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Valoracgéo de Ativos de Propriedade Intelectual

Aplicacao Pratica em Processos de Negociagéo

A e s e

Este guia didatico foi preparado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) com o objetivo de apresentar os principais métodos de valoragdo de ativos
intangiveis disponiveis e discutir como escolher e aplicar, objetivamente , esses métodos,
em especial no contexto das negociacdes de ativos de Propriedade Intelectual . Para um
melhor entendimento dessa aplica¢ &o pratica , foram selecionados alguns casos reais de
negociacdo e valoracdo de ativos com o apoio da Coordenadoria de Transferéncia e

Inovacéo Tecnoldgica (CTIT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) .

Ede material destina -se a profissionais e gestores de tecnologia que ja possuem

conhecimento prévio em propr iedade intelectual e em transferéncia de tecnologia.

© INPI 2024

Entretanto, a pesar de ser voltado para profissionais, esse guia tem carater simplificado,
ndo tendo o objetivo de substituir  0s processos internos ou externos de valoragdo, mas de
apresentar algumas aplicacfes praticas dos principais métodos de valoragdo de ativos nos

processos de transferéncia de tecnologia . A construgcdo de um entendimento mais
disseminado entre todos os participantes do processo de negociacdo , ofertante s e
demanda ntes, € uma etapa importante do amadurecimento do processo inovativo  no

Brasil.

Bons estudos!
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Valoracao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negociacao

21 ntrodu- «o

Ativos de Propriedade Intelectual (PI) tais como patentes, marcas, direitosautorais,
desenhos industriais, softwares e indicagfes geogréaficasséo tipo s de ativos intangiveis que se
distinguem pelo fato de serem legalmente protegidos . Como sé&o passiveisde protecéo, a
propriedade intelectual se torna um direito formal de seus detentores, e, portanto, pode ser
transferida ou negociada. O valor de um ativo de Plderiva, principalmente, de sua capacidade
de excluir concorrentes de um determinado mercado. Essaexclusividade possibilita as empresas
detentoras de Plreceberem lucros mais altos do que seus concorrentes, garantndo retorno
sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Marcasdesenhos industriais e
indicacbes geograficas por sua vez, garantem adiferenciagcdo de produtos no mercado,

reforcando a identidade das empresas egerando fidelidade dos consumidores.

© INPI, 2024

Os direitos de propriedade intelectual sao
ativos intangiveis legalmente protegidos que
podem ser transferidos e negociados e,
portanto, Ihe serem atrbuidos valor

Sabemos que os ativos intangiveis, em especial a propriedade intelectual, possuem valor.

Cada vez que tomamos conhecimento da venda de determinadas empresas por bilhdes de

;
s

dolares, percebemos quea propriedade intelectual vale, em determinadas situa¢des, muito mais
do que a soma de todos os ativos tangiveisda empresa. Mas saber que algo possui valor, ndo

significa necessariamente que esse valor seja facilmente calculado ou identificado.

O que conhecemos sobre quanto custa uma Pl muitas vezes é o seu precoMas preco é
um conceito diferente de valor . O preco é o montante efetivamente pago pelo consumidor

para adquirir um bem ou servigo em uma transacgéo. Ou seja, ele hasce no momento da

transacéo, isto é, quando comprador e vendedor decidem por quanto o negécio seré fechado.

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
“ \ INDUSTRIAL




Valoracao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negociacao

Tendo isso em mente, o primeiro passo para definir o valor de uma tecnologia, de uma
marca ou de um programa de computador, € entender que esse mercadonao funciona como
um mercado de bens e servicoscomum. Quando vamos comprar algo fisico, geralmente
existem muitos vendedores diferentes e também muitos compradores. Nesse ambiente, o prego
e a quantidade comercializada sao definidos em um ponto de equilibrio entre compr adores e
vendedores e produtos similares possuem valores semelhantesJ& na comercializacdo de
propriedade intelectual, o valor da transacdo ndo sera exatamente o mesmo das transacoes

de bens ou servicos equivalentes .

