores industriais, segmentos e
produtos, processos ou servigos atuais ou futuros)

Capacidade/competéncias necessarias para levar a tecnologia a maturidade
comercial (esforco e infraestrutura de P&D, fabricagdo, vendas e marketing,
poOs-venda)

Estimativa de prazo para desenvolvimento dos diferentes estagios da
tecnologia até inicio da comercializacédo

Estimativa de custos de desenvolvimento de P&D, fabricacdo e vendas

Negociacdes anteriores recentemente realizadas
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ICT 1 2

Tamanho e qualidade do portfolio de patentes

Experiéncia e capacitacdo do NIT para realizar gestdo da propriedade
intelectual e da tecnologia e estabelecer parceria com as empresas

Processo administrativo/burocratico para aprovacdo do licenciamento da
patente (instrucdo processual e parecer da Procuradoria Juridica)

Outras  capacidades/competéncias  necessarias a transferéncia e
comercializacdo da tecnologia (consultoria técnica e de know-how durante o
licenciamento, testes e outros servigos laboratoriais, melhoramento da
tecnologia e parceria com a empresa licenciada para desenvolvimentos
futuros)

Negociacdo para licenciamento dos direitos sobre a patente com ou sem
exclusividade

2. FATORES CONDICIONANTES (PERGUNTAS)

2.1. Ha outra caracteristica ndo citada anteriormente que deve ser buscada pela ICT
para atrair o interesse da empresa e gerar uma oportunidade promissora de licenciamento da
patente?

2.2. Como desenvolver uma estratégia para a ICT buscar as informacdes sobre o
mercado da tecnologia?

2.3. Como saber se a empresa interessada no licenciamento é adequada para conduzir
a tecnologia a maturidade comercial? A avaliacdo preliminar de suas
capacidades/competéncias inovativas existentes, em termos de esforcos de P&D, fabricacgéo,
comercializacdo, dentre outras, contribuem para a decisdo sobre o licenciamento da patente
por parte da ICT? Como essa avaliacdo deve ser conduzida?

2.4. Como o ambiente institucional da ICT influencia no licenciamento da patente?
Como superar as deficiéncias da ICT em relacdo a sua politica e gestdo da propriedade
intelectual, aos seus procedimentos administrativos para realizar o licenciamento da patente e
a sua capacidade empreendedora de entendimento do mercado?

3. ESPACO EM ABERTO
Além das perguntas aqui realizadas, gostaria de acrescentar mais algum conhecimento sobre o
potencial de exploracdo comercial da patente e do seu licenciamento da ICT para a empresa?
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Anexo 3: Email enviado aos pesquisadores da CNEN.

Prezado(a) Senhor(a),

Sou tecnologista da Comisséo Nacional de Energia Nuclear (CNEN), atuando em propriedade
intelectual e inovacdo na Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD). Sou aluna de
mestrado do Instituto de Economia da UFRJ. Estou realizando minha pesquisa de dissertacao,
orientada pela Professora Dra. Julia Paranhos, sobre o tema "Condicionantes do potencial de
exploracdo comercial da patente”, objetivando realizar um estudo de caso sobre o pedido de
patente  P10701082-6 (PROCESSO MICROBIOLOGICO DE CULTIVO PARA
OBTENQAO DE PROLACTINA HUMANA).

Nesse sentido, gostaria de saber se teria disponibilidade de participar desta pesquisa de
campo, contribuindo com sua visdo sobre a tecnologia e o mercado, a partir de um
questionario a ser enviado por e-mail, assim como uma conversa por telefone.

Ratifico que todas as informacdes disponibilizadas nesta entrevista serdo utilizadas somente
para uso académico.

Desde ja agradeco sua atencdo e colaboracéo.
Atenciosamente,

Daniela L. Cerqueira Archila

Tecnologista / Engenheira Quimica

Ndcleo de Coordenacéo da Inovacdo (NCI)
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD
Comissdo Nacional de Energia Nuclear - CNEN
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Anexo 4: Formulario de informacdes sobre a invencéo: percep¢do do pesquisadores da
CNEN sobre a tecnologia e o0 mercado.

DADOS DA INVENCAO

Natureza: ( ) produto () processo

1. Titulo:

2. Inventores envolvidos:

3. Breve descric¢do da invencdo (caracteristicas essenciais da invencao, modos de operacao da
invencédo, invencdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a fungdo da invencéo,
diferencial da invencéo e resultados mais recentes existentes).

4. Objetivo da invencdo (para que serve, solucdo proposta a qual problema técnico e
beneficios gerais da invencao).

5. Principais vantagens da invencdo (Exemplos: rendimento, grau de pureza, grau de
complexidade, dificuldade de copiar ou substituir, dimensdes, durabilidade, custo, tempo,
estética/aparéncia, funcionamento, manuseio, manutencdo, qualidade, precisdo, preservacao
ambiental, seguranca, etc.).

6. LimitacGes da invencado (problemas nédo resolvidos pela invencédo, dentre outras limitaces
em comparacao a tecnologias atualmente existentes).

