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Onde encontrar e interagir 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

http://ri.mahle.com.br/ 

andre.ferrarese@br.mahle.com 
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O Brasil ainda produz muito pouca propriedade intelectual, grande parte dos depósitos 

feitos no Brasil (84%) é feito por empresas não residentes.   
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Brasil no mundo de patentes 
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Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

 TOP depositantes (residentes) INPI 2014 

1   WHIRLPOOL 102 

2   USP 76 

3   PETROBRAS 63 

4   UNICAMP 62 

5   UFPR 57 

6   CPQD 43 

7   UFMG 40 

8   UFCE 30 

9   SENAI 28 

10   UNESP 28 

11   UFRN 26 

12   UFPEL 24 

13   UFRGS 24 

14   SAMSUNG 23 

15   UEL 23 

16   UFPE 21 

17   UFBA 20 

18   UFSE 20 

19   MAHLE METAL LEVE 19 

20   VALE 19 

   Instituições pública 

 

 

 

 

 

 

2014 
1º depositante no setor 

automotivo 
 

5º depositante do setor 
privado 

Importância da Interação Empresa-ICT no Brasil 
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2015 
 

1º depositante brasileiro 
no setor automotivo 

 
2º depositante brasileiro 

no ranking geral 
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  2014   2015 

1º WHIRLPOOL 46   WHIRLPOOL 21 

2º UNICAMP 24   MAHLE 18 

3º MAHLE 21   BRASKEM 16 

4º BRASKEM 16   PETROBRAS 14 

5º VALE 15   UFMG 10 

Oportunidades de melhoria no ambiente internacional 

A presença de ICTs no PCT é pequena e precisa 

ser incentivada via interações ICT-Empresa 
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MAHLE Metal Leve 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 
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MAHLE Metal Leve 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 
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MAHLE Metal Leve 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 
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Desdobramento em Portfolios 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

O processo de desenvolvimento de novo conhecimento e tecnologia envolve um ciclo continuo de 

atividades entre Pesquisa (busca e geração de novo conhecimento) e Desenvolvimento (uso de 

conhecimento existente em nova tecnologia ou produto).  

Market  

Analysis 
Strategy Budget Research 

Advanced  

Engineering 

Predevelop- 

ment 
PDP 

Long term Medium term Short term 

Tempo de desenvolvimento Grau de Inovação Tipo de Desenvolvimento 

Research 7-30 anos Radical Novo para o mercado e novo para a MAHLE 

Advanced  

Engineering 
3-10 anos 

Radical & 

Incremental 

Novo para a MAHLE 

 

Predevelopment 

PPP 
0-5 anos 

Radical & 

Incremental 

Novo desenvolvimento para produtos 

existentes ou novos produtos no portfolio 

corrente 

Customer Project 

PDP 
0-3 anos Incremental 

Futuros desenvolvimentos de produtos 

existentes 
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Atrelado ao modelo 

de negócio que irá 

reger a parceria: 

• Prestação de 

Serviço 

• Venda de 

Conceito 

• Desenvolvimento 

em conjunto 

Conceito 
Tipo de 

Colaboração 

Definição de 

Financiamento 
Portfólio 

Então é possível 

entender como 

alavancar o projeto: 

• Orçamento MAHLE, 

com ou sem suporte 

governamental 

• Subvenção 

(Embrapii, BNDES 

Funtec, PITE 

FAPESP etc)  

A gestão do projeto 

por parte da MAHLE 

está em um dos 

portfólios mesmo 

que o projeto tenha a 

liderança da ICT. Isso 

contribui para um 

foco gerencial 

importante também 

nesses projetos  

O conceito pode 

ter sido gerado 

ou não dentro da 

MAHLE 

É comum a 

interação com 

inventores 

individuais, cujos 

conceitos seguem 

o mesmo fluxo de 

avaliação.  
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• Contrato de Confidencialidade 

 

• Discussão do Escopo da Colaboração, consolidação do Conceito 

 

• Discussão sobre o tipo de Interação, modelamento de como se dará o 

negócio entre MAHLE e parceiro 

 

• Modelamento da propriedade industrial, definição de propriedade e uso da 

tecnologia em desenvolvimento 

 

• Composição do contrato de colaboração e transferência de tecnologia de 

acordo com o modelo de financiamento estabelecido 

 

• Gestão do projeto e acompanhamento dos entregáveis 

11 

Passos na interação 
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Contratos 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

Discute o objeto do 

desenvolvimento, 

nível de 

envolvimento do 

parceiro e como 

será a divisão da PI. 