As marcas, por exemplo, conferem diferenciacdo de tal maneira quesabemos queum
bem ou servigo de determinada marca pode custar muito mais do que seus concorrentes
genéricos ou similarese, ainda assim muitos compradores escolherdo essebem ou servigo mais
caro. Produtos com indica¢fes geogréaficastambém séo reconhecidos pelo consumidor como
produtos de maior qualidade e reputacdo, podendo, portanto, ser vendidos por precos
superiores a produtos sem o mesmo selo. Tudo isso significa que a propriedade intelectual
pode conceder aos seus titulares o poder de influenciar os precos no mercado € assim,ter

lucros acima da média.

© INPI, 2024

Quando falamos de algo Unico, com somente um ofertante, como é o caso das patentes,
tudo fica ainda mais diferente de uma transacéo tadicional. N&do temos um mercado onde
diversos vendedores estdooferecendo bens ou servigcos semelhantes pelo contrario, estamos
diante um bem Unico, tdo Unico que seu proprietario tem um direito exclusivo, seja pela
detencdo da patente ou pela manutencdo de um segredo industrial ou know-how?, que impede

gualquer outra pessoa de oferecer esse mesmo ativo.

:
s

1 Quando se trata de segredo industrial, know-how e servigos de assisténcia técnica, ndo ha um ativo em si

protegido por um titulo negociavel individualmente, embora esses ativos intangiveis sejam passiveis de serem negociados
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Valoracao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negociacao

Para ter lucro acima da média, um bem ou servigo comercializado precisa, ou ter custos
menores do que seus concorrentesd pela introdugdo de um novo pro cesso de producéo, por
exemplo 8 ou poder ser oferecido por um valor mais alto, como no caso da diferenciacao
proporcionada por marcas, desenhos industriais ou indicacdes geograficas. Assim, podemos
entender que o valor da Pl ndo é igual ao custo de desenv olvé -la, mas relacionado a

possibilidade de garantir retornos mais altos que seus concorrentes.

Outro ponto importante que , as vezes pode causar confuséo € o valor da propriedade
intelectual nos balancgos patrimoniais das empresas. Diferentemente do que sepode pensar, 0
guanto o portfélio de propriedade intelectual de uma empresa vale de fato, assim como outros
ativos intangiveis, ndo sdo considerados na contabilidade geral Em sintese, nos balangos
patrimoniais, s6 podem estar representados o custo histérico dos ativos intangiveis, que pode
ser tanto o valor de uma aquisicao de Pl ou 0s custos efetivos para desenvolvéla e protegé-la.

Desta forma, o valor da propriedade intelectual ndo é o mesmo que seu valor contabil

\Z B

© INPI, 2024

VALORACAO X VALOR VALORAGAO X CUSTO VALORAGAO X
CONTABILIDADE

\ ” . Valoragao Valoragdo Valoragao
aloragao é - A -~ s .
\ . nao nao e |gua| ao nao e |gua| a0
diferente de representa o CUSTO de VALOR
\ PREGCO mesmo desenvolver ~ CONTABIL da
VALORdeum o, produzir a PI
ativo PI

\ equivalente

\ Fonte: Adaptado de OMPI (2021)

Agora que ja definimos o que a valoracéo de Pl ndo é, podemos avancar para um maior
entendimento de como a propriedade intelectual pode ser valorada. O direito de PI é apenas
um direito legal, que se nao for apropriadamente desenvolvido e incorporado as atividades
empresariais dificilmente terd seu valor elevado. Pensando nesses conceitos, esse guia trara
uma visdo sobre a valoracdo de ativos intangiveis que se baseia ndo somente em calculos

matematicos para a definigcdo de valores fixos mas como um processo integrado e continuo ao
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Valoracao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negociacao

Abordaremos, primeiramente, as possibilidades de criagdo de valor a partir de um ativo
de propriedade intelectual. Uma das possibilidades de cria¢do de valorocorre quando esse
titulo é transacionado. A propriedade intelectual, assim como 0s bens tangiveis, pode ser
negociada entre diferentes agentes por meio de licenciamentos ou cessdes Chamamos
comumente algumas dessas transacoegle transferéncia de tecnologia. Assim, este guia objetiva
entender como se pode valorar o ativo intangivel no processo de negociacao da propriedade

intelectual.