7. Ciclo de vida da tecnologia (emergente ou madura)

8. Estagio de desenvolvimento tecnologico (em estagio laboratorial, prototipo laboratorial,
prototipo operacional, projetos/desenhos/plantas, unidades piloto, etc. Relatar a evolucdo da
tecnologia desde o depdsito do pedido de patente).

DADOS PARA ANALISE DAS POTENCIALIDADES DE COMERCIALIZACAO DA
TECNOLOGIA

9. Potenciais aplicacBes comerciais (em quais setores da industria e segmentos, e tanto
quanto possivel, quais sdo 0s produtos e/ou servigos existentes e/ou hipotéticos que possam se
beneficiar da invencao).

10. Produto(s) similar(es) no mercado (produtos concorrentes, substitutos ou
complementares importados e/ou nacionais — caso seja possivel, informar nome,
marca/fabricante).

11. Potenciais empresas interessadas (nomes de empresas que possam ter interesse na
invencéo e possiveis contatos).

12. Dados de mercado nacional e internacional (estimativa de tamanho — em $ milhdes,
paises, principais empresas e taxa de crescimento para cada produto/servico existente e/ou
hipotético).

13. Requisitos especificos (matéria prima, controle de qualidade, normas técnicas, normas
ambientais, certificacdo, aprovacao regulatoria, dentre outros).
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Anexo 5: Formulario de informacdes sobre a invencéo pré-preenchido pela mestranda
(antes do envio ao pesquisador por e-mail).

DADOS DA INVENCAO

Natureza: ( ) produto (X ) processo

N° do pedido depositado: Pl 0701082-6
Data depdsito: 05/04/2007
Status do processo no INPI: aguardando o exame técnico do INPI.

Obs.: A empresa Takeda Pharmaceuticals International GmbH solicitou copia do pedido de
patente em 09/04/2012.

1. Titulo: PROCESSO MICROBIOLOGICO DE CULTIVO PARA OBTENCAO DE
PROLACTINA HUMANA

2. Inventores envolvidos: Carlos Roberto Jorge Soares, Paolo Bartolini, Maria Teresa C. P.
Ribela, Tais Lima de Oliveira e José Maria de Sousa

3. Breve descricao da invencéo (caracteristicas essenciais da invencdo, modos de operacao da
invencéo, invencdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a funcdo da invencao,
diferencial da invencéo e resultados mais recentes existentes).

Caracteristicas essenciais:

e Processo de cultivo/fermentacdo da cepa W3110 da bactéria E. coli produtora de hPRL
(prolactina humana), transformada pela inser¢do do plasmideo P, -DsbA-hPRL, o qual
possui 0 gene correspondente ao peptideo sinalizador bacteriano DsbA seguido pelo
cDNA da hPRL, o gene responsavel pela resisténcia ao antibidtico ampicilina e um
vetor que contém o promotor AP_ (um dos mais usados para a producdo de proteinas
em E. coli em grande escala), sem a presenca do vetor do repressor clts (do plasmideo
pRK248clts), sendo ativado por aumento de temperatura.

e Processo de cultivo desenvolvido em biorreator, de curta duracdo, até 20h, com
biomassa final na ordem de até 40 mg de hPRL/mL de meio de cultura, o que
corresponde a densidade Optica de aproximadamente 40 Agoonm € €Xpressdo da ordem
de 0,92 pg de hPRL/mL/Agoonm.

Modos de operacdo e modalidades da invengéo:

e Processo de cultivo em trés etapas: 12 etapa de crescimento realizada por cultivo em
batelada (sem adigdo continua de nutrientes), com temperatura 6tima de 30°C; 22 etapa
de crescimento por cultivo em batelada alimentada (com adigdo continua de nutrientes
e carbohidrato), permanecendo a 30°C; e 32 etapa de ativacdo, com a estabilidade do
crescimento da biomassa e aumento da temperatura de 30°C para 37°C, mantendo-se a
adicdo de nutrientes e carbohidrato, quando ocorre o aumento do nivel de
expressdo/secrecdo de hPRL, atingindo um valor maximo apo6s 5 a 6h, conforme a
biomassa final descrita no item a).

e Processo de cultivo em duas etapas de crescimento: etapa inicial por cultivo em
batelada alimentada, nas mesmas condi¢des de fermentacdo, porém sem a adicdo de
carbohidrato; etapa final, quando a biomassa maxima € atingida e ocorre aumento da
temperatura de 30°C para 37°C, mantendo-se nessa condigdo por 6h. Neste caso,
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obtém-se rendimentos menores, na ordem de 12ug de hPRL/mL de meio de cultura, 0
que corresponde a densidade Optica de aproximadamente 20 Agoonm.

Possibilidade de obtencdo e uso de outros plasmideos analogos do hPRL para
modificar geneticamente a E. coli (por exemplo, G129R-hPRL).

Invencdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a funcéo da invencao:

4.

hPRL inicialmente obtida a partir da extracdo de hipdfise humana e, posteriormente,
hPRL obtida utilizando-se a técnica de DNA recombinante: US4725549 descreve a
hPRL recombinante produzida em corpos de inclusdo no citoplasma de bactérias;
US5344920 descreve a obtencdo da forma auténtica de hPRL em células de mamiferos;
obtencdo da forma auténtica de hPRL em células de insetos (citacdo ndo-patentaria Das
T. et al, 2000); obtencdo de hPRL auténtica em células por expressdo periplasmica
bacteriana, com secre¢do de proteinas recombinantes no periplasma em E. coli e em
células de mamiferos — a citacdo ndo-patentaria Morganti et al. (1996) descreve a
obtencdo de tag-hPRL no periplasma de E. coli, usando um vetor que contém o
promotor TAC ativado por IPTG e a sequéncia do peptideo sinal obtida do gene
“cex”da Cellulomonas fimi, com expressao de 0,7 ug de tag-hPRL/mL/Asoonm.

CitacOes de patente: patentes citadas P10003051-1 / P10205776-0 / P10406443-7, sendo duas
autocitacfes P10003051-1 / P10406443-7:

5.

P10003051-1 — descreve um processo de obtencdo de hormonio de crescimento humano
(somatropina) no espaco periplasmico de E. coli por meio da técnica de DNA
recombinante e processo de purificacdo até a obtencdo de um produto injetavel em
seres humanos, em que niveis elevados de hGH sdo obtidos usando um sistema
baseado no promotor AP, .

P10205776-0 — descreve um processo de purificacdo de hPRL recombinante, baseada
em cromatografia de afinidade por metais imobilizados, a qual utiliza uma cepa de E.
coli (induzida por IPTG).

P10406443-7 — processo microbioldgico para obtencdo de plasmideos bacterianos
(vetores ou cassetes de expressdo) utilizando vetor aberto como promotor
termosensivel derivado do fago lambda e sua aplicacdo na obtencdo de altos niveis de
secre¢do de proteinas no espacgo periplasmico ou no citoplasma de bactérias, que possui
dentre as caracteristicas principais o controle da expressdo por meio do promotor AP,.

Relacédo da invencéo com as patentes citadas e seu diferencial:

A invencdo utiliza o sistema baseado na cepa W3110 de E. coli e no promotor AP

O sistema baseado no promotor AP, usado na construgdo do vetor de expressdo do
hGH da P10003051-1 para a secre¢do periplasmica bem sucedida do hGH, também
citado em Morganti et al. (1996) e usado para a secre¢do periplasmica do hPRL da
invencdo, é mais eficiente, econdmico e seguro.

A invencdo utiliza o cassete de expressdao obtido na P10406443-7, cuja aplicacdo é na
obtencéo de plasmideos para a secrecdo de hGH e hPRL, sendo confirmada a eficiéncia
desse sistema para a expressdo de proteinas no espaco periplasmico ou citoplasma de
bacteérias.

Obtencdo da hPRL na sua forma auténtica por secrecdo periplasmica na cepa W3110
da bactéria E. coli; constru¢do do plasmideo AP -DsbA-hPRL (obtido pelo cassete de
expressao objeto da P10406443-7), sem a presenca do vetor do repressor clts, para
induzir a modificacdo da cepa da E. coli; etapa de ativacdo com aumento de
temperatura para 37°C; processo de curta duracdo (10 a 20 horas); aumento
consideravel na expressdao de hPRL auténtica, com expressdo maxima de 0,92 ug de
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hPRL/ML/Agoonm, Sendo 30 vezes superior ao obtido com a presenca do repressor clts
(0,03 pg de hPRL/mL/Asoonm), € 11,5 vezes superior ao obtido em Morganti et al.
(1996) (0,08 pg de hPRL/ML/Agoonm).

4. Objetivo da invencdo (para que serve, solucdo proposta a qual problema técnico e
beneficios gerais da invencao)

5. Principais vantagens da invencdo (Exemplos: rendimento, grau de pureza, grau de
complexidade, dificuldade de copiar ou substituir, dimensfes, durabilidade, custo, tempo,
estética/aparéncia, funcionamento, manuseio, manutencdo, qualidade, precisdo, preservacao
ambiental, seguranga, etc.)

Menor custo e tempo e maior flexibilidade do processo;

Maior rendimento e grau de pureza (< contaminantes) da hPRL,;

Maior seguranca de manipulacdo, de uso em pacientes e para 0 meio ambiente em relacdo aos
insumos e a hPRL obtido;

Qualidade e autenticidade da hPRL obtida;

Atividade bioldgica da hPRL confirmada;

Baixa atividade proteolitica do hPRL.

