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A inovagdo sempre significa um risco.
Qualquer
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RESUMO

O Servico Nacional de Aprendizagem Industrial —SENAI é um dos principais atores
do sistema nacional de inovacao brasileiro. Sua atuacéo visa fortalecer a inovagao
na industria, seja atraveés dos institutos SENAI de inovacéo, de tecnologia ou por
meio de projetos de inovacao provenientes da educacédo técnica. A contribuicdo da
instituicdo consiste tanto no fomento e na execucgdo de servigos tecnologicos quanto
na transferéncia de tecnologias. Apesar do potencial da instituicdo no
desenvolvimento de produtos inovadores, o diagndstico realizado como parte deste
trabalho revelou que a fragilidade das praticas contratuais traz riscos a efetiva
disponibilizacdo de suas tecnologias no mercado. Portanto, o presente trabalho tem
0 objetivo de desenvolver uma proposta de boas praticas de negociacao de contratos
de Transferéncia de Tecnologias do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial —
SENAI para a industria, visando a potencializacdo de parcerias e a garantia da
seguranca juridica no processo de transferéncia de tecnologias. Assim, foi
desenvolvido no decorrer desse trabalho um manual contendo diretrizes para auxiliar
na gestdo da transferéncia de tecnologia no SENAI.

Palavras-Chave: Transferéncia de tecnologia. Negociacdo. Inovacdo. Pesquisa e
desenvolvimento. Nucleo de Inovacao Tecnologica. SENAI.



ABSTRACT

The National Industrial Learning Service - SENAI is one of the main players in the
innovation ecosystem in the country. Through its regional departments, SENAI
strengthens innovation in the industry, whether through the SENAI institutes of
innovation, technology or through innovation projects from technical education. The
contribution of the institution is not only the promotion and implementation of
technological services, but also the transfer of technology. However, through the
developed diagnosis it was possible to identify the potential of the institution in the
development of innovative products, but in the process of execution can cause
damages to the parties involved or even not allow the arrival of the technologies to
the market. Thus, the present work has the objective of developing a proposal for
guidelines for good practices of negotiation of contracts of Transfer of technologies of
the National Service and Industrial Learning - SENAI for the industry, aiming at the
potentialization of partnerships and legal security in the transfer process of
technologies. Thus, a manual containing guidelines to assist in the management of
technology transfer at SENAI was developed during this work.

Keywords: Technology transfer. Negotiation. Innovation. Research and development.
Core technology innovation. SENAI.
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1 INTRODUCAO

Nas ultimas duas décadas, o governo brasileiro vem operando fortemente
no incentivo a inovagdo no pais. A busca por fontes diversas para a viabilizacéo de
projetos inovadores tem sido uma das formas mais utilizadas por empresas em busca
de competitividade e diferenciacdo que as possibilitem sobreviver em um cenario
econdmico crescentemente dinamico. Essa estratégia impulsiona a interacao entre o
setor public o e privado, estimula a inovagao e requer atencdo a adequada protecao
dos resultados destes projetos por meio de direitos de propriedade intelectual, além
do desenvolvimento de mecanismos legais para a transferéncia de tecnologias,
promovendo a competitividade no pais e 0 consequente desenvolvimento
tecnolégico e econémico.

A inovacgdo tem sido um elemento importante da estratégia de crescimento
de empresas gque buscam nas Instituicdes de Ciéncia e Tecnologia - ICTs uma fonte
de inovacdo para seus projetos, entendendo que a introducdo de invencdes
inovadoras no mercado pode contribuir significativamente para uma recuperagao
sustentavel e duradoura das economias nacionais, bem como para o enfrentamento
dos grandes desafios da sociedade por meio da pesquisa e transferéncia de
tecnologia (TOLEDO et al, 2009).

O novo marco legal da inovagédo, Lei n°® 12.243/2016, conhecida como
Cddigo de Ciéncia Tecnologia e Inovacao, define uma ICT como 6érgao ou entidade
da administracdo publica, direta ou indireta, ou pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, legalmente constituidos sob as leis brasileiras, com sede e foro
no Pais, que inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo social ou
estatutario a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos.

As ICTs contribuem com o desenvolvimento econémico a partir dos bons
resultados decorrentes da pesquisa e desenvolvimento que chegam ao mercado, na
maioria das vezes, por meio do processo de transferéncia de tecnologia.

A Transferéncia de tecnologia pode ser considerada como um conjunto de
etapas que descrevem a transferéncia formal de invencbes resultantes das
pesquisas cientificas realizadas pelas universidades ao setor produtivo (STEVENS;
TONEGUZZO; BOSTROM, 2005). E 0 meio legalmente utilizado por muitas ICTs

publicas e privadas para transferir a sociedade as suas criagfes desenvolvidas em
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decorréncia de suas pesquisas, solucionando problemas existentes e buscando
atender aos anseios sociais.

O processo de transferéncia de tecnologia € uma alternativa selecionada
para uma empresa adquirir novos conhecimentos ou novas técnicas, visando
melhorar sua posicdo competitiva, quando ndo € possivel viabilizar este avanco
exclusivamente com recursos (know-how) internos. Pode-se afirmar que esse
processo contempla a transferéncia de recursos fisicos e de conhecimento técnico
especializado para sua operacdo (MUSSI; SCHERER; STOECKL, 2016, p.3425
apud DECHEZLEPRETRE; GLACHANT; MENIERE, 2008, p. 703).

O Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI contribui com o
desenvolvimento e avanco tecnoldgico industrial, tanto através de editais de fomento
a inovacao como, por exemplo, edital SESI, SENAI de inovacao - Edital de Inovacao
para a Industria, quanto por meio da educacéao - através da Saga da inovacao, no
gual alunos dos cursos técnicos do SENAI apresentam solu¢des inovadoras para as
industrias. Esta atuacao requer um modelo de gestdo da inovacgéo consolidado, com
um processo de transferéncia de tecnologia estruturado, capazes de apoiar as
empresas parceiras em seus processos de inovagao.

Com a percepcao da importancia desse processo e considerando as
disposicdes da Lei de inovacéo 10.973/2004, tornou-se necessario que o SENAI/CE
estruturasse um Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica — NIT para realizar a gestdo da
inovacdo na instituicdo, que possui atribuicbes que abarcam desde a gestdo da
propriedade intelectual até os processos de cooperacdo e transferéncia de
tecnologia. Contudo, as formas de negocia¢des e os instrumentos juridicos utilizados
pela instituicdo ainda sdo frageis, 0 que causa inseguranca juridica e até
desinteresse para alguns contratantes.

Isso posto, esse trabalho se propde a consolidar boas praticas de
negociacdo de contratos de transferéncia de tecnologia dos Institutos SENAI,
contribuindo com a definicdo de diretrizes para os Institutos e a elaboracdo de

clausulas contratuais que garantam seguranca e eficacia para as Partes envolvidas.

1.1 Justificativa da pesquisa

O SENAI/CE tem como miss&o o incentivo a inovacao na industria, o que

tem sido realizado atualmente tanto por meio do financiamento para o
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desenvolvimento de projetos de inovacao quanto pela geracdo de conhecimento nas
unidades, com intuito de transferi-los a sociedade.

Através do edital de fomento, empresas de diversos ramos e portes
formam parcerias de desenvolvimento de projetos de inovagdo com o SENAI, nas
guais, na maioria das vezes, sao realizadas pesquisas colaborativas, que podem
resultar em criacdes protegidas em cotitularidade. Além disso, a instituicdo também
desenvolve invencdes que sao ofertadas ao mercado em diversos graus de
maturidade. Contudo, a Transferéncia de Tecnologia ainda ndo é uma prética
consolidada na instituicdo, tornando necessaria a definicdo de estratégias de
negociagao equilibradas que contribuam para o crescimento tecnolégico e econdmico
das partes envolvidas.

A fragilidade nas negociacdes e nos contratos geram riscos para a
instituicdo e empresas parceiras, deixando margens para possiveis a¢des judiciais e
prejuizos econdmicos, além de nao favorecer a melhoria do invento.

O desenvolvimento deste trabalho ira trazer parametros de boas praticas
de negociacéo e elaboracdo de clausulas contratuais mais robustas, gerando maior
seguranca juridica e satisfacao entre as partes, além de eficiéncia e clareza entre os

negociantes.

1.2 Objetivos

Este trabalho tem o objetivo geral de desenvolver uma proposta de boas
praticas de negociacdo de contratos de Transferéncia de tecnologias do Servico
Nacional e Aprendizagem Industrial — SENAI para a indlstria, visando a
potencializacédo de parcerias e a seguranca juridica no processo de transferéncia de

tecnologias.

J& os Objetivos Especificos compreendem as seguintes etapas:

* Diagnosticar a estrutura da inovacdo do Servico Nacional de

Aprendizagem Industrial do SENAI, Departamento Regional do Ceara.

* Investigar boas préticas e diretrizes de negociacdo para os programas de
inovacao do SENAI/CE, abarcando os tipos de transferéncia de tecnologias
possiveis dentro do escopo de atuagdo do Instituto, com o objetivo de
subsidiar a elaboracéo de instrumentos juridicos para sua formalizacao.
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» Apontar estratégias, recomendacdes e formas de implementar e
continuamente aprimorar as boas praticas de interagdo entre o SENAIl e a
industria no ambito da inovacéao.



20

2 INOVACAO

Atualmente a inovacdo é parte da estratégia das empresas que buscam
realizar constantemente mudancas em seus produtos e processos, incorporando
novos conhecimentos (MANUAL DE OSLO, 2005). As atividades inovadoras podem
estar relacionadas aos novos produtos, novos servi¢os, novos métodos de producgéo,
abertura de novos mercados, novas fontes de fornecimento e novas formas de
organizacao (KIM; PARK, 2008).

Johne (1999, p. 6) distingue trés tipos de inovacgéo, quais sejam: de
produto, gue fornece o mais 6bvio meio para gerar receitas; de processo, que fornece
0S meios para a protecdo, bem como para a melhoria da qualidade dos processos
na empresa e minimizar custos; e, por fim, a inovacdo de mercado, que tem a
finalidade de formar e identificar novos e melhores mercados potenciais, além de
melhores formas de servir o mercado escolhido.

As inovacbes sdo muitas vezes classificadas em termos do nivel de
evolucao tecnoldgica alcancados, que produz categorias (CHRISTENSEN, 1992);
também podem ser sinbnimo de novidade (JOHANNESSEN, 2001), além de se
referir a um resultado de um processo inovador ou ao processo inovador em si
(DRUCKER, 1985) ou ainda ao processo de comercializagdo de um novo produto
desenvolvido (FREEMAN, 1982).

O Manual Oslo (2005) define quatro tipos de inovac¢des que encerram um
amplo conjunto de mudancas nas atividades das empresas: inovagdes de produto,
inovacdes de processo, inovagbes organizacionais e inovacdoes de marketing. A
inovacao de produto compreende as mudancas significativas nas potencialidades de
produtos e servigos. Ja a de processo compreende mudancas significativas nos
métodos de producdo e de distribuicdo. A inovacdo de marketing compreende a
implementacéo de novos métodos de marketing, incluindo altera¢des tanto no design
do produto quanto em sua embalagem. E, por ultimo, a inovacéo organizacional esta
relacionada a implementacdo de um novo método organizacional.