Dependendo do 

caso, é possível já 

deixar definidas as 

condições de 

transferência de 

tecnologia ou 

preferência. 

NDA Desenv. 
Transf. de 

Tecnologia 
Serviços 

Usualmente depois de 

existir uma PI. Define 

bases de exclusividade 

ou não, define o modelo 

de remuneração, e.g. 

royalties, prêmio. E 

define abrangência da 

transferência, e.g. local 

ou global, família de 

produto ou mercado etc. 

Condicionantes podem 

ser definidos pelo tipo 

do parceiro, e.g. 

aquisição de insumos. 

Sigilo e PI são 

secundários, mas 

presentes. Quando a 

MAHLE presta 

serviço, a PI é do 

contratante, como 

quando a MAHLE 

contrata o serviço, a 

PI é da MAHLE. 

Possibilita a 

discussão mais 

aberta para 

identificar o 

potencial do 

trabalho em 

colaboração. PI 

pode ser ponto de 

partida, mas não é 

obrigatório. 

Proporciona troca 

de informação e 

pequenas 

avaliações 
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PI vs. Transferência de Tecnologia 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

Fator fundamental, é definir as bases típicas de como 

os parceiros operam e ter internamente na empresa , 

uma base de operação. Esse é ponto de partida para 

a negociação. 

Diretriz geral da MAHLE (nosso ponto de partida): 

Em trabalhos de colaboração a MAHLE aceita dividir 

a Propriedade Intelectual. Dependendo do estágio de 

desenvolvimento e do nível estratégico, deve-se 

atrelar essa divisão a uma transferência de tecnologia 

exclusiva em determinado mercado/família de 

produto. 

 

Remuneração do parceiro:  

Preferência por royalties (focado em desempenho), 

mas já tivemos vários casos de uso de prêmio para 

determinado licenciamento. 

Muitas vezes em relações com 

fomento, há condições 

específicas impostas pelo 

instrumento utilizado. 
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Experiência de divisão 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

2 projetos com Funtec. Nos dois casos a PI gerada é dos 

parceiros, mas há cláusula de transferência exclusiva em 

componentes automotivos com royalties 

1 projeto PITE envolvendo consórcio pré-competitivo (6 

empresas e mais 3 ICTs). O foco pré-competitivo 

envolveu indicação de não saída de PI no projeto. 

3 projetos com Embrapii. Nos 3 casos, a PI é 

compartilhada e em 2 deles houve definição de cláusula 

de transferência de tecnologia pré-definida baseada em 

royalties. 

Na cooperação internacional, há vários casos aos longos 

dos anos e todos que se consolidaram em efetiva 

transferência de tecnologia foram baseados em prêmio. 

Há um caso baseado em royalties. 
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Conclusões 

Experiência MAHLE - PI na interação com ICT 

• A interação Empresa-ICT é chave para o ambiente de propriedade intelectual 

brasileiro 

• A partir do entendimento do escopo de colaboração, deve-se utilizar contrato 

específico para facilitar a colaboração e o caminho do desenvolvimento em conjunto 

• É preciso que as partes em discussão tenham pontos de partida bem definidos. 

Então o processo de negociação tem início e a flexibilidade das partes será 

fundamental 

• Não é preciso ser o dono da patente para exercer o privilégio de exclusividade sobre 

o uso comercial. Isso pode ser obtido em um contrato de transferência de tecnologia 

• A experiência MAHLE mostra preferência por uso de royalties, uma vez que é uma 

medida mais fácil de ligação com desempenho, mas já realizou várias interações 

pautadas por prêmio na utilização de PI 
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Nós somos… 

“Competência é obtida com 

comprometimento e motivação!” 