6. LimitacGes da invencado (problemas nédo resolvidos pela invencéo, dentre outras limitaces
em comparagéo a tecnologias atualmente existentes)

7. Ciclo de vida da tecnologia (emergente ou madura)

8. Estagio de desenvolvimento tecnoldgico (em estagio laboratorial, prototipo laboratorial,
protétipo operacional, projetos/desenhos/plantas, unidades piloto, etc. Relatar a evolucdo da
tecnologia desde o depdsito do pedido de patente)

DADOS PARA ANALISE DAS POTENCIALIDADES DE COMERCIALIZACAO DA
TECNOLOGIA

9. Potenciais aplicacbes comerciais (em quais setores da industria e segmentos, e tanto
quanto possivel, quais sdo os produtos e/ou servicos existentes e/ou hipotéticos que possam se
beneficiar da invencéo)

10. Produto(s) similar(es) no mercado (produtos concorrentes, substitutos ou
complementares importados e/ou nacionais — caso seja possivel, informar nome,
marca/fabricante)

11. Potenciais empresas interessadas (nomes de empresas que possam ter interesse na
invencao e possiveis contatos)

12. Dados de mercado nacional e internacional (estimativa de tamanho — em $ milhdes,
paises, principais empresas e taxa de crescimento para cada produto/servigco existente e/ou
hipotético)

13. Requisitos especificos (matéria prima, controle de qualidade, normas técnicas, normas
ambientais, certificacdo, aprovacdo regulatoria, dentre outros)
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Anexo 6: Formulario de informacdes sobre a invencdo complementado pelo pesquisador
da CNEN.

DADOS DA INVENCAO

Natureza: ( ) produto (X ) processo

N° do pedido depositado: P1 0701082-6
Data depésito: 05/04/2007
Status do processo no INPI: aguardando o exame técnico do INPI.

Obs.: A empresa Takeda Pharmaceuticals International GmbH solicitou copia do pedido de
patente em 09/04/2012.

1. Titulo: PROCESSO MICROBIOLOGICO DE CULTIVO PARA OBTENCAO DE
PROLACTINA HUMANA

2. Inventores envolvidos: Carlos Roberto Jorge Soares, Paolo Bartolini, Maria Teresa C. P.
Ribela, Tais Lima de Oliveira e José Maria de Sousa

3. Breve descricdo da invencdo (caracteristicas essenciais da invencao, modos de operacdo da
invencéo, invencdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a funcdo da invencéo,
diferencial da invencéo e resultados mais recentes existentes).

a) Caracteristicas essenciais:

e Processo de cultivo/fermentacdo da cepa W3110 da bactéria E. coli produtora de hPRL
(prolactina humana), transformada pela insercdo do plasmideo P -DsbA-hPRL, o qual
possui 0 gene correspondente ao peptideo sinalizador bacteriano DsbA seguido pelo
cDNA da hPRL, o gene responsavel pela resisténcia ao antibiotico ampicilina e um
vetor que contém o promotor AP_ (um dos mais usados para a producdo de proteinas
em E. coli em grande escala), sem a presenca do vetor do repressor clts (do plasmideo
pRK248clts), sendo ativado por aumento de temperatura.

e Processo de cultivo desenvolvido em biorreator, de curta duracdo, até 20h, com
biomassa final na ordem de até 40 mg de hPRL/mL de meio de cultura, o que
corresponde a densidade Optica de aproximadamente 40 Agoonm € €Xpressao da ordem
de 0,92 g de hPRL/ML/Agoonm.

b) Modos de operacdo e modalidades da invencao:

e Processo de cultivo em trés etapas: 12 etapa de crescimento realizada por cultivo em
batelada (sem adigdo continua de nutrientes), com temperatura 6tima de 30°C; 22 etapa
de crescimento por cultivo em batelada alimentada (com adigdo continua de nutrientes
e carbohidrato), permanecendo a 30°C; e 32 etapa de ativacdo, com a estabilidade do
crescimento da biomassa e aumento da temperatura de 30°C para 37°C, mantendo-se a
adicdo de nutrientes e carbohidrato, quando ocorre o aumento do nivel de
expressdo/secrecdo de hPRL, atingindo um valor maximo apos 5 a 6h, conforme a
biomassa final descrita no item b).

e Processo de cultivo em duas etapas de crescimento: etapa inicial por cultivo em
batelada alimentada, nas mesmas condigdes de fermentacdo, porém sem a adicdo de
carbohidrato; etapa final, quando a biomassa maxima € atingida e ocorre aumento da
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temperatura de 30°C para 37°C, mantendo-se nessa condi¢do por 6h. Neste caso,
obtém-se rendimentos menores, na ordem de 12ug de hPRL/mL de meio de cultura, o
que corresponde a densidade Optica de aproximadamente 20 Asoonm.

e Possibilidade de obtencdo e uso de outros plasmideos analogos do hPRL para
modificar geneticamente a E. coli (por exemplo, G129R-hPRL).

¢) Invencdes similares em uso ou modo antigo de desempenhar a funcéo da invencao:

8. hPRL inicialmente obtida a partir da extracdo de hipo6fise humana e, posteriormente,
hPRL obtida utilizando-se a técnica de DNA recombinante: US4725549 descreve a
hPRL recombinante produzida em corpos de inclusdo no citoplasma de bactérias;
US5344920 descreve a obtencdo da forma auténtica de hPRL em células de mamiferos;
obtencdo da forma auténtica de hPRL em células de insetos (citacdo ndo-patentaria Das
T. et al, 2000); obtencdo de hPRL auténtica em células por expressdo periplasmica
bacteriana, com secre¢do de proteinas recombinantes no periplasma em E. coli e em
células de mamiferos — a citacdo ndo-patentaria Morganti et al. (1996) descreve a
obtencdo de tag-hPRL no periplasma de E. coli, usando um vetor que contém o
promotor TAC ativado por IPTG e a sequéncia do peptideo sinal obtida do gene
“cex”da Cellulomonas fimi, com expressao de 0,7 ug de tag-hPRL/mL/Asoonm.