A inovacao é caracterizada pela sua singularidade, podendo ser radical,
intermediaria, incremental ou menor. Considera-se como radical a inovacdo que é
um produto Unico/original ou um sistema que fard obsoletos os ja existentes. A
intermediaria compreende um novo produto com tecnologia propria, mas que pode

ser duplicada por outras pessoas. E uma mistura de padrdo e caracteristicas
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especiais. Uma inovacao incremental refere-se a ampliacdo significativa das
caracteristicas do produto por meio de uma adaptacéo original. Ja uma inovacao
menor refere-se & melhoria incremental em relagdo aos produtos existentes. E um
produto normalizado e uma aplicacdo de tecnologia atual, ndo sendo passivel de
gerar uma protecdo por patente, ndo envolvendo uma atividade de pesquisa e
desenvolvimento (ABETTI, 2000).

Boa parte das atividades empreendedoras podem envolver inovacgao,
desde uma acdo interna até as grandes acdes como o desenvolvimento de
tecnologias que sejam apropriadas pela sociedade, desde que envolvam algo novo
gue proporcione impactos positivos. A inovacao deve ser parte da estratégia da
empresa, aproximando-a de seus clientes e buscando responder as suas
necessidades expressas, antecipando seus desejos futuros.

A inovacao é um processo continuo, uma vez que as empresas podem
realizar vérios tipos de mudancgas em seus métodos de trabalho, no uso de fatores
de producéo e nos tipos de resultados que aumentem sua produtividade e/ou seu
desempenho comercial. No entanto, se faz necessaria a formacdo de um processo
estruturado e sistémico de inovacgao, levando em consideracdo as estratégias da
empresa, a identificacdo dos recursos que precisam ser utilizados para colocar uma

nova ideia em pratica, a governanga corporativa e 0S processos organizacionais.

2.1 Gestdo dainovacéao

A inovagdo € um campo de conhecimento multidisciplinar e requer uma
gestdo especifica para conduzi-la apropriadamente dentro de uma institui¢cao.
Contudo, ndo ha uma melhor forma de gerenciar a inovacdo, cabendo a cada
organizacdo definir a maneira que mais se adequa aos seus interesses, suas
estratégias, suas necessidades, seus recursos e suas limitacbes. Dessa forma,
inovacdo esté relacionada a busca e a sele¢do da solucdo mais adequada para
gerenciar 0s processos inovadores de modo mais eficaz, tendo em vista a ampliacao
das chances de gerar, desenvolver e difundir as melhores ideias no mercado (TIDD
et al., 2008).

O gerenciamento da inovacao ainda é uma dificuldade para boa parte das
instituicdes. Fazer tal gestdo requer habilidades e conhecimentos especificos
distintos dos tradicionais relacionados a administracdo organizacional. Estudos

revelam que
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apenas 12% das organiza¢cfes gerenciam com eficacia seus processos de inovagao
(BRESSANT,; TIDD, 2009). Além de complexa, a inovagao envolve riscos, uma vez
gue a maioria das novas tecnologias néo se torna produtos e servicos, e, dentre as
gue se tornam, boa parte ndo € absorvida com éxito pelo mercado (TIDD et al., 2009).

A gestéo da inovacéao se refere a administracdo de todo o processo de
inovacdo, desde a fase de geracdo de ideias, através de produtos ou processos de
desenvolvimento, lancamento no mercado, estratégias e questdes operacionais. Um
novo processo de desenvolvimento de produto pode ser dividido em trés fases:
geracao de ideias, desenvolvimento técnico e comercializacdo (OJASALO, 2008).

De modo geral, o maior desafio é transformar uma invencdo em uma
inovacdo, e ter o reconhecimento do mercado. Por esse motivo, estratégias para
gerenciar a inovacdo devem ser bem definidas dentro da empresa e algumas
diretrizes devem ser observadas.

Primeiramente, deve haver um procedimento interno para manter todos os
projetos de inovacdo sob reconsideracdo continua, de modo que o trabalho
permaneca coerente e harmonizavel. E necessario também disseminar a cultura da
inovagao dentro da empresa, que geralmente envolve uma consideravel liberdade de
acao, recursos substanciais para o conhecimento e todos 0s niveis na empresa sobre
novas tecnologias. E, por fim, para sustentar uma cultura inovadora, € importante o
reconhecimento dos colaboradores que inovam com sucesso (TOLEDO, 2015).

A gestdo da inovagdo &€ multidisciplinar. A complexidade envolvida é
inerente as suas caracteristicas essenciais que envolvem uma série de fatos, tais
como: uma combinacdo de recursos humanos, organizacionais, tecnolégicos e de
mercado, alto grau de incerteza e risco, necessidade do envolvimento e da interacao
de diversos atores, areas e funcbdes; demandam o monitoramento continuo do
ambiente; gestéo de recursos especializados; agilidade para reconfigurar a estrutura
interna e de capacidade de aquisicdo e absorcao dos recursos e conhecimentos.

Portanto, a gestdo da inovacdo é uma necessidade dentro das
organizagbes com a finalidade de obter maiores e melhores resultados. Por esse
motivo, a lei de incentivo inovacdo, 10.973/2004, alterada pelo marco legal da
inovacado, lei 13.243/2016, dispbe sobre medidas para a simplificacdo de
procedimentos para gestao de projetos de ciéncia, tecnologia e inovagéo e adogao

de controle por resultados em sua avaliacao.
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2.2 Previsao legal da gestao da inovacgéao

Como mencionado acima, a gestdo da inovacgdo esta prevista em lei. No
ano de 2015 houve a aprovacdo da Emenda Constitucional n® 85/15, que alterou a
Constituicdo Federal e adicionou dispositivos que incluiram o termo “inovagao” e
atualizaram o tratamento das atividades de ciéncia, tecnologia e inovagéo.
O estimulo ao acesso a tecnologia, a pesquisa e a inovagao passou a
integrar a lista de competéncias constitucionais comuns a Unido, Estados e
Municipios, assegurando que pesquisas e inovacdes tecnoldgicas sejam assuntos
prioritarios de Estado.
A partir de entdo, a Constituicdo Federal passou a prever sobre o Sistema
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, a ser organizado em regime de
colaboracédo entre instituicbes publicas e privadas com a finalidade de promover o
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovacao (BRASIL, 2015; MCTI, 2015b).
Dessa forma, a Constituicdo Federal, nos termos dos artigos 218 e 219, dispbe de
medidas de incentivo a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo, sendo vejamos:
Constituicdo Federal: “Art. 218 — O Estado promovera e incentivara
o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacdo
tecnoldgicas (e seus paragrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 5°) 7;
“Art. 219 - O mercado interno integra o patriménio nacional e sera
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e

socioeconémico, o bem-estar da populacdo e a autonomia
tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal’.

A lei maior dispde sobre o papel do Estado de incentivar o
desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacéo tecnoldgica e de reconhecer
no mercado nacional o destinatario do incentivo previsto, de forma que, a partir dele,
0 pais possa buscar sua autonomia tecnolégica e promover o bem-estar da
populacéo (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIASKAS, 2005).

O surgimento da lei de inovacdo compreende uma etapa muito importante
para se promover a inovacao atraves da relacdo entre estados, universidades,
empresas e outros. A referida lei estabelece "medidas de incentivo a inovacéo e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e
ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do pais, nos
termos dos artigos 218 e 219 da constituicao" (BRASIL, 2004, art. 1).

Seu sistema consiste em sete capitulos, mas o seu imo concentra-se em
trés vertentes principais: o estimulo a constituicdo de ambientes propicios as parcerias

estratégicas entre as universidades, institutos tecnolégicos e empresas; o estimulo a
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participacdo das instituicdes cientificas e tecnoldgicas no processo de inovacgao; e o
incentivo a inovacado na empresa.

Conforme Barbosa (2006), de modo abrangente, a lei procura: atender
particularmente aos objetivos de incentivar a pesquisa cientifica e tecnoldgica e a
inovacado; incentivar a cooperacdo entre os agentes de inovacédo; facilitar a
transferéncia de tecnologia; aperfeicoar a gestédo das instituicbes académicas; servir
de estimulo aos pesquisadores; estimular a mobilidade dos pesquisadores; estimular
a formacdo de empresas de base tecnoldgica; e estimular o investimento em
empresas inovadoras.

E importante destacar que a referida lei verbera de forma clara que as
InstituicBes de Ciéncia e Tecnologia — ICTs deverdo instituir sua politica de inovacéo,
dispondo sobre a organizagao e a gestao dos processos que orientam a transferéncia
de tecnologia e a geracdo de inovacdo no ambiente produtivo, em consonancia com
as prioridades da politica nacional de ciéncia, tecnologia e inovacdo e com a politica
industrial e tecnoldgica nacional, cuja gestédo devera ser realizada por um Nucleo de
Inovacgdo Tecnoldgica — NIT, “estrutura instituida por uma ou mais ICTs, com ou sem
personalidade juridica prépria, que tenha por finalidade a gestdo de politica
institucional de inovacao e por competéncias minimas as atribuicdes previstas nesta
Lei” (BRASIL, 2004, art. 2, VI).

Destaca-se que a mesma lei descreve as ICTs como “6rgao ou entidade
da administracé@o publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado sem
fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no Pais,
gue inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo social ou estatutario a
pesquisa béasica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos (BRASIL, 2004, art. 2,
V). Dessa forma, se entende que ICT vai além das universidades, podendo ser
consideradas instituicdes que geram conhecimento para o beneficio da sociedade.

No que se refere ao NIT, este tem como finalidades: fomentar a inovagéo
e a transferéncia de tecnologia entre universidade-industria, agenciar a protecao das
invencdes desenvolvidas nos ICTs, atuar de forma responséavel, quando cabiveis, de
divulgacao das invencgdes criadas passiveis de protecéao da propriedade industrial ou
intelectual, e atuar de forma estratégica no acompanhamento do processamento dos
pedidos e na manutencao dos titulos de propriedade intelectual dos ICTs (LOTUFO,
20009).

Para Martins (2010), o NIT desempenha papel fundamental na relacao
entre as empresas e as instituicbes de pesquisa e desenvolvimento, uma vez que

buscam atender as demandas dos atores envolvidos, adotando as estratégias e
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diretrizes previstas nas Politicas Publicas de Inovacdo e Tecnologia, contribuindo
para o desenvolvimento da inovagcdo no Brasil, bem como estimulando a
transferéncia de tecnologia entre os ICTs e 0 setor produtivo.

Em sintese, a inovacdo é o resultado de um processo de gestdo
gerenciado dentro de uma ICT por meio do NIT, que deve ser capaz de transformar
conhecimentos em inovacfes através da transferéncia de tecnologia, que pode
contribuir com o desenvolvimento tecnolégico do pais, beneficiando a sociedade e a

economia.

2.3 Dos Nucleos de Inovacéo Tecnolégica - NIT

Conforme dispde a lei 10.973/2005, a gestdo de inovacédo da ICT deve ser
realizada pelo Nucleo de Inovacdo Tecnologica NIT. Tal ndcleo tem um papel
fundamental na promocé&o da inovacao no Brasil. Tem, pois, por objetivo promover a
interacdo da ICT com a sociedade e com o mercado, zelar pela manutencéo da
politica institucional de estimulo a protecdo das criacdes além da prestacdo de
servicos e licenciamento de tecnologias.

O Nucleo de Inovacédo Tecnoldgica é uma estrutura instituida por uma ou
mais ICTs, com ou sem personalidade juridica propria, que tenha por finalidade a
gestdo de politica institucional de inovacdo e por competéncias minimas as
atribuicbes previstas na lei 10.973/04, alterada pela lei 13.243/16. Sua atuacao
proporciona um ambiente favoravel para a transferéncia de tecnologia e para a
protecdo do conhecimento na ICT, agindo como mediador entre a Instituicdo, o setor
privado e a comunidade.

