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O TTO: Resultados Alcançados

• 61 contratos assinados em 2004

–13 licenciamentos

• + 70 contratos em negociação;

• 55 patentes depositadas;

• Contato com cerca de 4.000 
instituições.



O TTO: Resultados Alcançados



http://www.wipo.int/sme/en/best_practices/unicamp.htm



Record no Brasil e AL: 9 licenciamentos em 6 meses, envolvendo 
22 patentes

Sistema para automatização de análises 
químicas

Tech Chrom

Dispositivo de segurança para transporte 
de crianças e idosos

Safe Kid

Sistema de tratamento ambientalTech Filter

Kit para detecção de surdez congênitaFeldmann

Processo de detecção de surdez 
congênita

DLE

Agronegócio de cana-de-açúcarUsina S. Francisco

Formulação para recobrimento de stentsScitech

AnestésicosCristalia

Isoflavonas de SojaSteviafarma

PatenteEmpresa

O TTO: Resultados Alcançados



O TTO – Forma de Atuação

Viabilização do negócio:



O TTO – Organograma
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O Portfolio de PI da UNICAMP 

TOTAL:  59TOTAL:             44TOTAL:           367

5927Requeridas321Requeridas

( 
Regis./Requeridos)

17Registradas46Concedidas

SOFTWARESMARCASPATENTES

• Universidade brasileira com maior volume de patentes 
depositadas.

• O segundo maior patenteador do país.

Cenário Nacional:



20 Maiores Pessoas Jurídica Patenteadoras Residentes Depositárias 
no INPI, por Unidade da Federação - 1990-2001

1o. Titular Patentes UF 1o. Titular Patentes
PETROBRAS 222 RJ UNICAMP 143
UNICAMP 143 SP ARNO S/A 123
ARNO S/A 123 SP Multibras S/A 91

CSN 119 RJ Produtos Elétricos Corona Ltda 65
CVRD 111 MG Máquinas Agrícolas Jacto S/A 61

USIMINAS 101 MG Johnson & Johnson Indústria e Comércio Ltda 49
Multibras S/A 91 SP USP 47
EMBRACO 83 SC COSIPA 39

Produtos Elétricos Corona Ltda 65 SP Cibie do Brasil Ltda 35
Electrolux do Brasil S/A 61 PR Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 33

Máquinas Agrícolas Jacto S/A 61 SP K. Takaoka Indústria e Comércio Ltda 33
EMBRAPA 58 DF BS Continental S/A Utilidades Domésticas 32

Johnson & Johnson Ltda 49 SP CPqD 31
Companhia Siderúrgica Tubarão 48 ES CTA 29

UFMG 48 MG Dixie Toga S/A 29
Mendes Júnior Siderurgia S/A 48 MG Duratex S/A 28

USP 47 SP Rhodia Agro Ltda 28
Semeato S/A Indústria e Comércio 43 RS Purimax Indústria e Comércio Ltda 27
Soprano Eletrom. e Hidráulica Ltda 39 RS EMBRAPA 24

Souza Cruz S/A 39 RS GE - Dako S/A 23

BRASIL SÃO PAULO



O Portfolio de PI da UNICAMP

• 8 Patentes Internacionais :

– 3 Fármacos ( sendo 1 fitoterápico e 1 veterinário)

– 1 Odontológica

– 2  Plásticos

– 1 indústria química (extração de óleos vegetais) 

– 1 setor de consumo



Portfolio (www.inova.unicamp.br)



O que são direitos de PI 

• São direitos dados às pessoas sobre as 
criações de suas mentes (campo industrial, 
científico, literário e artístico).

• Evita a utilização, cópia ou venda sem 
autorização.

• Portanto, são instrumentos comerciais, 
visando a negociação do conhecimento.

Por que direitos de PI? O que são?