Observacdo: O plasmideo AP -DsbA-hPRL possui 0 gene correspondente ao peptideo
sinalizador bacteriano DsbA, seguido do DNA complementar (cDNA) da hPRL e um vetor
que contém o promotor “constitutivo” AP, conhecidamente, um dos mais usados para a
producdo de proteinas em E. coli em grande escala. Este promotor foi anteriormente usado na
construgéo do vetor de expressdo do hormonio de crescimento humano (hGH) da P10003051-1
para sua secrecdo periplasmica bem sucedida. O DsbA é responsavel por conduzir a proteina
até a membrana interna da bactéria, fazé-la atravessar a membrana e entrar no espago
periplasmico. O espaco periplasmico esta compreendido entre a membrana interna e a
membrana externa da bactéria, ambiente este que tende a ser menos agressivo, com
relativamente poucas proteinas contaminantes. O plasmideo pRK248clts é responsavel pela
sintese do repressor do promotor AP, que é inativado a temperatura de 42°C. Na invencao, foi
estudada a possibilidade de ndo se usar o pRK248clts, devido a instabilidade ou degradacao
(proteodlise) da hPRL frente a altas temperaturas (acima de 42°C) e ao funcionamento eficiente
deste repressor a temperatura inferior a 37°C.

d) Resultados mais recentes existentes:
9. Foram desenvolvidos, pelo nosso grupo de pesquisa, estudos usando esse mesmo
sistema visando a expressdo de outras proteinas como, por exemplo, a prolactina de
camundongo (Soares, et al. 2008; Suzuki MF. et al. 2012, arquivos anexos).

e) CitacOes de patente: patentes citadas PI0003051-1 / P10205776-0 / P10406443-7, sendo duas
autocitagOes P10003051-1 / P10406443-7:

10. PI0003051-1 — descreve um processo de obtencdo de hormonio de crescimento humano
(somatropina) no espaco periplasmico de E. coli por meio da técnica de DNA
recombinante e processo de purificacdo até a obtencdo de um produto injetavel em
seres humanos, em que niveis elevados de hGH sdo obtidos usando um sistema
baseado no promotor AP, .

11. P10205776-0 — descreve um processo de purificacdo de hPRL recombinante, baseada
em cromatografia de afinidade por metais imobilizados, a qual utiliza uma cepa de E.
coli (induzida por IPTG).

12. P10406443-7 — processo microbiologico para obtencdo de plasmideos bacterianos
(vetores ou cassetes de expressdo) utilizando vetor aberto como promotor
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termosensivel derivado do fago lambda e sua aplicacdo na obtencdo de altos niveis de
secrecdo de proteinas no espaco periplasmico ou no citoplasma de bactérias, que possui
dentre as caracteristicas principais o controle da expresséo por meio do promotor AP, .

f) Relacdo da invencgdo com as patentes citadas e seu diferencial:

e Ainvencdo utiliza o sistema baseado na cepa W3110 de E. coli e no promotor AP

e O sistema baseado no promotor AP, usado na construcdo do vetor de expressdo do
hGH da P10003051-1 para a secre¢do periplasmica bem sucedida do hGH, também
citado em Morganti et al. (1996) e usado para a secrecdo periplasmica do hPRL da
invencéo, é mais eficiente, econdmico e seguro.

e A invencdo utiliza o cassete de expressdo obtido na P10406443-7, cuja aplicacdo é na
obtencdo de plasmideos para a secrecdo de hGH e hPRL, sendo confirmada a eficiéncia
desse sistema para a expressdo de proteinas no espaco periplasmico ou citoplasma de
bactérias.

e Obtencdo da hPRL na sua forma auténtica por secrecdo periplasmica na cepa W3110
da bactéria E. coli; constru¢do do plasmideo AP, -DsbA-hPRL (obtido pelo cassete de
expressao objeto da P10406443-7), sem a presenca do vetor do repressor clts, para
induzir a modificacdo da cepa da E. coli; etapa de ativacdo com aumento de
temperatura para 37°C; processo de curta duracdo (10 a 20 horas); aumento
consideravel na expressdo de hPRL auténtica, com expressdo maxima de 0,92 pg de
hPRL/ML/Agoonm, Sendo 30 vezes superior ao obtido com a presenca do repressor clts
(0,03 pg de hPRL/mL/Asoonm), € 11,5 vezes superior ao obtido em Morganti et al.
(1996) (0,08 pg de hPRL/ML/Agoonm)-

e A prolactina humana recombinante produzida no espaco periplasmico bacteriano é
idéntica a isoforma natural ndo glicosilada.