Tem a funcdo de executar e analisar os resultados. O referido nucleo é o
apoio aos bens intangiveis da instituicdo, aos seus inventores e administradores.
Tem a responsabilidade de orientar os atores envolvidos no processo da inovacgao
desde o sigilo até a gestdo da transferéncia de tecnologia. Assim, € um nucleo de

extrema importancia para a instituicao.
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Segundo Barbosa (2011, p.144), o NIT tem outras atribuicdes naturais que
seriam as de: promover e estimular a comercializacdo das criacdes geradas na ICT,
e seu principal papel € o de estimular e ndo de regulamentar. Sua principal funcao é
de interlocutor ativo e interessado entre produtores e demandantes de conhecimento
pratico (BARBOSA, 2011, p. 145).

A estruturacdo dos NIT no Brasil foi alavancada pela elaboracéo da Lei
10.973/04, Lei de Inovacao que tornou obrigatéria sua existéncia como visto
anteriormente. Antes dessa lei, a criacdo de um Nucleo responsavel pela gestao da
inovacdo tecnoldgica era facultada a instituicdo e a intermediacéo junto ao setor
produtivo era feita pelo proprio pesquisador.

Em 2016, a referida lei foi alterada pelo marco legal da inovacéao, Lei
13.243/16, que ampliou as competéncias do NIT previstas outrora. Vejamos:

[...]

§ 1o S&o competéncias do Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica a que
se refere o caput, entre outras: (Redacédo pela Lei n°® 13.243, de
2016)

| - zelar pela manutencédo da politica institucional de estimulo a
protecdo das criagfes, licenciamento, inovacéo e outras formas de
transferéncia de tecnologia;

Il - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e
projetos de pesquisa para o atendimento das disposi¢cdes desta Lei;
Il - avaliar solicitacdo de inventor independente para adocdo de
invencdo na forma do art. 22;

IV - opinar pela conveniéncia e promover a protecdo das criacdes
desenvolvidas na institui¢ao;

V - opinar quanto & conveniéncia de divulgacdo das criagBes
desenvolvidas na instituicdo, passiveis de protecdo intelectual,

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencéo dos
titulos de propriedade intelectual da instituicéo.

VIl - desenvolver estudos de prospeccdo tecnologica e de
inteligéncia competitiva no campo da propriedade intelectual, de
forma a orientar as a¢fes de inovacao da ICT; (Incluido pela Lei n°
13.243, de 2016)

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de
inovacao gerada pela ICT; (Incluido pela Lei n® 13.243, de 2016)

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com
empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 60 a
90; (Incluido pela Lei n® 13.243, de 2016)

X - Negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda

da ICT.
Por fim, se verifica que a lei expressa de forma clara as atribuicbes
minimas do NIT, motivo que deixa evidente o papel quase que insubstituivel do
ndcleo na instituicdo de ciéncia e tecnologia, tanto publica quanto privada, ndo pela

sua natureza juridica, mas pelo seu papel na condicéo de interface com relacdo ao
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meio interno e externo da instituicdo, atuando desde a protecdo da invencao a
transferéncia da tecnologia, aumentando as chances de que os conhecimentos

gerados nas ICT resultem em inovacéao.

2.4 Do processo de transferéncia de tecnologia

A transferéncia de tecnologia ndo € uma pratica nova, seu contexto
historico estéa inserido na Revolucéo Industrial quando a Inglaterra transferiu novas
tecnologias para industrias de trés grandes economias e sistemas politicos da época,
as chamadas Europeia, Americana e Russa. Desde entdo, o desenvolvimento de
novas tecnologias € constante e 0 processo inovador cada vez mais célere por todo
o0 mundo. (CYSNE, 2005).

Trata-se da insercao de algo novo no mercado, seja processo, produto ou
servico que garante o retorno financeiro pela utilizacéo, exploracdo e/ou reproducéo
por terceiro autorizado. E um processo que tem base no planejamento estratégico,
em marketing de pesquisa, de producdo e de venda e na elevagdo do capital
intelectual dos investidores, produtores e usuarios da tecnologia.

Autio (1993) afirma que o conceito de transferéncia de tecnologia tem sido
usado desde o inicio de 1970, e que a maioria das definicdes sdo limitadas em seu
proprio escopo. O autor reforga que € necessaria maior precisdo dos conceitos de
transferéncia de tecnologia em relacdo a sua classificacdo horizontal ou vertical,

como por exemplo, a transferéncia internacional de tecnologia:
Uma falta de entendimento geral é comparar transferéncia de
tecnologia com ‘transferéncia internacional de tecnologia entre
paises desenvolvidos e em desenvolvimento’. Neste ultimo caso,
transferéncia de tecnologia € vista de forma estreita [miope], como

a transferéncia de um determinado ‘hardware’ do usuario original
para um conjunto de usuarios.

Bessant e Rush (1993) definem transferéncia de tecnologia como um
conjunto de atividades e processos por meio dos quais uma tecnologia (embutida ou
‘personificada’ nos produtos, em novos processos ou ainda em forma explicitada de
conhecimentos, habilidades, direitos legais, etc.) € passada de um usuario a outro,
também podendo ser individuos, organizacdes ou paises.

Rogers (1995) identifica a TT como 0 processo em que uma inovagao é



28

comunicada através de um sistema social, e como o estudo do fluxograma da
tecnologia, desde quando é criada até sua adocao para implementacéo e verificacao
de eventuais efeitos.

Assim, diante do exposto, se observa que alguma forma de aprendizagem
e adaptacédo deve ocorrer por parte do receptor da tecnologia, tanto pelo fazer quanto
pelo uso, que incluiu a aquisicdo de conhecimento empirico, habilidades pessoais e
técnicas, criatividade e expertise, ideias técnicas, documentos, informacdes,
eguipamentos, protétipos dentre outros.

Portanto, a transferéncia de tecnologia € um processo por meio do qual um
novo conhecimento ou uma nova tecnologia, gerados em laboratérios de pesquisa ou
universidades, sdo ainda mais desenvolvidos e comercialmente explorados pelo setor
privado doméstico, como também séo aplicados e apropriados pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal (CARR, 1997; REBENTISH, 1993).

O processo de transferéncia de tecnologia é complexo e demorado. Além
disso, é a parte mais importante de um processo de inovacdo devido a troca de
ideias, habilidades, experiéncia (know-how) e conhecimento entre a base de ciéncia
e a industria. Transferéncia de tecnologia, assim, € vista como um instrumento que
pode gerar retorno econémico de investimentos em pesquisa (GOVERNMENT
WHITE PAPER, 1993).

Como bem define o Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, a
transferéncia de tecnologia pode se referir a licenca ou a cessdo de bens
devidamente protegidos pelo instituto, além da aquisicdo de conhecimentos nado
amparados por direitos de propriedade industrial, como a assisténcia técnica e o
fornecimento de tecnologia, know-why (conhecimento dos principios e natureza da
tecnologia e de sua transferéncia) e know-how (experiéncia em como fazer). E
importante destacar que o 6rgdo também registra as franquias empresariais.

Por fim, para que um produto, processo ou servi¢co desenvolvido por uma
ICT se torne inovador, deve perpassar por varias etapas que sao gerenciadas por
um NIT, com o objetivo de permitir que a tecnologia chegue ao mercado no momento
certo e da forma certa, resultando em beneficios para a ICT, para a empresa e para
0 desenvolvimento social, econémico e tecnoldgico.

Dessa forma, a partir da andlise das informacGes conceituais acima

descritas, se entende que o SENAI é considerado uma Instituicdo de Ciéncia e
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Tecnologia privada, sem fins lucrativos que, por exercer um papel de destaque no
ecossistema da inovacdo do pais, deve contar com um ndcleo de inovacdo, um
modelo apropriado para realizar a gestdo da inovagcdo que estimule o
desenvolvimento tecnologico e a interacdo inventor - ICT e ICT - empresa. O
SENAI/CE e sua atuagao como Instituto de Ciéncia e Tecnologia ser&o analisados a
partir do préximo capitulo.
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O Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI foi criado no
governo de Getulio Vargas através do Decreto-Lei de 20 de janeiro de 1942, 30 anos
apos a instalacdo das escolas profissionais oficiais, federais e estaduais. Suas
atividades se iniciaram em S&o Paulo, no mesmo ano, e teve como diretor o
engenheiro e professor da Escola Politécnica Roberto Mange. Em 1946, o Decreto-
Lei n® 9.576 determinou que o Conselho Nacional do SENAI fixasse o numero de
aprendizes entre 5% e 15% dos trabalhadores das empresas associadas, conforme
as necessidades da industria.

A instituicdo estd enquadrada no terceiro setor da economia, n&o
integrando a administrag@o publica, mas exercendo sua funcéo paralela ao Estado.
“Tais entes s&o pessoas juridicas de direito privado que, sem fins lucrativos, realizam
projetos de interesse do Estado, prestando servicos nao exclusivos e viabilizando o
seu desenvolvimento, motivo pelo qual recebem ajuda por parte dele e, ainda,
sujeitam-se a controle pela Administragdo Publica e pelo Tribunal de Contas”.
(MARINELA, 2012 p.174). Ou seja, ndo prestam servicos publicos delegados pelo
Estado, mas exercem atividade privada de interesse publico e, mesmo mantido por
verbas parafiscais desde sua fundacdo, o SENAI € uma instituicdo de natureza
privada.

E considerado a maior rede de ensino privado do pais, em termos de
formacdo, especializacdo e aperfeicoamento da mao-de-obra. Apresenta duas
vertentes: a Educacdo Profissional e a Prestacdo de Servicos Técnicos e
Tecnoldgicos direcionados para empresas e comunidade.

O SENAI também estimula a inovac¢ao da industria por meio de consultoria
e incentivo as acdes das empresas com o desenvolvimento de pesquisa aplicada e
servicos técnicos e tecnoldgicos que sdo decisivos para a competitividade das

empresas brasileiras.

3.1 A participagdo do SENAI no ecossistema da inovagéo

O Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI tem papel
fundamental no crescimento econémico e industrial do pais, pois contribui com o

sistema de inovacéo brasileira por proporcionar um quadro acerca da evolugéo do



31

cenario de inovacéo no pais, tendo em vista que € considerada peca fundamental
para a manutencdo da competitividade no mercado global, criando empregos e
melhorando a qualidade de vida (EUROPEAN COMMISSION, 2013).

Assim, desenvolveu estratégias para abarcar todo o cenario da inovacao
no Brasil a fim de atender e contribuir com as grandes empresas, com P&D ja
consolidado, até as empresas hascentes e startups, estimulando a inovagcdo como
estratégia competitiva e como fomento ao empreendedorismo na criagdo de novas
empresas a partir de projetos inovadores. Criou-se os Institutos SENAI de Inovacgéo
durante a crise econémica de 2008 a 2010, com o objetivo de estimular a adogao de
estratégias inovadoras pelas empresas brasileiras e ampliar a interlocucdo entre a
industria e o setor publico para tornar mais efetivas as politicas de apoio a inovacgéao.

Com base nas bhoas préticas do Instituto Fraunhofer na Alemanha, foi
desenvolvido o plano de implantacdo e operacionalizagao dos Institutos SENAI de
Inovacgdo - ISI. Além disso, o SENAI, através de uma parceria com o Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT), adaptou os ISIs ao modelo de negdécio dos
Estados Unidos, a fim de atrair também as Startups. Atualmente, a Rede de Institutos
SENAI de Inovacdo é formada por 25 unidades, sendo que 21 ja estdo em operacao.

O foco de atuacéo dos institutos € a pesquisa aplicada, desde a fase pré-
competitiva, de definicdo de conceitos e experimentacdes, até a etapa final, quando
0 novo produto esta prestes a ser fabricado pela industria.