� Economia do conhecimento



Como proteger a PI

• Patentes (invenção e modelo de 
utilidade) – Lei 9.279/1996

• Marcas                   – Lei 9.279/1996; 
Resolução 83/2001

• Direitos de autor – Lei 9610/1998

– Programas de computador 
Lei 9609/1998

ISO 9000

• Desenho industrial – Lei 

9.279/1996; AN 161/2002



Como proteger a PI

• Segredos Industriais              
-Lei 9.279/1996

• Máscaras de Circuitos 
Integrados - PL 1787/1996, em 
tramitação no Congresso Nacional

• Cultivares             
- Lei 9.456/1997



Quem é o dono (titular)...

• ... e quem é o beneficiário?

– Empregador: titularidade (*) e % nos 
dividendos resultantes da exploração 
comercial.

– Inventor: 5%< dividendos < 1/3 sobre os 
dividendos do empregador (para o setor 
público, lei da inovação).

(*)leis 9279, 9609 e 9456



Por que proteger?

– Garantir reserva de mercado, em qualquer lugar 
do mundo, contra produtos nacionais e 
importados.

– Atração de capital e garantia de retorno dos 
investimentos;

– Mundo capitalista e ávido por novas tecnologias.
– Se você aposta em uma invenção com potencial, 
não protegida, alguém pode proteger e te impedir 
de utilizar. Ex: cupuaçu, capotem ...

– Sem proteção a tecnologia pode cair em domínio 
público (por divulgação) � livre concorrência.

– Não é possível negociar o conhecimento sem a 
PI.



Por que proteger?

– Não é possível competir com sucesso no 
mercado global sem PI.

– A tecnologia do invento pode não 
conseguir chegar ao mercado.

– Não utilizar PI é um grande prejuízo à 
economia de um país.

– Determina o negócio: produzir o que, onde
e quando?



Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave

• O custo da equipe – o que pode e o que não 
se deve terceirizar

– Jurídico/Contábil/redação e gestão de 
patentes/comunicação/eventos - sim

– Gestão da operação, agenciamento das 
parcerias (equipe mínima) - não



• Atração do capital privado � Garantias ao 
investidor
– Legislação incipiente. Eliminar conflitos de 
titularidade. Estar atento às relações com:
• agências de fomento.
• instituições executoras

– Recuperação dos investimentos: Exclusividade na 
exploração comercial

– Qualidade dos relatórios descritivos de patentes 
garantia de concessão e proteção contra 
litígios(*).

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



• (*)Investimentos em patentes concedidas ou 
depositadas: inevitável, devido ao longo 
tempo de concessão. Ex:
– Israel: 2 – 8 anos;

– Europa: 3 – 6 anos;

– USA: 1 – 3 anos;

– Japão: 4 – 8 anos;

– Brasil: 5 - 8 anos.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



– (*)Portanto, é fundamental: 
• avaliar qualidade dos relatórios descritivos de 
patentes;

• Avaliar e descrever claramente as principais 
anterioridades;

• Deixar bem claro qual é o estado da arte da 
sua patente e elaborar cuidadosamente as 
reivindicações;

• Conhecer bem a concorrência e elaborar 
relatórios de patentes que cubram, se possível, 
suas tecnologias e as dos competidores;

• Identificar o mais cedo possível patentes de 
competidores que podem ser relevantes para o 
seu produto.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



• As mesmas medidas são importantes para fortalecer 
a posição do investidor em eventual litígio;

• Litígios: uma indústria em crescimento.

– > $2M para $1M< riscos < $25M;

– > $4M para riscos > $25M.

– Um acordo é possível, daí a solução é rápida;

– Senão, o processo pode transcorrer durante anos;

– Raramente o acusado tem de parar a produção e 
venda do produto em litígio;

– Negócios continuam, advogados atuam, vida 
continua.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



• Bancos de patentes: fontes de informação para 
orientar o direcionamento de investimentos:
– O que pode ser produzido/comercializado, onde e
quando;
• Países adequados ao investimento e proteção.