Existem muitos outros objetivos possiveispara se valorar um ativo. Pode ser em
processos de financiamento, para uso como garantia, pode ser usadopor razdes contabeis das
empresas,para gestdo do portfélio e deci sbesde investimento em P&D, entre outros. E para
cada um desses objetivos, a aplicacdalos métodos de valoragéo pode ser feita de forma
distinta. Importante ainda perceber que o valor estimado ndo é um valor fixo que permanecera
0 mesmo ao longo dos anos. No caso de patentes por exemplo, guanto mais préximo ao prazo
de expiracao, a probabilidade € que seu valor esteja menor do que em anos anteriores. Por
outro lado, as marcas, se bem grenciadas por seus detentores,tendem a ter valores cada vez

maiores ao longo do tempo, po is podem ser prorrogadas indefinidamente.

Esse guia avancad entdo para a aplicacdo praticae simplificada dos principais métodos
de valoragéo de ativos intangiveis especiaimente nos processos de transferéncia de tecnologia.
A dificuldade de se definir valores para os ativos intangiveis tem sido apontada como uma
barreira importante para a transferéncia de tecnologia. De fato, esse € um dos momentos mais
relevantes para anegociacao, pois € uma etapa fundamental para que os contratos sejam de
fato, consolidados. Importante reforgcar, como dito anteriormente, que a valoracao é uma etapa
anterior ou até simultanea ao processo de negociacdoe que valoresdefinido s anteriormente a

negociacdo ndo necessariamente seio, de fato, os precos definido s para as transagdes.
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Entendemos que, se no momento da negocia¢do, ambas as partes j4 possiiem um
intervalo de valor maximo e minimo para a transacao, o processo de negociagadicara muito
mais facil. A partir desse entendimento, esse guia avancara para os métodos propriamente ditos
de valoracao. Basicamentetodos os ativos podem ser valorados com base nos custos
envolvidos no seu desenvolvimento, no mercado (comparando com transagdessemelhantes),
ou na renda (aumento no lucro esperado com a venda). Sabendo a teoria por tras dessas trés
abordagens, ja podemos avancar para o ponto mais relevante: diante dessa quantidade de
teorias de valoracao disponiveis, como na pratica podemos valorar cada ativo propriamente

dito?

A resposta a essa pergunta ird depender de alguns fatores, como o tipo de transacao
(licenciamento exclusivo, licenciamento ndo exclusivo, cessd@u venda), o estagio de
desenvolvimento dessa tecnologia, a existénciaou ndo de substitutos e, sobretudo, a percepcdo
de valor daquele bem ou servico. Para isso,esseguia didatico mostrara alguns exemplos de
como os métodos tradicionais de valoracao foram aplicados em alguns casos reais de

transferéncia de tecnologia.

Esseguia ira te ajudar, com uma linguagem acessivel, a entender como, apesar de
existirem diversas teorias sofisticadas de dificil aplicacdo, a determinacao do valor de um ativo
intangivel também pode ser estimada mais facilmente, com uma simplificacdo na aplcacéo dos
métodos. A valoracdo, no contexto da comercializacdode direitos de propriedade intelectual , é
uma atividade prévia e simultdnea ao momento da negociacao, nao significando, portanto, que
um valor calculado com base em métodos mais sofisticados ®ja hecessariamente mais efetivo
gue os calculados de forma mais pratica e seguindo regras e politicas proprias de cada

instituicao.
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3. Valor Econdmico dos
Ativos Intangiveis

Para queum ativo de propriedade intelectual se torne, de fato, uma inovacéo e
impulsione o desenvolvimento tecnoldgico e econémico, sua exploragcdodeve envolver
estratégias para geracéo de valor.O direito de exclusdo conferido ao titular dos ativos nédo
possui, por si s6, um valor intrinseco. O valor dodireito de propriedade intelectual so existe
guando é explorado comercialmente e, portanto, € necessario o estabelecimento de estratégias

de criacdo de valor de propriedade intelectual, conforme sintetizadas na FHgura 1.

© INPI, 2024

Figura 1 8 Principais f ormas de criagdo de val or da Propriedade Intelectual

\ Transferéncia Instrumento Financeiro
\ Exclusividade, barreiras a Licenciamento Pl como colateral

entrada (royalties), venda ou Financiamento em fases
Aumento de market cessao iniciais (capital semente,
share Franquias, know-how editais de fomento)
Lucros extraordinarios Licenciamento cruzado
(via aumento de precgos Joint-ventures
ou via reducgdo de custos
de produgéo)