Dessa forma, o SENAI, por meio de parcerias com empresas e
universidades, tem se transformado em um importante ator no ecossistema de
inovacao brasileiro ao investir em pesquisa aplicada e no uso do conhecimento
cientifico para o desenvolvimento de novos produtos e processos inovadores que
chegam ao mercado consumidor.

Criou-se também os Institutos SENAI de Tecnologia — IST. Atualmente, ha
uma rede com 57 institutos que ddo suporte a industria nacional em diversos setores,
sendo que 39 unidades j4 estdo em operagdo, com corpo técnico de
aproximadamente 1.200 especialistas e consultores. Os ISTs desenvolvem solugcdes
com base nas tecnologias existentes para criar nOvos processos e novos produtos.

Os institutos sdo implantados em regifes estratégicas com grande
densidade industrial e foram criados para dividir com o empresario brasileiro os riscos

inerentes a inovacao, desde a fase pré-competitiva, momento em que a pesquisa

pode acabar sem qualquer resultado pratico, até a etapa final de desenvolvimento,
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guando o novo produto esta prestes a ser fabricado pela industria. No Ceara, ha um
Instituto SENAI de tecnologia em Eletrometalmecanica que atualmente atua com 10
consultores mais empresas credenciadas.

Tanto os ISIs quando os ISTs sdo agentes atuantes no processo de
inovacdo dos projetos subvencionados pelo SENAI que, desde 2004, atua no
ecossistema da inovacdo por meio do edital SENAI de inovagdo, que tem como
objetivo fornecer apoio financeiro e técnico para as empresas com projetos de
inovacéao tecnologica.

No ano de 2009, o edital de fomento passou a ser chamado de Edital
SESI/SENAI de Inovagao, isso porque foi incluido no edital a categoria “inovagao
social”, cujo objetivo é financiar projetos focados na qualidade de vida do trabalhador
da industria. J& no ano de 2016, o SEBRAE aderiu ao edital e passou a contribuir
financeiramente para a inovacao. O edital passou a disponibilizar R$ 55 milh6es em
aportes por meio da parceria entre o Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o
Servigo Social da Industria (SESI). Empresas de qualquer porte passaram a participar
do edital que passou a ser chamado de Edital de Inovacéo para a Induastria.

Dos projetos submetidos ao edital, grande parte exige o envolvimento do
intelecto dos colaboradores do SENAI, que, na maioria das vezes, desenvolvem a
tecnologia conforme solicitacdo pelo proponente. Assim, surge a necessidade de
discutir a propriedade intelectual da tecnologia desenvolvida. Além do edital de
fomento, o SENAI também atua fortemente no ecossistema da inovacéo por meio da

educacao possibilitada pelos cursos técnicos.

3.2 O impacto da educacdao profissional do SENAI na inovacao

No que tange a area de educacao do SENAI, além de capacitar jovens
para o mercado de trabalho por meio dos cursos técnicos e superiores e de capacitar
os colaboradores da industria, sua finalidade é inserir seus alunos em atividades de
inovacao, estimulando-os por meio de projetos inovadores e empreendedorismo.

Assim, o SENAI disp&e de um projeto denominado SAGA DA INOVACAO,
onde os alunos desenvolvem projetos de inovacdo que, cronologicamente,
constroem o ciclo necessario para solucionar problemas reais da industria brasileira.
Este programa perpassa por trés etapas de desenvolvimento, quais sejam: Grand

Prix, Projetos Integradores e Inova SENAI.
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O Grand Prix tem por objetivo gerar negdécios e solucionar desafios para
demandas da industria, envolvendo pequenas, médias e grandes empresas, assim
como estimular o empreendedorismo e o fortalecimento do ecossistema
empreendedor.

A segunda etapa é o Desafio SENAI de Projetos Integradores, no qual,
cada unidade do SENAI forma equipes de dois a quatro integrantes, envolvendo, no
minimo, dois cursos técnicos para a apresentacdo de solucdes inovadoras para
problemas reais da industria brasileira. Os alunos devem elaborar projeto, protétipo,
Canvas Busines Model e apresentac¢éo no formato Pitch.

E, por fim, o Inova SENAI, onde alunos, docentes, técnicos e consultores
dos Departamentos Regionais do SENAI em todo o pais podem inscrever processos
e projetos inovadores em gestdo e tecnologia, alinhados aos interesses e
necessidades da industria brasileira. Tem como objetivo principal desenvolver a
capacidade empreendedora por meio do desenvolvimento de projetos de inovagao
desde a concepcao, planejamento, execucao e apresentacao para possiveis clientes.
Para o desenvolvimento desses projetos, os alunos e professores realizam
primeiramente diagnostico em empresas, identificando problemas, prejuizos,
descartes sem destino, dentre outros, e propdem solucdes inovadoras a partir deste
diagnostico. Com a proposta de solucdo, é realizada uma busca de anterioridade
para que os projetos sejam identificados como invencao, ou seja, serem solucdes

ndo existentes no estado da técnica.

O SENAI ¢, portanto, agente ativo do desenvolvimento da inovacao do
pais. Nos projetos subvencionados, algumas tecnologias podem resultar da pesquisa
e desenvolvimento por pesquisadores do SENAI. Além disso, novos inventos surgem
dos projetos desenvolvidos por alunos e professores e, por esse motivo, a atuagao
do NIT se faz necessaria, uma vez que deverao ser definidos a titularidade, o tipo de
protecdo cabivel, os direitos dos inventores e a insercao da tecnologia no mercado.

O Departamento Regional do Ceara - SENAI/CE atua em todas as
modalidades acima mencionadas. De 2015 a 2018, cerca de 402 projetos foram
desenvolvidos apenas pela saga da inovacédo, porém, foi apenas no ano de 2017 que
o NIT/SENAI-CE passou a atuar nos programas da educacéo, tendo nesta area, até
0 momento, dez pedidos de patentes realizados. Destaca-se que, por meio do
Instituto de Tecnologia, nove pedidos de patentes foram realizados, sendo cinco em

cotitularidade com empresas parceiras.
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Assim, pode-se concluir que o SENAI/CE € uma instituicdo de grande
contribuicdo para o desenvolvimento econémico e industrial do pais, bem como para
o crescimento intelectual e profissional de pessoas, sendo a gestédo da inovagao com
énfase na transferéncia de tecnologia sua maior necessidade e desafio, uma vez que
precisa ser sustentavel e impulsionar o crescimento econémico, contribuindo com a

industria através da atuacédo estratégica do seu NIT.

3.3 O Nucleo de Inovacédo Tecnoldgica do SENAI/CE

De modo a atender as necessidades na gestéo da inovacao e com o intuito
de acompanhar os grandes centros de pesquisa e inovacao do pais, o SENAI/DR-
CE instituiu, através da Resolugcdo N° 08 de novembro de 2014, o Nucleo de
Inovacéo Tecnoldgica do SENAI, juntamente com a primeira Politica de Propriedade
Intelectual.

No ano de 2015, se iniciou a estruturacdo do NIT/SENAI-CE, que precisou
tracar um perfil para gerenciar a inovagao na instituicdo. Segundo Lotufo (2009), os
NIT podem ser caracterizados em trés perfis, de acordo com suas atividades ou
vocacao institucional: o legal, o administrativo e o voltado a negocios.

No primeiro, a principal fungéo do NIT é de regulacdo e formalizacdo. E
fortemente influenciado pelo departamento juridico, responsavel por se manifestar
guanto a possibilidade de depositar patentes, bem como a formalizacdo ou nao de
convénios com empresas mediante clausulas definidas. Seus profissionais sao
advogados e especialistas em propriedade intelectual.

No segundo perfil, se tem a atuacdo do NIT como um processo
administrativo de aprovagdbes e encaminhamentos para concretizar as assinaturas
dos convénios e contratos referentes a parcerias decorrentes da interacdo ICT—
Empresa.

Ja o terceiro perfil se refere ao desenvolvimento de negécios a partir dos
resultados da pesquisa. Seus profissionais entendem da dinamica da inovacéao,
conhecem o mercado, os desafios para a formacéo e o crescimento de empresas
baseado em conhecimento, bem como a natureza da pesquisa académica e

empresarial.

A atuacado do NIT/SENAI-CE é hibrida, considerando os trés perfis
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apresentados acima. No entanto, o nucleo tem enveredado fortemente para o
negocio, uma vez que sua principal funcdo é contribuir com o ecossistema da
inovacao e, por esse motivo, a transferéncia de tecnologia € o principal objetivo do
SENAI/CE que, através do NIT, transforma em negdcio os projetos desenvolvidos
pela educacéo, pelo Instituto SENAI e por projetos em parceria com industrias.

Dessa forma, tendo a transferéncia de tecnologia como estratégia
essencial para gerar a inovacgao, sendo este processo um dos maiores gargalos em
grande parte das ICTs, seja por auséncia de estratégia de negociacao e gestao por
falta de profissionais capacitados ou até mesmo por falta de conhecimento acerca do
assunto, bem como legislacdo especifica para reger o tema, se entende ser
necessario tracar medidas como boas praticas voltadas a negociacdo e a
transferéncia de tecnologia no SENAI/CE.

Assim, em primeiro momento, foi realizado um levantamento dos
Departamentos Regionais que possuem um Nucleo de Inovagdo Tecnologia,
constituido por meio do FORMICT - Formulario para Informacdes sobre a Politica de
Propriedade Intelectual das Instituicbes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagéo.
Foram identificados SENAI/PA, SENAI/GO, SENAI/MG, SENAI/SC, SENAI/PR,
SENAI/RS, SENAI/PE, SENAI/BR e SENAI/CE. Além disso, foram escolhidas duas
ICT’S publicas como perfil diferente a entidade do sistema S, com a finalidade de
realizar uma analise e conhecer boas praticas.

Por meio de uma andlise qualitativa realizada via forum virtual (whatsap)
com alguns NIT’s de outros Departamentos Regional do SENAI, além do
questionario, elaborado pelo formulario do Google, respondido por ICT’s publicas e
privadas, conforme anexo 1, foi constatado que a maioria ndo detém de manual ou
procedimento de orientacao para a transferéncia de tecnologia. Além disso, o nimero
de transferéncia realizada ainda € pequeno, principalmente pelas ICT’s privadas.

Além disso, alguns NIT's utilizam-se do apoio de escritorios
especializados em transferéncia de tecnologia para realizar, da protecao intelectual,
negociacao e elaboracéo dos contratos aplicados a estes casos. Portanto, entende-
se que nédo se trata de uma necessidade exclusiva do SENAI/CE, mas de muitas
outras ICT’s, dada a rotatividade de colaboradores nos NIT’s, a limitacido da equipe
e a complexidade do assunto. Dessa forma, um procedimento de negociacédo e

contratos de transferéncia de tecnologia definido de acordo com o0s interesses e a
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metodologia de atuacdo da ICT é fundamental para contribuir com maiores
resultados.

Acreditando nisso, a producao deste trabalho consiste no estabelecimento
de boas préaticas na negociacado e elaboracdo de contratos de transferéncia de
tecnologia entre SENAI/CE e parceiros. O seu desenvolvimento foi dividido em trés
etapas: Diagndstico, Desenvolvimento e Validacdo, que serdo melhor apresentados

no préximo capitulo.
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4 ESTABELECIMENTO DE BOASAPRATICAS NA NEGOCIAGCAO E ELABORACAO
DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizadas cerca de
6 (seis) reunides envolvendo o NIT e o coorporativo do Sistema FIEC — Federacao
das Industrias do Estado do Ceara.