4. Objetivo da invencdo (para que serve, solucdo proposta a qual problema técnico e
beneficios gerais da invencdo)

A invencdo proposta tem por objetivo principal a obtencdo de altos niveis de PRL humana
(hPRL) auténtica, a um custo relativamente baixo, a partir de bactérias modificadas
geneticamente e utilizando um processo de fermentacdo flexivel e relativamente curto. Na
pratica, a prolactina recombinante comercial é produzida em bactérias, mas na forma de corpos
de inclus&o, e por conta disso acrescenta 0 aminodcido metionina na sua por¢do N-terminal, o
que ndo ocorre com a prolactina natural ou auténtica. Uma outra forma de obter a prolactina
auténtica € a partir de expressdao em ceélulas, um processo bem mais caro. Outro aspecto
importante nesta invencao é ndo ser necessario adicionar reagentes ou drogas para estimular a
expressao do promotor, o que diminui custos e a0 mesmo tempo facilita a purificagéo.

5. Principais vantagens da invencdo (Exemplos: rendimento, grau de pureza, grau de
complexidade, dificuldade de copiar ou substituir, dimensfes, durabilidade, custo, tempo,
estética/aparéncia, funcionamento, manuseio, manutencdo, qualidade, precisdo, preservacao
ambiental, seguranca, etc.)

a) Menor custo e tempo e maior flexibilidade do processo;

b) Maior rendimento e grau de pureza (< contaminantes ou isoformas como a prolactina
glicosilada) da hPRL;

¢) Maior seguranca de manipulacgdo, de uso em pacientes e para 0 meio ambiente em relacéo
a0s insumos e a hPRL obtido;

d) Qualidade e autenticidade da hPRL obtida;
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e) Atividade bioldgica da hPRL confirmada;
f) Baixas perdas em consequéncia da proteolise da hPRL, que ocorre em altas temperaturas;

g) Sistema de expressdo e processo de fermentacdo para producdo de outras proteinas
recombinantes.

6. LimitacGes da invencao (problemas nédo resolvidos pela invencédo, dentre outras limitaces
em comparagéo a tecnologias atualmente existentes)

Uma limitacdo da utilizacdo da expressdo no espaco periplasmico é que, embora a proteina
seja idéntica a natural, a produtividade especifica (quantidade de proteina produzida por
bactéria), em comparacdo a producgdo no citoplasma (corpos de incluséo) € bem inferior. Essa
limitacdo pode, em parte, ser superada considerando a qualidade da proteina obtida, haja vista
que usualmente a producéo a partir de corpos de inclusdo requer denaturacédo e renaturacéo da
proteina alvo, 0 que causa perdas e ndo garante uma conformacdo espacial apropriada da
proteina. Adicionalmente, o uso de bactérias, como E. coli, como agente hospedeiro pode
limitar a producéo de outras proteinas recombinantes, o que deve ser avaliado caso a caso.
Observacdo: As proteinas produzidas no citoplasma bacteriano ligam-se entre si e formam o0s
chamados corpos de inclusdo (Cl), que costumam ser insollveis ou pouco sollveis e
precipitam facilmente. Sendo assim, para que essas proteinas que formam o CI funcionem
apropriadamente, elas precisam ser separadas de modo a adquirir a sua forma tridimensional
correta, 0 que se chama conformacdo espacial ou folding. Para tal, ocorre um processo de
denaturacdo seguido de renaturacdo. Entretanto, dependendo da proteina e das condi¢des de
renaturacdo (temperatura, pressdo, tampdo, etc.), pode ocorrer a formacao indesejada de novos
aglomerados de proteina ou a mesma ndo assumir a sua conformacéo espacial correta, gerando
perdas e diminuindo a atividade biolégica da proteina. Isso significa que as proteinas
recombinantes produzidas no citoplasma (CI), por ndo terem o peptideo sinalizador bacteriano
DsbA, apresentam obrigatoriamente um aminoacido a mais na por¢do N-terminal da proteina
(denominada metionina). A presenca da metionina inicial pode limitar o uso dessa proteina
para aplicacfes terapéuticas, pois 0 aminoadcido gera, em alguns casos, uma resposta
imunoldgica ndo desejada no paciente.

7. Ciclo de vida da tecnologia (emergente ou madura)

A tecnologia estd madura, mas o processo ainda pode ser otimizado. Sdo necessarios também
estudos para ampliacéo de escala.

8. Estagio de desenvolvimento tecnoldgico (em estagio laboratorial, prototipo laboratorial,
prototipo operacional, projetos/desenhos/plantas, unidades piloto, etc. Relatar a evolucdo da
tecnologia desde o deposito do pedido de patente)

A tecnologia desenvolvida ainda esta em escala laboratorial, o desenvolvimento ocorrido em
nosso laboratério apds o depodsito da patente esta mais relacionado as técnicas de
“downstream”, por exemplo, purificacdo. Foram realizados mais estudos com diferentes
temperaturas de cultivo e temperaturas entre 35 e 37°C se mostraram mais eficientes.