-

E Ig:’“ $
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A forma mais intuitiva de exploracao da propriedade intelectual é por meio de seu uso
direto na producado e comercializacdo de bens e servicos. A incorporacdo de patentes, marcas,
desenhos industriaisou indica¢des geograficas em produtos e servigos pode criar diferenciais
competitivos de forma que os ofertantes aumentem sua capacidade de influenciarem a
demanda e os precos, dentro do conceito econdmico de concorréncia imperfeita. Em um
mercado em concorrénciaimperfeita, a diferenciacdo de produtos por meio da propriedade
intelectual é capaz de agregar valor, gerar distin¢gdo entre os produtos ecriar barreiras a
entrada, fazendo com que a formacéao de precos se afaste do mercado em concorréncia
perfeita?, e passe a existir ormacéo de precos baseada na percepgao do consumidor.
Afastando-se do modelo de concorréncia perfeita, a geracao de lucrosd via aumento de precos
ou reducéo de custos de producéo d e o aumento de poder de mercado tornam o ambiente

mais propicio a novasinovagoes.

Além do uso direto d a propriedade intelectual pelo seu titular, outra forma de extragado
de valor deriva da possibilidade de transferéncia dos ativos, tais como licenciamento e cessao.
O licenciamento consiste na transferéncia de direitos de usoda Pl a terceiros, em troca de
remuneracgdo eroyalties. O licenciamento é especialmente relevante parauniversidades, centros
de pesquisae startups que nao dispdem dos demais fatores de producao necessarios para levar
a inovacdo ao mercado, mas tambémpode ser um meio para que empresasmaiores expandam
seus negdcios em novos mercados semprecisar dispor dos investimentos necessarios para a
exploragédo direta. A franquia, por exemplo, € uma modalidade de licenciamento que envolve a
transferéncia de um sistana completo de negécios, incluindo marca, know-how e processos
operacionais. E uma forma eficaz de expandir rapidamente um negdcio e alcancar novos

mercados.

2 O modelo em concorréncia perfeita, no quais 0s pregos sao iguais ao custo marginal, ndo ha possibilidade de
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No contexto da extracéo de valor pela propriedade intelectual, emerge ainda o conceito
de IP Finandng, ou financiamento baseado em propriedade intelectual, um modelo de
financiamento inovador que leva em consideragdoativos intangiveis, como patentes, marcasou
direitos autorais, para se obter capital. Ao invés de utilizar bens fisicos como iméveis ou
equipamentos, as empresas podemusar seus ativos de propriedade intelectual para atrair

investimentos ou, em alguns casos,como garantia de financiamento.

Em relag&o ao processo de valoragéo dos ativos em si, & importante ter em mente queo
valor da propriedade intelectual é volatil ao longo do tempo e depende do contexto do
mercado no qual se encontra. Assim como 0s ativos intangiveis podem criar valorem processos
de fusdes e aquisi¢bes, com o pagamento de royalties, ou como colateral de um financiamento,
em cada uma dessas situacdeseu valor pode ser definido de maneiras diferentes. E € essa
complexidade e volatilidade que, somadasas incertezas envolvidas em processos inovativosfaz

com que o processo de valoracdo ndo seja tdo simples.

O valor da propriedade intelectual ndo é
fixo, ele muda ao longo do tempo e de acordo
com a situacao na qual o ativo precisa ser
valorado. Isso faz com que o processo de
valoracao nao seja simples

Em compensacéo, agestédo da propriedade intelectual pode aproveitar justamente essa
volatilidade do valor dos ativos intangiveis para o beneficio da empresa ou instituicdo a longo
prazo. Uma das formas de maximizar o valor da propriedade intelectual é a utilizagdo nao
apenas de um registro Unico, mas uma combinacdo de diversos ativos de propriedade
intelectual, com o objetivo de manter o valor do bem ou servigo ao longo do tempo. As
patentes, apesar de serem uma das formas mais importantes de criacdo de barreiras a entrada
de concorrentes, tem uma duracédo limitada no tempo. Pensar em longo prazo, significa
desenvolver todo um portfélio de propriedade intelectual nos quais os registros de propriedade
industrial, em conjunto com direitos de autor, marketing, nomes de dominios e base de dados
de clientes, entre outros, maximizem esse valor. Construir uma marca associada am produto
ou servigo novo pode alavancar seu valor no longo prazo, uma vez que as marcas podem ser