A primeira reunido ocorreu entre os membros do NIT no dia 10 de outubro
de 2018. O objetivo foi a definicdo, pelo proprio ndcleo, de metas e estratégias para
a gestao da inovagcdo com foco em transferéncia de tecnologia. Observou-se no
oportuno que o envolvimento do coorporativo do SFIEC nesse processo € crucial,
tendo em vista que envolve informacdes de mercado, financeiro, contabilidade,
recursos humanos, juridico, planejamento e, principalmente, diretoria. Dessa forma,
foi proposta uma reunido envolvendo todas essas areas.

Em reunido realizada dia 16 de outubro 2018, foi necessario apresentar o
NIT, sua funcéo e a Politica de propriedade intelectual — PPI. ApGs apresentacéo, foi
abordada a pauta principal da reunido, qual seja o estabelecimento de boas praticas
para a negociacao e contratos de transferéncia de tecnologia, que envolve retorno
financeiro e repasse de valores a titulo de bbnus para os inventores, conforme
previsto na PPI.

No oportuno, também foi apresentado o resultado da pesquisa realizada
com os NITs de outros departamentos regionais e com o proprio departamento
nacional, por meio de conversas via telefone, que informou ser competéncia de cada
SENAI/Regional decidir e desenvolver sua forma de atuacgéo, considerando o grau
de maturidade de cada instituto.

E importante ressaltar que, para muitas pessoas que participaram da
reunido, o assunto era inédito e, por esse motivo, outras reunides foram realizadas
até que todos entendessem a complexidade e delicadeza do tema.

Para desenvolver uma metodologia de negociacdo e elaboracdo de
contratos, é necessario conhecer as definicdes de propriedade intelectual, além de
definir obrigacdes e competéncias das demais areas para a formacao completa do
processo.

A partir da reunido acima, foi acordado que o NIT tera o apoio das areas
do coorporativo para realizar a transferéncia de tecnologia, desde a chancela de

contratos pelo juridico ao repasse da premiacao (Royalties) pelo setor financeiro aos
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inventores. O NIT é o responsavel por realizar a gestdo da inovacéo, que consiste
em avaliar, valorar, negociar e transferir a tecnologia.

Uma vez alinhadas as responsabilidades das areas e divisbées do SENAI,
foi elaborado um plano de acéo para desenvolver a competéncia de cada area no

processo, ilustrado na Figura 1 abaixo.



Figura 1 - Plano de agéo
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Fonte: Elaboracao prépria do autor.
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No plano apresentado na figura 1, foram divididas as atividades, o0s
responsaveis pela execuc¢do, as formas de realizacéo e o prazo de entrega. Assim,
foi possivel cada area definir sua atuagdo dentro do processo como: boas praticas
para negociacdo por meio do NIT; clausulas contratuais, definidas com o apoio da
geréncia juridica do SFIEC; forma de faturamento de Royalties e auditoria,
juntamente com a Geréncia financeira e Geréncia de contabilidade e patrimonio; o
repasse de parte dos ganhos auferidos pela instituicdo pela transferéncia da
tecnologia aos inventores e a devida divisdo entre os inventores, feitos pela geréncia
de Recursos Humanos; a elaboracéao dos procedimentos e fluxos com a Geréncia de
planejamento, e a validacdo com a Diretoria Regional do SENAI/CE.

A terceira reunido foi realizada para validar a atuagcdo no processo,
proposta por cada é&rea, e, a partir disso, elaborar os procedimentos, fluxos e
documentos necessarios para a atuacéo do NIT na gestdo da inovacgao.

A quarta reunido, ainda envolvendo todas as areas, foi necessaria para
elaborar os procedimentos e os fluxos, desde os servi¢os de protecao de propriedade
intelectual até a transferéncia de tecnologia, o faturamento e o repasse de royalties.

As Ultimas reunides foram realizadas para a aprovacao da proposta pela
gestdo e a apresentacdo da estratégia de negociacao de transferéncia de tecnologia

entre o SENAI e as empresas parceiras.

4.1 Diagnostico

Para a aplicacdo da gestdo da transferéncia de tecnologia, foi necessario
analisar alguns cenarios de atuacdo do SENAI/CE. O primeiro cenario esta
relacionado a propriedade intelectual gerada a partir dos projetos subvencionados
pelo edital de inovagéo para a Industria. O SENAI € o executor dos projetos que, na
maioria das vezes, exigem pesquisa e investimento intelectual pela equipe técnica,
com a finalidade de atingir o objetivo proposto pela empresa, por meio de um termo
de cooperacdo técnica. E importante ressaltar que s&o requisitos para aprovagao no
referido edital: o desafio tecnolégico, o carater inovador da proposta e a abrangéncia
(nacional ou internacional).

Desde 2009, cerca de 19 (dezenove) projetos foram desenvolvidos pelo
SENAI/CE com fomento do Edital de inovacao, a qual faz parte como fomentador e

executor. Além disso, o SENAI/CE também executa projetos subvencionados por
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outros editais, que geraram, até o momento, dois pedidos de patente em cotitularidade.
Desde a instituicdo do NIT em 2014, os resultados de projetos desenvolvidos com a
participacéo intelectual do SENAI, por meio de editais de subvencédo econémica (que
iniciaram em 2012) e com potencial de inovacéo, foram protegidos, resultando, assim,

em 8 (oito) pedidos de patente em cotitularidade, conforme exposto no Grafico 1.

Grafico 1 - Projetos executados e protegidos IST
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Fonte: Elaboragéo propria do autor.

Observa-se que desde 2009 muitos projetos foram executados, mas foram
encerrados sem a devida protecéo da propriedade intelectual devido a auséncia de
uma politica de gestdo da inovacdo implantada. Dessa forma, o SENAI néo
conseguiu compartilhar com as empresas os beneficios da exploracdo comercial da
invencgao.

O segundo cenario corresponde aos projetos desenvolvidos por alunos e
professores por meio do programa Saga da Inovacdo. Neste caso, 0s projetos
perpassam por varias etapas, culminando com o desenvolvimento de um protétipo
funcional. Conforme apresentado no Capitulo 2 deste trabalho, os projetos sdo
desenvolvidos a partir de “problemas” identificados nas industrias que, por meio de
uma parceria com o SENAI, permitem o acesso da equipe em suas dependéncias
para realizar o diagnostico ou a propria empresa apresenta a sua necessidade.

Com base nisto, a equipe tem a missdo de desenvolver a tecnologia
inovadora para solucionar o problema. Trata-se de uma jornada competitiva, na qual
0s melhores projetos sdo premiados. Além disso, o projeto realizado é um Trabalho
de Concluséo de curso. A tabela 1 abaixo, mostra a quantidade de projetos

desenvolvidos pela educacdo do SENAI/CE no periodo de 2015 a 2018.
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Tabela 1 - Projetos de educacgéo
GRAND PROETOS INOVA INOVA SENAI
PRIX INTEGRADORE SENAI NACIONA L
S REGIONA L
2015
] 13 - -
2016
] 25 : 11
2017
97 44 19 -
2018
178 - - 15
Total de projetos apresentados no periodo 402

Fonte: Elaboragéo propria do autor.

Como visto, muitos projetos sdo desenvolvidos anualmente, alguns destes
sendo destaques nacionais. No entanto, a falta de um NIT instituido e de uma
estratégia voltada para a protecdo e a transferéncia de propriedade intelectual
impedia que fosse avaliada, de modo assertivo, a contribuicdo da instituicdo a
sociedade.

E importante ressaltar que, de acordo com o tramite da Saga da inovagao
apresentado acima, na fase denominada de “projetos integradores”, a entrega é um
protétipo funcional, que muitas vezes pode ser um produto com maior nivel de
maturidade tecnolégica, e grande potencial comercial. Alguns projetos desenvolvidos
eram absorvidos pela industria sem haver retribuicdo e/ou participacdo do SENAI/CE
ou reconhecimento dos inventores; outros eram esquecidos e tornaram-se obsoletos.

Apés a instituicdo do NIT em 2014, o ndcleo passou a atuar na area de
educacdo do SENAI/CE com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de
projetos potenciais, realizar a protegao intelectual, inserir a tecnologia no mercado e
reconhecer o trabalho do inventor por meio da politica de incentivo inserida na PPI.

O grafico 2 abaixo mostra a quantidade de projetos desenvolvidos pela

educacéao e os pedidos de patentes depositados.
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Gréfico 2 - Pedidos de patente de projetos oriundos da educacéo
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Fonte: Elaboracao prépria do autor.

Como demostrado acima, apenas no ano de 2017 foram realizados 10
(dez) depdésitos de pedido de patente dos 19 (dezenove) projetos apresentados no
Inova Senai Regional, conforme demostra a tabela 1. Uma avaliacdo dos projetos
com maior potencial inventivo e de mercado foi realizada pelo NIT e por equipe
técnica do IST para posterior transferéncia de tecnologia. Destaca-se, também, os
servigos por parte do SENAI que, na maioria das vezes sdo, na realidade, um projeto
de PD&I por exigirem investimento intelectual consideravel da equipe técnica. Além
disso, existem invengdes desenvolvidas por colaboradores/pesquisadores no
exercicio de sua funcdo. Atualmente, apenas 3 (trés) pedidos de patentes foram
depositados no INPI provenientes de pesquisa e desenvolvimento interno do
SENAI/CE.

Diante do exposto, observa-se que h& muitas praticas do SENAI para
estimular a inovagao e o empreendedorismo. No entanto, para que a invencgao seja
absorvida pelo mercado, € necessario que a gestdo da inovacdo seja estruturada

adequadamente, principalmente no que tange a transferéncia de tecnologia, de modo
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gue a instituicdo possa cumprir sua missao de estimular o desenvolvimento industrial

e garantir sua sustentabilidade.

Dessa forma, é essencial definir estratégias de negociacdo e boas
clausulas contratuais para a transferéncia de tecnologia com base nos interesses da
instituicdo, considerando que seu maior objetivo é impulsionar o desenvolvimento

industrial. O proximo capitulo ira delinear a estratégia de negociacdo para a

transferéncia de tecnologia.



5 NEGOCIACAO

O Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica do SENAI é responsavel pela
negociacdo da transferéncia de tecnologia para cada parceria com empresa.
Pode-se entender a negociagcdo como um processo de comunicacao bilateral
com o objetivo de se chegar a uma decisao conjunta (FISHER, 1990). Assim, é
importante que o0 agente de inovacdo responsavel pela negociacdo esteja
preparado e tenha uma ideia clara do conceito que compde o modelo mental de
um negociador como: necessidades e interesses; objeto e escopo; objetivos e
posi¢cdes; moedas de troca, valores e argumentos; limites; ponto de recuo e
melhor alternativa em caso de ndo Acordo-macna (CARVALHAL; 2006). Além
disso, 0 negociador deve dominar os conceitos de inovacao, propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia.

A estratégia de negociacao deve levar em consideracao o objeto, as
partes envolvidas, os stakeholders, os participantes do processo de
negociacao, além das partes que ndo participam diretamente do processo, mas
gue também sdo influenciadores ou afetados pelos seus resultados. A
negociacdo esta associada a trés fases importantes, quais sejam o0
planejamento, a execugao e o controle.

O planejamento do processo de negociacdo proporciona ao
negociador uma visdo mais clara do cenario que ir4 encontrar. Contribui
também para reduzir o grau de ansiedade e inseguranca, que € gerado por
situacbes novas e desconhecidas. A execucado, melhor percebida pela sua
segmentacdo em estagios, permite ao negociador canalizar energias de
intensidade e natureza adequadas em cada momento.