– Tendência tecnológica (mapeamento mundial)
– Levantamento de oportunidades de negócio:

• detecção de tecnologias passíveis de aquisição ou 
licenciamento.

• empresas detentoras (mercado, clientes concorrentes).

– Buscas de anterioridade.
– Não reinventar a roda.
– Economia de recursos em P&D.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



– Alto % da tecnologia tem divulgação 
exclusiva por  patentes.

– Abrangência de todos os campos 
tecnológicos.

– Contém a informação mais recente em 
relação ao estado da técnica.

– Patentes com alto índice de citações.
– Detecção de empresas detentoras de 
patentes amplamente citadas (têm suas 
ações  valorizadas, superando o S&P 
index, CHI Research).

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



– Valoração da remuneração pelo 
licenciamento: 
• É o mercado quem define (e não o custo);
• Custos e margens de lucro;
• Trabalhar para não inviabilizar o negócio;
• Licenças exclusivas são mais caras;
• Lembrar que o licenciado goza de incentivos 
fiscais;

• Nem sempre temos todos os dados na hora 
certa � arriscar.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



– Exemplos de formas de remuneração: 
• Licenciamento:

– Royalties em % do faturamento durante 
período estabelecido;

– Royalties em parcelas fixas durante certo 
período;

– Equities.
• Durante o desenvolvimento:

– Lump-sums ao final de etapas (milestones);
– Up-front fees;
– Cronograma de desembolso em função do 
plano de trabalho.

• Enquanto a empresa analisa o negócio: taxas para 
manter a opção de licenciamento viva ou multa em 
caso de desistência. 

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



• Política de PI: deve tratar (linhas principais)
– Partilha de titularidade;
– Condições para exclusividade;
– Intercâmbio de pesquisadores entre 
universidades;

– Intercâmbio de materiais (ex: materiais 
biológicos) para fins não comerciais 
(somente pesquisa);

– Incentivos ao pesquisador (1/3 dos 
royalties) � disseminação da cultura de 
proteção e TT;

– Sigilo � atenção às cláusulas contratuais 
de pesquisas subsidiadas.

Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave



Gestão, comercialização &TT –
Aspéctos-chave

Ref: USPTO

• Depósitos internacionais: PCT

1998
1999

2000
2001

2002

6,2 7,5
10,1

12,5
14,8

4,4 5,3
7,7

10,1
12,3

Demanda Mundial por Patentes (milhões)

demanda PCT Demanda Total



Investimentos & Retornos: Cases

Vale à pena licenciar?

– Ganho em tempo e custo;

• Redução do risco (a tecnologia, embora 
ainda não comercial, normalmente tem, 
no mínimo, a prova de conceito);

• Deduções sobre o lucro tributável;

• Obtenção de inteligência tecnológica.



Investimentos & Retornos: Cases

• Tipos de Licenças:
– Exclusivas :

• por campo de aplicação;
• por área geográfica;
• irrestritas;

– Não exclusivas;
– Cruzadas;
– Licenças voluntárias.
– Licenças compulsórias.

• Para empresas instaladas (PMG), start-ups, spin-
offs.



• Cadeia da inovação: Investimentos 1:10:100

–Descoberta

– Invenção

–Protótipo

–Engenharia

–Produção

–Marketing e Vendas

–Assistência Técnica

RISCO

Investimentos & Retornos: Cases

Produção 

acadêmica



• Case: fármaco fitoterápico.
– Isoflavonas de soja.
– Mercado de reposição hormonal.
– Licença exclusiva e irrestrita (qualquer região 
geográfica e qualquer aplicação).

– 6 - 9% royalties, 10 anos, sobre faturamento líquido.
– Piloto de 2 meses (na empresa), consultoria da 
UNICAMP;

– Steviafarma: investimentos de R$100K na planta 
produtiva.

– Início da produção e pagamento royalties: 6 meses 
após concluído o piloto e obtido registro na ANVISA.

– Patente depositada (buscas de anterioridade, fungo de 
propriedade da UNICAMP, depositados nos EUA).