renovadas indefinidamente.
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A Figura 2 mostra uma visdo de como a propriedade intelectual pode agregar valor ao
longo de todo o ciclo de vida do produto, considerando a possibilidade de protecéo por cada
ativo de Pl de acordo com a temporalidade de vigéncia maxima de cada direito. Fta evidente a
importancia de uma boa gestdo de marca, Unico ativo que pode ser renovado indefinidamente,
combinada a outras formas de protec¢éo da Plcom fungdes relacionadas a funcionalidade ou

forma ornamental/estética, bem como autoria, mas que apresentam limitagdo no tempo de

protecao.
Figura 2 0 PI no ciclo de vida do produto
Patentes Desenho Direito Marcas
Indutrial de Autor
. 4 @ @
< Tempo de Protecao
S ° o °
T
z até até criacdo da obra indefinamente
© 15-20 25 até +70 anos se prorrogada
anos anos apés a morte
do autor
Funcionalidade
€ >
Alta funcionalidade Sem funcionalidade

;
s

Fonte: Adaptado de Conley e Szoboscan (2001)

A gestéo da propriedade intelectual, portanto, precisa considerar essas forma distintas
de geracao de valor para maximizar os lucros a longo prazo. A gestédo envolve proteger,
valorizar e explorar ativos intangiveis como patentes, marcas, direitos autorais e segredos
comerciais, e, sobretudo, reconhecer o valor da propriedade intelectual para as atividades da

empresa ou instituicdo.

Outro ponto relevante é a necessidade de fazer uma auditoria de Pl antes de efetuar
gualquer valoracdo. Ou seja, € necesario identificar questdes relativas a disponibilidade, tempo
de protecao, paises onde a Pl esta protegida, entre outros. Essas respostas saleterminantes,

pois podem interferir sobremaneira no valor da propriedade intelec tual em si.
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Para uma gestéo eficazque maximize o valor do portfélio de propriedade intelectual , €
necessarioidentificar os ativos passiveis de prote¢éq protegé -los adequadamente, garantir
vigilancia contra infracdes, além de monitorar continuamente esses direitos, a fim de manté-los
sempre disponiveis e evitar litigios. Além disso, a estratégia de utilizacdode cada direito deve
ser bem definida, com foco em maximizar o valor da Pl por meio de licenciamento ou
exploracao direta. Em resumo, uma gestéo eficaz da PI alas estratégias de comercializagéo
podem proteger e potencializar os ativos intangiveis da empresa, contribuindo para seu

crescimento e sucessoa longo prazo.

© INPI, 2024
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4 . A Val or a- «o
|l nt el ect ual no
Negoci a-«0 de At

A partir da concessaodo direito de propriedade intelectual ou da sua expectativa de
direito, o ativo intangivel pode ou ndo sercomercializado. O titular do direito de propriedade
intelectual tem algumas formas de levar a inovacdo ao mercada ou o proprio detentor produz e
comercializa o bem ou servigo; ou o direito é transferido, por meio da cesséo ou licenciamentq

para a utilizagdo por terceiros, mediante negociagdo entre o ofertante e o demandante.

E importante reconhecer que o ativo de propriedade intelectual, por si s6, € apenas um
dos componentes necessarios ao processo produtivo. Para extrair seu valor, é necesséria a
combinacdo com outros fatores complementares de producao, tais como marketing, logistica e
distribuicdo. Assim, torna-se necessario admitir acordos contratuais que permitam a
combinacgédo da propriedade intelectual com os demais fatores complementares a fim de

possibilitar a apropriagéo de valor comercial.

No caso de patentes, por exemplo, quando o desenvolvedor da tecnologia € uma
universidade, um centro de pesquisa ou uma microempres&, muitas vezes o licenciamento é a
Unica maneira de levar a tecnologia ao mercado. Isso ocorre porque esses agentes naalispéem
de outros fatores complementares de producgéo e distribui¢éo, tais como plantas, canais de
distribuicdo e logistica. Isso posto, deve haver a compreensao que, a medida em que as
patentes sdo geradas fora das empresashd um gargalo a ser superadopara que, de fato, a

inovagdo acontega.