A organizacdo das possiveis acdes taticas permite facilitar a
identificacdo das divergéncias e busca espacos para convergéncias, poupando
desgastes desnecessarios. O controle, feito de forma sistematica, ajuda a
construir os alicerces da credibilidade por meio da implementagéao dos acordos.
Assim como quando feito de forma analitica, consolida o autodesenvolvimento
permanente devido o aprendizado obtido pela reflexdo e apés cada interacao
(CARVALHAL, 2006, p.46).

45
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5.1 Planejamento

No primeiro momento, é necessaria a realizacdo de uma preparacao
da negociagdo, na dimensdo interna, para criar alternativas, definir estratégias,
distribuir papeis e, se for o caso, esclarecer a amplitude da autonomia, preparar
a agenda e o cronograma e programar aprovacdes necessarias. Além disso, é
necessario que a tecnologia esteja preparada para ser negociada, o que requer
a andlise de alguns fatores como: grau de maturidade da tecnologia, potencial
da tecnologia, mercado potencial, potenciais interessados, viabilidade de
protecdo intelectual, caracteristicas, beneficios, vantagens e riscos associados.

O grau de maturidade deve ser realizado por meio da comparagao
do estdgio de desenvolvimento do produto com a escala do Technology
Readiness Level - TRLY, ou outro sistema de medicdo sistematica que auxilia
as avaliacGes da maturidade de uma tecnologia.

Assim, é possivel identificar o estagio de desenvolvimento da
tecnologia e a forma de transferéncia mais apropriada, seja com 0 co-
desenvolvimento ou apenas insercdo no mercado, além do potencial da
tecnologia, o que também pode ser identificado através de buscas em bases de
dados de patentes e analise da curva S desenvolvida a partir do resultado das
buscas.

A protecdo é extremante importante para os casos de licenca ou
cessdo de patente, desenho industrial, marca e programa de computador.
Assim, caso a tecnologia ainda ndo esteja protegida, a descoberta do estagio
de desenvolvimento do produto ir4 auxiliar na tomada de decisdo quanto a
protecdo. Recomenda- se que a protecao seja realizada se a tecnologia for
avaliada em TRL a partir do nivel 4, que significa que ja houve a validacdo dos
componentes em escala laboratorial.

A analise de Mercado no SENAI sera realizada de forma minuciosa,
utilizando todas as ferramentas possiveis gratuitas e ndo-gratuitas em que o
NIT tenha acesso, tais como: Euromonitor e Orbit. Utiliza-se palavras-chave e

analise das cinco forcas de Porter. Esse processo se faz necessario por auxiliar

! Tecnology Readiness Level — TRL é uma metodologia desenvolvida pela National Aeronautics and Space
Administration (NASA) para a avaliacdo do nivel de maturidade de tecnologias em uma escala que varia entre 1 e 9,
desde o comeco da pesquisa cientifica basica (TRL 1) até o funcionamento e validacdo da tecnologia em ambiente
real para uma dada aplicagdo (TRL 9). (TUKOFF-GUIMARAES; AZEVEDO; MOTTA; DAVID, 2017, p. 108)



na definicdo dos potenciais clientes, concorrentes, além de identificar se ha
consumidores interessados em adquirir o produto.

Todo esse processo é denominado avaliagdo da tecnologia (AT) e5

busca realizar um levantamento de informagcdes que irdo nortear o
posicionamento mercadolégico da tecnologia em analise, facilitando e
proporcionando a transferéncia. A Avaliacdo de Tecnologia, de acordo com
Decker e Ladikas (2004), é um processo cientifico interativo e comunicativo,
gue possui por objetivo contribuir para a formacéo de opinido publica e politica
sobre aspectos sociais de tecnologia e informacéo. Este processo também visa
prever e reduzir os riscos além de maximizar os beneficios da tecnologia para
a organizacao. Para Maloney (1982), a avaliacdo da tecnologia no setor privado
€ frequentemente realizada quando uma empresa examina uma nova
tecnologia ou um novo negocio no qual deseja se envolver.

De posse de tais informacdes, o NIT devera realizar a Valoracdo da
tecnologia (VT), que é um processo utilizado para mensurar o valor de mercado
de um ativo ou negocio. A valoracdo sera feita por meio da selecdo da
metodologia que mais se adequar ao caso especifico. No contexto da
Propriedade Intelectual, a valoracéo se destaca como um importante processo
gue contribui e da embasamento as negocia¢des na medida em que déa suporte
para a precificacdo, visando transferéncia.

A valoracdo é realizada através de aplicacdo de metodologias de
valuation. Este processo atribui (estima) o valor de uma tecnologia, embasada
em premissas pré-estabelecidas e validacdo mercadoldgica, fornece
embasamento para a negociacao e tomada de decisdes e auxilia a precificacdo
da tecnologia. Os métodos possivelmente aplicados sdo: Valoracdo Baseada
em Custos, Valoracdo por Mdltiplos, Fluxo de Caixa Descontado, Valoracao de
Royalties.

A valoracao se refere a “melhor descrigao do potencial econémico de
uma tecnologia diante das informac¢des disponiveis no momento de sua analise
de valor’ (SANTOS; SANTIAGO, 2008a).

O NIT também deve realizar uma analise de viabilidade econdmica e
financeira para subsidiar na negociacéo. Ao final, deve ser produzido o sumario
executivo que serd publicado na vitrine tecnoldgica da instituicdo. O Referido

sumario devera conter as seguintes informacgdes: Problema, solu¢do proposta,
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beneficios, diferencial, potencial de mercado, oportunidade, contato e estagio

de desenvolvimento, conforme figura 2 abaixo:

Figura 2 - Vitrine tecnolégica
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Fonte: Elaboracao prépria do autor.

Feito todo o planejamento, o NIT deve elaborar a proposta de
negociacao, levando em consideracao que o objetivo do SENAI € estimular o
desenvolvimento industrial, promovendo a inovagcdo, e ndo apenas visando
auferir retornos financeiros com a transferéncia de tecnologia.

E importante que o agente de inovacdo tenha conhecimento das
modalidades de transferéncia de tecnologias e possiveis formas de negociacéo,

as quais serdo descritas nos proximos subitens.

5.1.1 Licenga, cesséao e fornecimento de tecnologia

Pode-se destacar as principais modalidades de transferéncia de
tecnologia, tais como: licencga, cessao ou fornecimento de tecnologia. A primeira
pode ocorrer de forma exclusiva ou néo exclusiva. No primeiro caso, 0
licenciado € o unico explorador da tecnologia, j& no segundo caso, a licenca
podera ser concedida a mais de um interessado. A exclusividade pode ser
territorial ou ndo territorial para aplicacdes especificas.

A licenca também pode ser parcial ou total, conforme artigo 58° da
lei 9.279/96. A primeira se limita a autorizar a exploracao de parte do direito e a
segunda a autoriza a exploracao total do direito.

O processo de licenca pode ser gratuito ou oneroso, assim, O

licenciador podera conceder o direito de exploracédo da tecnologia sem custos



ou mediante recebimento de royalties ou ainda outra forma de ganhos
econdémicos.

A cesséao, diferente da licenga, transfere a propriedade da tecnologia,

no entanto, pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, total ou parcial. E
importante ressaltar que a modalidade onerosa poderd ocorrer mediante valor
Gnico ou o pagamento de Royalties por tempo determinado.

Ja o fornecimento de tecnologia estipula as condicbes para a
aquisicdo de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de
propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil (Know How). A

transferéncia também poderd ser total ou parcial, onerosa ou gratuita.

5.2 Proposta de transferéncia de tecnologia

Como ja mencionado anteriormente, o SENAI tem papel fundamental
no crescimento econdmico e industrial do pais, pois contribui com o sistema da
inovacao brasileira. A instituicdo deve ser vista, em sua esséncia, como parceira
da industria e jamais como concorrente. Assim, a proposta podera ser definida
levando em consideracao a origem da tecnologia e a forma de atuacéo de cada

um no ecossistema da inovacao.

5.2.1 Projetos subvencionados pelo edital de inovacgéo para a industria

Caso 0 projeto executado apresente resultados que extrapolem de
maneira extraordindria o escopo inicial, bem como todos os resultados,
metodologias e inovacdes técnicas, privilegidveis ou ndo, obtidos em
decorréncia de fatores extraordinarios da execucdo pela equipe técnica do
SENAI, que sejam elegiveis a protecdo intelectual, ou seja, detenha os
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial, podera ser
proposta a co-titularidade, mediante um acordo que defina as porcentagens
cabiveis a cada uma das partes.

Entende-se, pela maneira extraordinaria, toda aquela consequéncia
ou resultado que nado for Obvio para um técnico no assunto apoés ter
conhecimento sobre o escopo do projeto, bem como consequéncias e
resultados longinquos aos apresentados pela empresa parceira no escopo de

seu projeto e suas variantes igualmente 6bvias.



O SENAI nao pode fazer uso ou exploracao das tecnologias a qual
for titular ou co-titular, tendo em vista que se trata de uma ICT sem fins lucrativo,
sendo apenas um centro de pesquisa e, pela sua natureza, ndo pode
comercializar. Por esse motivo, a Unica forma de levar os produtos ao mercado
€ por meio da transferéncia de tecnologia.

Na maioria dos casos, 0s projetos sdo desenvolvidos juntamente
com a industria, que busca alcancar um diferencial competitivo com a inovacgao,
tendo em vista que a propriedade intelectual € uma protecédo que permite que o
criador crie barreiras de entrada para outros concorrentes, além de proporcionar
inimeros beneficios, como o de assegurar a exclusividade de uso e exploracao
da criacao e impedir que terceiros se beneficiem indevidamente dos esforcos
intelectuais e financeiros dispendidos pelos inventores.

Assim, nos casos em que o SENAI for cotitular de uma patente,
desenho industrial, marca ou programa de computador, a negociacdo devera
ser realizada priorizando o interesse do seu parceiro. No entanto, as duas
partes devem se beneficiar por todo o esfor¢o despendido no desenvolvimento
da tecnologia. Dessa forma, para a negociacao envolvendo cotitularidade,

algumas possibilidades foram tragcadas conforme ilustrado no grafico 3.

Grafico 3 - Estratégia para cotitularidade

Fonte: Elaboragéo propria do autor.

De acordo com grafico acima, caso a empresa parceira tenha
interesse em explorar de forma exclusiva a tecnologia desenvolvida, a mesma
devera pagar royalties ao SENAI de acordo com o valor definido no processo
de valoracao da tecnologia, pelo periodo de exclusividade acordado ou até final
do prazo de validade da patente. Ja no caso de transferéncia ndo exclusiva ao

valor negociado, podera ser para o0 pagamento de royalties minimo.
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Tendo em vista que a cotitularidade, em regra, é gerada por meio da
execucao de um projeto em conjunto, NOS casos em que a execugao do projeto
for realizada no instituto SENAI, o pagamento da taxa de acesso podera ser
dispensado, caso contrario, podera ser negociado de acordo com o valor
definido pelo processo e valoragéo.

Recomenda-se o acordo da exclusividade por prazo determinado de,
pelo menos, 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado. Trata-se de uma
estratégia que poderd beneficiar a empresa parceira, caso o resultado das
vendas nao esteja atingindo a expectativa da empresa por sua capacidade
limitada em atender a demanda ou até mesmo certas regides. A transferéncia
para outras empresas em troca de royalties, por exemplo, podera contribuir com
0 crescimento da empresa de forma mais rapida e garantir que seu produto
ganhe o mercado.