– 4 meses para efetivar contrato.
– Previsão de faturamento de R$12milhões/ano, em 12 
meses após a colocação do produto no mercado.

Investimentos & Retornos: Cases



• Case: Taxol (a droga anti-câncer mais vendida na 
história).

– Investimentos em P&D:

• NIH: > $500M (1958 – 2002);

• Bristol-Myers Squibb (BMS): $1B.

– Faturamento:

• BMS: $9B (mundial), 1993 – 2002;

• NIH: $35M em 2002 (0.5%).

– Governo Federal > comprador: $684M (1994-1999);

– Exclusividade por 5 anos;

– Após 1999: genérico.

Investimentos & Retornos: Cases



• Incentivos Fiscais: Legislação brasileira

–Dedução de royalties entre 1% a 5% 
da receita líquida auferida com o 
produto ou serviço, no IR

– Lei 3.470/58

– Portaria/MF 436/58

– Lei 4.131/62

– Lei 8.383/91

– Decreto 3.000/99

– Lei 9.279/96

Incentivos Fiscais



• Lei 3.470/58: dedutibilidade fiscal para fins de 
cálculo de IR de pessoa jurídica para marcas, patentes 
e assistência técnica.

• Portaria/MF 436/58: estabelece coeficientes 
percentuais máximos para a redução de royalties pela 
exploração de marcas e patentes, assistência técnica, 
científica, administrativa ou semelhante.

• Lei 4.131/62, artigo 14: veda remessa de royalties 
entre filial e matriz, bem como sua dedutibilidade
fiscal.

Incentivos Fiscais



• Lei 8.383/91:revoga o artigo 14 da Lei 4.131/62.

• Decreto 3.000/99: regulamenta a tributação, 
fiscalização, arrecadação e administração do imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

• Lei 9.279/96: Lei da propriedade industrial. Torna 
patenteável processos e produtos em todos os setores 
tecnológicos.

Incentivos Fiscais



•• Fornecimento de TecnologiaFornecimento de Tecnologia

•• Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
CientíficaCientífica

•• Licença de Exploração ou UsoLicença de Exploração ou Uso

•• Cessão Cessão 

Modelos Contratuais



Modelos Contratuais

• Modelo empregado na UNICAMP: contrato 
guarda-chuva envolvendo:
– licença de exploração de patente associada à 
transferência do know-how e prestação de 
assistência técnica ou outros serviços sob 
demanda;

– Desenvolvimento da tecnologia até a fase de 
produto, financiado pela empresa.

– Repasse de despesas com patentes (originais, 
derivadas, nacionais e internacionais) para a 
empresa licenciada (taxas de depósito, 
manutenção, gastos com litígios);

– Sub-licenciamento mediante autorização;



Modelos Contratuais

• Mais sobre contratos (ex. da UNICAMP):
– Auditoria;
– Definição de pagamento mínimo;
– Definição de prazos para produção.
– Patentes depositadas;
– Cláusulas de sigilo: autorização das 2 partes para 
divulgação;

– Patentes derivadas ou aperfeiçoamentos: 100% 
da UNICAMP ou co-titularidade com o parceiro;

– Comprometimento das partes em repassarem  
resultados obtidos durante a vigência do contrato.



Modelos Contratuais

– Vigência: 10 a 15 anos ou o tempo de        
vida da patente;

– Royalties: 2% a 10%;
– Tempo de desenvolvimento de 3 meses a 5 
anos;

– Tempo de negociação: ~ 4 meses.

• Devem ser averbados no INPI para produzirem 
efeitos em relação a terceiros, dedutibilidade fiscal e 
remessa de divisas ao exterior.



Atratividade dos setores no Brasil

energia

retorno

Saúde animal e humana

polímeros

eletroeletrônicos

alimentos

agro-negócios

telecom

TI ambiente



Rosana C. Di Giorgio

www.inova.unicamp.br