DADOS PARA ANALISE DAS POTENCIALIDADES DE COMERCIALIZACAO DA
TECNOLOGIA

9. Potenciais aplicacbes comerciais (em quais setores da industria e segmentos, e tanto
quanto possivel, quais sdo os produtos e/ou servigos existentes e/ou hipotéticos que possam se
beneficiar da invencéo)

a) A prolactina pode ser utilizada principalmente como reagente para desenvolvimento de Kits
diagnosticos para dosagem de prolactina em soro de pacientes ou como reagente para pesquisa;
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b) Estudos pré-clinicos e clinicos apontam para o uso potencial da hPRL na estimulagdo da
lactacdo em mées com dificuldade de amamentacdo; como papel regulatério no crescimento e
diferenciacdo da glandula mamaria e na reproducdo (Soares, et al. 2008); no estimulo do
sistema imunohematopoiético: tratamento de deficiéncias imunohematolégicas (infeccBes por
microrganismos oportunistas, HIV e céancer) para melhorar a funcdo imune do paciente;
aplicacdo clinica para melhorar a fungdo do sistema hematologico em estados de trauma
sistémico generalizado, como cirurgias, queimaduras ou em casos de transplante de medula
Ossea; administracdo conjunta com tratamentos de quimioterapia e radioterapia e quando da
utilizacdo de drogas mielosupressoras (por exemplo, AZT); aplicacdo potencial como
adjuvante de vacinas (P10205776-0).

c) As técnicas de fermentagdo e expressdo desenvolvidas podem ser aplicadas para producéao
de outras proteinas recombinantes (antagonistas de prolactina, hormdnio de crescimento
humano (hGH), antagonistas de hGH, interferon-alpha, prolactina de camundongo, prolactina
bovina, dentre outros). O sucesso da expressdo de outras proteinas claramente depende das
suas caracteristicas e deve ser avaliado caso a caso, incluindo a limitacdo do uso de bactérias
como agente hospedeiro.

10. Produto(s) similar(es) no mercado (produtos concorrentes, substitutos ou
complementares importados e/ou nacionais — caso seja possivel, informar nome,
marca/fabricante)

Existem empresas que vendem prolactina como reagente, mas em geral a proteina vendida foi
obtida a partir de corpos de inclusdo e apresentam uma metionina a mais na sua por¢do N-
terminal.

11. Potenciais empresas interessadas (nomes de empresas que possam ter interesse na
invencdo e possiveis contatos)

Empresas de biotecnologia, que produzem medicamentos a base de proteinas recombinantes,
ou que trabalham no desenvolvimento de kits para dosagem de hPRL ou comercializam esse
produto.

12. Dados de mercado nacional e internacional (estimativa de tamanho — em $ milhdes,
paises, principais empresas e taxa de crescimento para cada produto/servico existente e/ou
hipotético)

Uma pesquisa via internet pode fornecer informag0es interessantes sobre a prolactina fornecida
no mercado com especificagOes, descrigdes, etc. Segue anexo alguns arquivos que descrevem
custo, caracteristicas e descrigdo de algumas hPRL recombinantes comerciais, que suponho
ajudem a responder este item. Esses exemplos foram obtidos de busca no Google utilizando
como palavras chaves “how to buy recombinant human prolactin.

13. Requisitos especificos (matéria prima, controle de qualidade, normas técnicas, normas
ambientais, certificacdo, aprovacao regulatoria, dentre outros)

No nosso caso, a nossa hPRL apresenta 199 aminoacidos, massa molecular de 22898 Da,
atividade mitogenica por bioensaio utilizando células NB2 de 51,5 +24,1 Ul/mg, pureza
superior a 98%, etc..

Claramente, para trabalhar com organismos geneticamente modificados, é necessario ter
aprovacdo da Comissdo Nacional de Bioseguranca e, dependendo da aplicacdo ou uso do
produto desenvolvido (uso veterinario, terapéutico, reagente quimico), as normas variam.
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Anexo 7: Email enviado a empresa do setor biofarmacéutico.

Prezado(a) Senhor(a),

Sou tecnologista da Comissdo Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e aluna de mestrado do
Instituto de Economia da UFRJ. Estou realizando minha pesquisa de dissertacdo, orientada
pela Professora Dra. Julia Paranhos, sobre o tema "Condicionantes do potencial de exploracdo
comercial da patente”, objetivando validar os principais fatores relevantes do interesse
comercial e exploracdo da patente, na visdo da empresa, através da apresentacdo de um
formuléario de informacdes estratégicas sobre a tecnologia e 0 mercado, elaborado a partir do
estudo de caso sobre o pedido de patente PI0701082-6 (PROCESSO MICROBIOLOGICO
DE CULTIVO PARA OBTENCAO DE PROLACTINA HUMANA).

Nesse sentido, gostaria de saber se teria disponibilidade para participar desta pesquisa de
campo. A ideia seria realizar uma entrevista presencial sobre o assunto, utilizando um
questionario de apoio e apresentando o formulario sobre a tecnologia e 0 mercado.

Ratifico que todas as informacdes disponibilizadas nesta entrevista serdo utilizadas somente
para uso académico.