A abrangéncia da exclusividade devera ser pelo menos nacional.
Caso a empresa parceira nao tenha condicdes de atender todo o Brasil,
recomenda-se a transferéncia de tecnologia para industrias de outras regides
do pais em conformidade com o resultado da andlise de mercado realizada.
Nesse caso, a transferéncia passara a ser ndo exclusiva e os titulares da
tecnologia serdo beneficiados com a divisdo dos ganhos auferidos.

Por outro lado, a transferéncia exclusiva também podera ser
concedida com abrangéncia internacional. Neste caso, a empresa parceira
deverd responsabilizar-se pelos processos de protecdo de propriedade
intelectual nos paises estrangeiros, e 0 valor de royalties pagos ao SENAI
podera ser renegociado.

J& nos casos em que a empresa parceira nao tiver interesse na
exploracdo exclusiva, a divisdo dos royalties, decorrente da transferéncia de
tecnologia a terceiros, serd na mesma medida da cotitularidade acordada.
Destaca-se que os custos de manutencdo junto ao O0rgao responsavel pela
concessdo da protecdo intelectual serdo proporcionais a divisdo da co-
titularidade.

Por fim, €& imperioso ressaltar que o processo de gestdo da
transferéncia de tecnologia sera realizado pelo NIT do SENAI/CE e um

representante nomeado pela empresa parceira.
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5.2.2 PDI exclusivo do SENAI

Nos casos de tecnologias resultantes de pesquisa e inovacgao
exclusiva do SENAI, em regra, a transferéncia de tecnologia devera ser ndo
exclusiva, limitada ao territorio brasileiro, por prazo de vigéncia igual da patente,
de forma onerosa, que consiste no pagamento Unico pela transferéncia do
know-how, taxa de acesso e royalties sobre a receita liquido do produto
vendido.

Da mesma forma, havendo interesse em explorar a tecnologia fora
do Brasil e havendo ainda a possibilidade de protecdo, a empresa devera
responsabilizar-se pelos processos internacionais e o NIT podera renegociar 0

valor pago ao SENAI a titulo de royalties.

5.2.3 Projetos da saga da inovagao

A propriedade industrial dos projetos desenvolvidos por alunos e
professores do SENAI pertence a instituicdo. No entanto, nos casos em que
houver uma contribuicdo intelectual e financeira da empresa, podera ser
negociada uma cotitularidade nas mesmas formas do item 5.2.1. Caso
contrario, se aplica a titularidade exclusiva do SENAI nos mesmos moldes do
item 5.2.2.

O NIT realizard a vigilancia tecnoldgica, que consiste em
acompanhar a exploracdo da tecnologia no mercado de forma irregular, o
acompanhamento dos processos junto ao INPI e o observatério tecnoldgico
para verificar a aceitacdo da tecnologia no mercado e as tendéncias para
melhoria do produto.

Para todos os casos acima, o recurso financeiro auferido pela
instituicdo em decorréncia da transferéncia de tecnologia é compartilhado com
os inventores, sejam eles colaboradores, pesquisadores, alunos, professores e
bolsistas, de acordo com a Politica de Propriedade Intelectual do SENAI,
mesmo que ndo haja mais vinculo.

Finalizada a negociagdo, o NIT deverd elaborar o contrato de
transferéncia de tecnologia, de acordo com a modalidade aplicada, e enviar
para a chancela da unidade juridica. A regras para elabora¢éo dos contratos se

encontram definidas no proximo capitulo.



6 REGRAS DE TRANSFERENCIA CONTRATO DE TECNOLOGIA

Primeiramente é importante destacar que, para a elaboracdo dos
contratos de transferéncia de tecnologia, o profissional devera adotar os
principios basilares do direito contratual, pois eles ddo a dimenséo dos valores
de justica para a aplicacdo das normas nos casos concretos. Durante as
reunides com time SENAI para definicdo desse processo, foi decidido que cada
caso é diferente dos demais e merece atencdo exclusiva, redagéo criativa e
construtiva, ndo sendo, portanto, definido uma minuta padréo a ser utilizada nos
casos de transferéncia de tecnologia.

Conforme a Lei n. 10.168, de 29-12-2000, e alterada pela Lei n.
10.332, de 19-12-2001, que criou a (Contribuicdo de Intervengdo no Dominio
Econbémico CIDE- sobre Royalties, dispde em seu artigo 2° que contratos de
transferéncia de tecnologia séo os relativos a exploragcéo de patentes ou de uso
de marcas, os de fornecimento de tecnologia e prestacdo de assisténcia
técnica, além dos contratos de cesséo e franquia.

Dessa forma, se deve considerar as seguintes possibilidades de
contratos de transferéncia de tecnologia, quais sejam: licenciamento, cessao e

fornecimento de tecnologia, cuja regras gerais serdo apresentadas a seguir:

6.1 Clausulas gerais

Além das clausulas basicas previstas em todo contrato como: objeto,
obrigacdo das partes, do valor e da forma de pagamento, da vigéncia, das
alteragOes, das penalidades, da resciséo e resilicdo e do foro, algumas outras
cldusulas devem, obrigatoriamente, estarem previstas nos contratos de

transferéncia de tecnologia, conforme descrito abaixo:

6.1.1. Das definicdes

Primeiramente é importante conter, logo apds o preambulo, a
definicdo dos termos utilizados em cada espécie de acordo realizado, tendo em
vista que o contrato sera encaminhado para varios setores do coorporativo do
Sistema FIEC, cujos colaboradores ndo tém dominio do assunto.

Essa pratica facilita o0 entendimento nas areas que realizardo a



gestao do contrato ou outras atividades relacionadas a transferéncia de

tecnologia.

6.1.2 Dos considerandos

E importante que nos contratos de transferéncia de tecnologia
realizados pelo SENAI, conste os considerandos iniciais, 0s quais poderéo
incluir declaracdes gerais que identifiquem qual o interesse de cada uma das
partes no contrato, e qual o equilibrio que se busca entre os direitos e

obrigacdes expressos pelo contrato.

6.1.3 Da coordenacao do contrato

Considerando a complexidade do assunto, 0 acompanhamento e a
gestao do contrato de transferéncia de tecnologia séo essenciais. Para tais, as
partes devem conhecer 0s responsaveis por coordenar, supervisionar e
acompanhar todas as previsdes contratuais. Esta informac&o no contrato ira
permitir a facil comunicacdo entre as partes.

Outrossim, é importante destacar que, por parte do SENAI, o
coordenador devera ser sempre o representante do NIT, considerando seu

conhecimento técnico.

6.1.4 Confidencialidade

Na maioria dos casos, a negociacdo para a transferéncia de
tecnologia se inicia com trocas de informacdes essenciais para a avaliagéo do
negocio, relacionadas a produtos e servigos, potencial de vendas, exigéncias
de mercado, legislacao local, tributacéo aplicavel, canais de distribuicéo, custos
de producdo, margem de lucros, infraestrutura de logistica, fornecedores,
concorrentes existentes no mercado relevante e outras informagdes
semelhantes. Assim, todos os contratos de transferéncia de tecnologia, deverao
conter clausula de confidencialidade.

As partes devem obrigar-se a nao revelar a quaisquer terceiros, sem
autorizacao, as informacgdes recebidas da outra parte e incluidas no escopo do
contrato. Devem responsabilizar-se por seus proprios empregados,
funcionérios, prepostos, subcontratados e demais pessoas eventualmente

envolvidas no negadcio. O contrato deve ser claro, no sentido de que as partes



devem ser expostas as informagdes confidenciais somente na medida do

absolutamente necessario.

6.1.5 Da propriedade intelectual

Nos contratos de transferéncia de tecnologia, assim como nos
termos de cooperacédo, deverdo estar previstas a titularidade da propriedade
intelectual e a participagdo nos resultados da exploracdo das criacdes
resultantes da parceria. Essa clausula se faz necessaria, primeiramente, para
reforcar a titularidade da tecnologia e obrigar as partes, durante a vigéncia do
contrato, a transmitir entre elas todos e quaisquer “aperfeigoamentos técnicos”
e/ou outras informacdes introduzidas e/ ou adquiridas relacionadas a execucao

do referido contrato.

Na consecucdo de contrato ou termos de cooperacdo, quaisquer
processos ou produtos pertinentes ao Direito da Propriedade Intelectual,
privilegidveis ou ndo, gerados ou obtidos por for¢ca do instrumento firmado,
serdo protegidos no Brasil e em outros paises quando houver interesse, em

nome das partes, respeitando os direitos do inventor.

Além disso, a clausula identifica a titularidade de todos os direitos de
propriedade intelectual, ou seja, resultados futuros, metodologias e inovagdes
técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiaveis ou nao,

obtidos em virtude do contrato.

6.1.6 Das disposicdes gerais

Todos os contratos de transferéncia de tecnologia deverdo conter
uma Clausula denominada “Disposi¢des Gerais”, cuja redagao devera ser
realizada a luz dos artigos 421 a 426 do Novo Caodigo Civil, que rege o que

abaixo se expoe:

Art. 421. A liberdade de contratar sera exercida em razéo e
nos limites da funcdo social do contrato.

Art. 422. Os contratantes sdo obrigados a guardar, assim na
conclusédo do contrato, como em sua execugao, 0s principios
de probidade e boa-fé.

Art. 423. Quando houver no contrato de adesdo clausulas
ambiguas ou contraditérias, dever-se-a adotar a interpretacao
mais favoravel ao aderente.

Art. 424. Nos contratos de adeséao, séo nulas as clausulas que
estipulem a rendncia antecipada do aderente a direito
resultante da natureza do negdcio. Art. 425. E licito as partes



estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais
fixadas neste Cédigo.
Art. 426. N&o pode ser objeto de contrato a heranca de

pessoa viva.

6.1.7 Da averbacéao

Conforme dispbe a lei de propriedade industrial 9.279/96, os
contratos de transferéncia de tecnologia devem ser averbados no INPI. A
averbacao produz como beneficios: legitimar remessas de divisas ao exterior
como pagamento pela tecnologia negociada; permitir dedutibilidade fiscal,
guando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importancias
pagas a titulo de royalties e assisténcia técnica; e produzir efeitos perante
terceiros.

Assim, as partes poderdo, ao seu critério, requerer o registro ou
averbacdo do presente contrato perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI, nos termos do Art. 62 da Lei 9.279/96, sendo todas as
despesas assumidas pelo licenciado, por ser de seu interesse na maioria dos
casos.

Alem das clausulas gerais acima descritas, cada modalidade de
contrato de transferéncia de tecnologia detém clausulas especificas,
elaboradas conforme acordo prévio. Diante disso, foi tracada estratégia
norteadora para a elaboracdo das clausulas aplicadas a cada modalidade de

contrato.

6.2 Contrato de licenca

Dentro dos servicos prestados pelo SENAI, o contrato de licenca
pode ser aplicado a patente, marca e programa de computador. Neste caso, 0
titular da propriedade intelectual tem o direito de exploragdo exclusiva
concedida pelo estado por um prazo determinado. Esse direito permite que o
titular impeca o uso por terceiros sem sua autorizacdo. No entanto, a lei de
Propriedade Industrial estabelece em seu artigo 61 que “o titular ou depositante
podera celebrar contrato de licenga para exploragéo da patente.”

No contrato de licenga, o titular concede a posse para terceiros



explorarem sua tecnologia mediante acordo prévio. Nao ha lei especifica que
rege o contrato de licenca. No entanto, esse tipo de instrumento juridico, em
outros aspectos, se aproxima ao contrato de locacéo de bens materiais ou ao

contrato de comodato.

Assim, na producéo do contrato de licenca, aplica-se, no que couber,
as regras previstas na lei para os contratos de aluguel ou comodato. De acordo
com o artigo 565 do cdédigo civil, “na locagéo de coisas, uma das partes se
obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou ndo, o uso e gozo de coisa
nao fungivel, mediante certa retribuicdo. Portanto, a licenca de tecnologia de
forma onerosa se equipara ao contrato de aluguel.

Destaca-se que o 579 do cddigo civil dispde que o comodato € o
empréstimo gratuito de coisas ndo fungiveis. Perfaz-se com a tradicdo do
objeto. Sendo assim, para os contratos de licenca na modalidade gratuito,
podera ser aplicado, no que couber, as previsbes legais dos contratos de
comodato, uma vez que na licenca gratuita o licenciado tera direito apenas a
posse do bem de forma gratuita para uso e/ou exploragéo.

No entanto, além das clausulas gerais ja especificadas
anteriormente, algumas clausulas especificas de propriedade intelectual devem

ser previstas de forma clara e objetiva, com a finalidade de garantir maior

seguranca juridica ao negécio, as quais serao definidas nos préximos subitens.

6.2.1 Objeto especifico

Embora o objetivo seja uma clausula geral, no contrato de licenca,
esta clausula devera ser clara ao especificar, principalmente, a forma da
transferéncia acordada, tais como: simples ou exclusiva, total ou parcial,
onerosa ou gratuita e qual a abrangéncia territorial.

Devera, também, descrever o nimero do processo concedido pelo
INPI do pedido de patente, marca ou programa de computador, bem como o

nome do projeto.

6.2.2 Da forma de pagamento

Esta clausula deve ser elaborada com muito cuidado, considerando
a dificuldade em realizar auditoria. No caso de pagamento de Royalties, o NIT

devera negociar o valor sobre o faturamento liquido das vendas do produto. O



pagamento devera ser acompanhado de relatério demonstrativo que
especifigue a quantidade de produtos e/ou servicos comercializados nesse
periodo, o valor bruto das vendas, a especificacdo e o valor das deducdes
permitidas, e o valor liquido das vendas.

Embora o relatdrio deva ser assinado pelo contador responséavel pela
empresa, legalmente inscrito no 6rgao de classe, devera conter também, no
minimo, as informacdes referentes ao nimero e data das notas fiscais emitidas
de todos os produtos, quantidades vendidas, impostos devidos e os valores a
serem pagos de Royalties. O SENAI devera estar preparado para realizar
auditoria no caso de qualquer inconsisténcia identificada. Sendo assim, a

previsdo de auditoria também deve estar contida neste tipo de contrato.

6.2.3 Da auditoria

A clausula de auditoria é essencial nesse tipo de contrato, tendo em
vista que permite a verificacdo da precisdo dos relatorios e das informacdes
repassadas pelo licenciado, com o objetivo de evitar fraudes e prevenir
irregularidades.

Nesta clausula, € importante deixar claro que a auditoria podera ser
realizada a qualquer tempo, para fins de controle de todas as obrigacfes
assumidas pelo licenciado, desde que seja agendada antecipadamente com a
empresa. Além disso, as partes devem estar cientes de que o licenciante pode,
as suas proprias expensas, diretamente ou através de pessoa por ele indicado,
em dia e hora previamente estabelecidos, fazer andlise nos registros e
documentos de vendas para verificar a procedéncia e regularidade do

demonstrativo.

6.2.4 Do sublicenciamento

No contrato, deve estar previsto se havera a permissao para o
sublicenciamento. Nos casos de permisséo, devem ser fixadas as regras e
condi¢cOes para a exploracdo, bem como reparticdo dos respectivos retornos
financeiros, o valor pela exploragao, direitos e obrigagdes. No entanto, um
contrato especifico de licenciamento deve ser firmado com a empresa
sublicenciada, atendendo o mesmo direcionamento tracado neste capitulo.

E importante ressaltar que o sublicenciamento deve partir do acordo



entre os participes dos contratos primitivos, e o licenciado se compromete a
enviar ao licenciante, imediatamente apds sua assinatura, uma via do(s)
contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus eventuais aditamentos que

deverdo também ter a prévia anuéncia do licenciante.

6.2.5 Do meio ambiente

A producédo e exploracdo de tecnologia também esta relacionada a
responsabilidade ambiental. Quando a tecnologia representa um risco potencial
para a pessoa humana ou para o meio ambiente, as partes deverao
providenciar medidas que eliminem os riscos de acidentes ou para a saude,
cada qual em seu ambito de atuacdao.

Dessa forma, na clausula denominada “meio ambiente”, o licenciado
se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos de protecdo ao
meio ambiente, incluindo a obtencdo e manutencéo valida de todas as licencas,
autorizacoes e estudos porventura exigidos para o pleno desenvolvimento de
suas atividades relacionadas a tecnologia transferida, conforme disposto nas

legislacdes federal, estadual e municipais, relativas & matéria ambiental.

6.3. DOS CONTRATOS DE CESSAO

A cessao € a disposicdo dos direitos de propriedade intelectual.
Conforme o artigo 58 da Lei 9.279/96, o pedido de patente ou a patente, ambos
de conteudo indivisivel, poderéo ser cedidos, total ou parcialmente. Da mesma
forma, pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o proprio
registro poderdo ser cedidos, desde que 0 cessionario atenda aos requisitos
legais para requerer tal registro.

A condicéo para o negdcio juridico é que a cessédo compreenda todos
0s registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob
pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos nao cedidos.

Trata-se de um acordo entre partes que tem como propoésito a
mudanca do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de
computador, etc. Da mesma forma dos contratos de licenga, ndo ha uma lei
especifica que regulamente os contratos de cessdo. Assim, pela sua natureza

e forma de atuacéo, aplica-se, no que couber ao codigo civil, especificamente
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as regras do contrato de compra e venda para 0s casos de cessdo onerosa e
contrato de doacédo para cessao gratuita.

O artigo 481 do codigo civil dispde que “pelo contrato de compra e
venda, um dos contratantes se obriga a transferir o dominio de certa coisa, € 0
outro, a pagar-lhe certo pregco em dinheiro”.

Ja o artigo 538 do codigo civil dispde que se considera doagao o
contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patriménio bens
ou vantagens para o de outra de forma gratuita.

Como mencionado anteriormente, o contrato de cessdo pode ser
parcial ou total. De acordo com Barbosa (2006), em seu trabalho denominado

contratos de Propriedade Intelectual:

A transmissdo pode ser global ou parcial, conforme
compreenda ou ndo a totalidade dos direitos transmissiveis.
Tem-se transmissdo parcial quando o negdcio juridico
estabelece limites quanto a area geografica, quanto a
extensdo ou modalidade dos direitos. A dificuldade de
distinguir entre cessdo e licenca se da exatamente pela
possibilidade, admitida tradicionalmente pela doutrina, da
cessao parcial, limitada no espaco, no conteddo dos direitos,
ou no tempo. Se o titular de uma patente tem exclusividade
nacional, teoricamente poderia ceder tal exclusividade para
uma regido limitada; e o tem para fabricar um produto e
empregar um processo, poderia, em tese, ceder somente o
direito ao processo (p.14).

Além das clausulas gerais, o contrato de cessédo devera prever no
objeto as mesmas condi¢des descritas no item 5.2.1 e no item 4.2.2. No entanto,
considerando o direito moral do inventor, & importante conter uma clausula
especifica sobre o percentual de ganhos na participacdo da invencéo. E
pertinente também ressaltar que a cesséo, em face de sua natureza, é definitiva

e irrevogavel.

6.4. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA — KNOW-HOW

E o tipo de contrato que estipula as condi¢cdes para a aquisicdo de
conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de propriedade
industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How).

No entanto, o referido instrumento devera ser elaborado de acordo
com o interesse da instituicdo acordado previamente. Além disso, devera conter

as seguintes clausulas, de acordo com a estratégia adotada em cada caso:
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6.4.1 Clausulas de ndo comunicacao a terceiros

Tendo em vista que o conhecimento € fornecido pelo SENAI, este
podera exigir que a parte receptora mantenha o segredo do negdcio, proibindo-

a de transferir o conhecimento adquirido no ambito deste contrato a terceiros.
6.4.2 Prazo

E preciso estabelecer o prazo de vigéncia do contrato, levando em
consideracdo o tempo necessario para capacitar o adquirente a dominar a
tecnologia, mediante a sua adequada utilizacdo, e a obtencédo de resultados

reais derivados de sua incorporacao e exploracdao comercial.

6.4.3 Propriedade intelectual

Caso o Know-how ndo seja parte de uma transferéncia de uma
patente concedida ou solicitada, o SENAI ndo poderd se fazer valer de
guaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com
o conteudo da transferéncia, exceto quanto a futuras inovagdes ligadas a

mesma tecnologia, desde que regularmente protegidas no Brasil.

Da mesma forma, o receptor s6 podera proteger futuras inovacoes
ligadas a mesma tecnologia. Assim, um ponto importante a ser acordado é a
propriedade sobre os resultados de futuros desenvolvimentos feitos pelas

partes isoladamente.
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7 CONSIDERACOES FINAIS

A propriedade intelectual e a transferéncia de tecnologia podem ter
forte contribuicdo para o desenvolvimento tecnoldgico de um pais. O SENAI,
como instituicdo de Ciéncia e Tecnologia fundada especificamente para auxiliar
a industria, detém equipe técnica especializada em pesquisa e
desenvolvimento, além de estrutura fisica apropriada para atender as
necessidades nos mais diversos campos de atuagéo.

Como uma instituicéo de ciéncia e tecnologia, 0 SENAI tem investido
constantemente em inovagdo para auxiliar a industria cearense. A protecao
intelectual € um mecanismo importante para aumentar a competitividade das
empresas, seja por meio do desenvolvimento proprio ou colaborativo de novas
tecnologias ou pela transferéncia de tecnologias de terceiros, que possibilitem
as empresas a comercializacdo de um produto inovador.

Dessa forma, considerando que o principal objetivo do SENAI é ser
parceiro da industria, € necessario que a instituicdo tenha uma politica de
gestao estruturada, a fim de garantir a seguranca juridica do negocio para todos
os envolvidos.

ApoOs a instituicdo do NIT e da Politica de propriedade Intelectual do
SENAI, tornou-se crescente a percepcdo da necessidade de incorporar e
consolidar boas praticas de negociacdo e elaboracdo de contratos de
transferéncia de tecnologia entre o SENAI e seus parceiros, em decorréncia da
complexidade do assunto e da grande rotatividade de colaboradores, que
frequentemente ocorre nos NITs brasileiros.

Por esse motivo, foi desenvolvido um manual claro e objetivo, com
intuito de que os analistas de propriedade intelectual, mesmo com
conhecimento basico, possam atuar de forma segura e favoravel a construcéo
de parcerias mutuamente benéficas entre o SENAI e a Industria. E importante
ressaltar que o referido documento nédo se limita apenas ao SENAI/CE, podendo
ser aplicado a outros departamentos regionais, caso tenham interesse.

Com base na pesquisa realizada por meio desse trabalho e no
diagnoéstico da situacdo do SENAI, foram desenvolvidos: procedimentos e
fluxos para o processo de gestdo da inovagao, os quais envolvem desde a

protecdo intelectual até o repasse dos ganhos auferidos pela instituicdo e
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inventores com a transferéncia de tecnologia; o estabelecimento de boas
praticas de negociacdo e elaboracdo de contratos de transferéncia de
tecnologia entre SENAI e parceiros.

Por fim, esperamos que este trabalho possa servir de base para
outros estudos sobre negociacdo e contratos de transferéncia de tecnologia,

visto que € um assunto complexo e pouco disseminado no pais.
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