Desde ja agradeco sua atencgdo e colaboracéo.
Atenciosamente,

Daniela L. Cerqueira Archila

Tecnologista / Engenheira Quimica

Nucleo de Coordenacao da Inovacdo (NCI)
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD
Comissao Nacional de Energia Nuclear - CNEN
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Anexo 8: Questionario de informacdes sobre a tecnologia protegida por patente e o seu
mercado: percepgdo da empresa entrevistada do setor biofarmacéutico.

| — Dados da empresa
1. Caracterizacao:

Nome da empresa:
Contato:

Porte/pessoal ocupado: ( ) grande [mais de 500] ( ) médio [100-499]
( ) pequeno [20-99] ( ) micro [0-19]

Origem do capital: ( ) nacional ( ) estrangeiro

Estrutura: ( ) privada () publica ( ) sem fins lucrativos

Faixa de faturamento em 2014 ($ reais): ( ) até 500 mil ( ) 500 a 1 milh&o
()lal5milhdo ( )acimade 1,5 milhdo

Qual é a localizacdo? Quantas unidades a empresa possui?

Tempo de atuacdo no mercado:

2. Infraestrutura de P&D:

Realiza P&D?
( ) continua ( ) ocasional
( )P&D interna ( ) P&D externa

Gastos com P&D ($ reais):

Pessoal ocupado em atividades de P&D e nivel de qualificacéo:

Tem relacdo com ICT publica ou privada, brasileira ou estrangeira? Para qual
atividade? Ha dificuldades? Se sim, quais?

Ja licenciou patente de alguma instituicdo brasileira ou estrangeira? Como foi a
experiéncia? O projeto teve sucesso comercial?

3. Producéo e comercializacéo:

Qual é o principal segmento de atuacdo da empresa?

Produtos e/ou servigos:
( ) fabricacéo propria () terceirizacao

Vendas anuais dos produtos e/ou servicos (quantidade e $ reais):

Perfil dos clientes:

Possui setor de marketing e vendas? Possui servi¢o pos-venda?
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Il - PERGUNTAS ABERTAS

1.

As informacdes estratégicas apresentadas no formulario sobre a tecnologia e o seu
mercado sdo adequadas para demonstrar uma oportunidade tecnoldgica de
licenciamento da patente? Em caso negativo, quais informacdes adicionais seriam
necessarias?

Em relacdo ao mercado da tecnologia, com base na sua experiéncia, gostaria de
acrescentar mais alguma informacdo relacionada as aplicacdes comerciais da
tecnologia?

Esses dados séo suficientes para a tomada de decisdo da empresa pelo licenciamento
e exploracdo comercial da patente? Ha outros a serem considerados?

A partir das informacdes contidas neste formulario, teria interesse em buscar parceria
com a ICT detentora da patente? Por qué?

A divulgagdo de informacOes estratégicas como estas no website da ICT seriam
suficientes para a divulgacdo de suas tecnologias para as empresas?

O que acha que uma ICT deve fazer para melhorar o canal de comunicacdo e
divulgacéo de suas tecnologias para as empresas?

Tem conhecimento de que a CNEN desenvolve biotecnologia e outras tecnologias na
area farmacéutica?

Gostaria de fazer mais algum comentério?
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Anexo 9: Modelo de divulgacao da tecnologia para alimentar o sistema de oferta puablica
de tecnologia (SOPT) da CNEN.

1- DADOS GERAIS
TITULO DA INVENCAO

TIPO DE INVENCAO / NUMERO DO PEDIDO DE PATENTE
NATUREZA DA PROTECAO

STATUS DO PROCESSO NO INPI

INVENTORES

2- DADOS DE MERCADO

PRODUTO(S) REGISTRADO(S) EM QUAIS PAISES, EMPRESAS ATUANTES COM
PRODUTOS CONCORRENTES — APLICACOES COMERCIAIS CONCRETAS.

DETALHAMENTO DOS ESTUDOS CIENTIFICOS, TESTES (PRE-CLI'NIS:OS E
CLINICOS) E/OU PROTOTIPOS QUE INDIQUEM AS POTENCIAIS APLICACOES DA
TECNOLOGIA.

3- DADOS SOBRE A TECNOLOGIA
A ICT E DETENTORA DA TECNOLOGIA (DO PRODUTO E/OU PROCESSO):

- PRODUTO FINAL: CARACTERISTICAS TECNICAS (PESOS E MEDIDAS,
DIMENSOES, QUALIDADE, DURABILIDADE) E CUSTO.

» CITAR PRODUTOS EXISTENTES NO MERCADO OU TECNOLOGIAS DE
PRODUTO PROTEGIDAS POR PATENTES PARA DEVIDA COMPARACAO.

- PROCESSO: CARE\CTERI'STICAS TECNICAS (RENDIMENTO, GRAU DE PUREZA,
TEMPO DE DURACAO) E CUSTO.

» CITAR PROCESSOS CONHECIDOS E PRODUTOS EXISTENTES NO MERCADO
QUE SEJAM OBTIDOS POR ESTES PROCESSOS OU TECNOLOGIAS DE
PROCESSO PROTEGIDAS POR PATENTES PARA A DEVIDA COMPARACAO.