3 No caso brasileiro, por exemplo, ICTs, pessoas fisicas e MPEs representajuntos, mais de 70% do total de
depdsitos de patentes de invengéo de residentes De acordo com o INPI DATA, em 2023, 33,7% dos depdsitos de patentes

de invencéo foram efetuados por Pessoas Fisicas, 26,6% por ICTs e 12,1% por micro e pequenas empresas. Somente 26,9
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Agregado a isso, € importante frisar que, para o licenciamento ocorrer, deve haver um
interesse por parte das empresas nosdireitos de propriedade intelectual que estdo sendo
desenvolvidos. Para entender essa dindmga, caberecorrer aos conceitos de impulso
tecnolégico* e de demanda de mercado. Embora ambos coexistam em um ambiente saudavel
de inovagéo, deve selevar em consideragéo que, no caso doimpulso tecnolégico , muitas vezes
as empresas podem ndo estar preparalas, técnica e financeiramente, para implementar ou
desenvolver os ativos complementares necessarios para incorporar os ativos de Pl a seu
portfélio. Isso é particularmente relevante para universidades, que muitas vezes desenvolvem
projetos de alta tecnolo gia, mas enfrentam dificuldades para identificar potenciais interessados
Ja pelo lado das empresas, muitas vezes o0s negocios demandam solucdes especificas, que
podem nao estar disponiveis nasuniversidades. Nesse aspectodestaca se a importancia dos
acordos de parcerias anteriores ao desenvolvimento da tecnologia, tais como os acordos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacgéo (PD&l)que firmados antes da criacéo e protecéo dos
ativos de propriedade intelectual, podem garantir vantagens na transferéncia de tecnologia,
como acesso exclusivo a patentes ou condi¢des diferenciadas de remuneragéo, considerando o

investimento prévio no desenvolvimento .

Demanda de Mercado

00000

Desenvolvimento Producio nOVacic Mercado Consumidores

P

Impulso Tecnoldgico

Fonte: Adaptado de https://www.fostec.com/en/escaping-innovators-dilemma-2

O mercado de transacéo envolvendo tecnologia, como visto, haofunciona da mesma

maneira que os mercados tradicionais.Assim,0s contratos de transferéncia de tecnologia

4 Em resumo, impulso tecnoldgico, do inglés technology push € um modelo de inovacéo no qual as tecnologias

sdo desenvolvidas em centros de pesquisa e universidades, sem uma demanda especificdo mercado. Uma vez maduras,
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deveriam ser entendidos ndo como uma transac¢ao Unicg mas como uma possibilidade de
construcao de parcerias estratégicasde longo prazo entre agentes que possuem ativos

complementares e que, portanto, compartilham d e interesses matuos

Apesar de ser um processo fundamental da cadeia de criagdo de valor daecnologia
desenvolvida fora do ambiente de grandes empresas,a transferéncia de tecnologia ainda
encontra diversos desafios que precisam ser explorados para permitir sua plena realizacgéo.
Nesse sentido, é importante identificar quais o0s principais entraves observados, seja em termos
de aversao ao risco, falta de cultura de inovacao nas instituicdes, processos burocraticos
complexos, falta de recursos financeiros, dificuldade de estabelecer parcerias ou dificuldades em

termos de valoragéo de tecnologia.

ayrp = ~ entre o objetivo essencial das
qulllll]rlo ‘' instituicBes académicas — disseminagdo
P e uso do conhecimento e a possibilidade
——————————— - de geragdo de receitas advindas de seu

’ desenvolvimento

dos envolvidos, sejam inventores,

a _Ge_r_eﬁc_ién_]én_ta T ‘\ investidores, compraderes e lidar
= com a assimetria de informagdes
’ a de ﬂxpﬂﬂtatlvas ,’ sobre tecnologia e mercado
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Fonte: Adaptado de OMPI (2021)

Para os contratos de licenciamento serem bemsucedidos, 0 escopo da licenca,
obrigacdes das partes clausulas de protecéoe, sobretudo, o préprio valor das remuneragoes,
precisam ser bem definidos. Diante deste cenario, apoiar a criacdo de um ambiente propicio ao

licenciamento, reduzindo assimetria de informacdes entre as partes e contribuindo no

estabelecimento de boas praticas de licenciamentqg pode ser uma contribuicdo neste contexto.

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
“ \ INDUSTRIAL



Valoracao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negociacao

Importante ter em mente que o licenciamento ocorre no ambito de relagbes de negdcios em

gue novos acordos e parceriassao frequentemente importantes e esperados

4.1. Tipos mais comdesontratosegociados

Superadasas questdes estratégicas do processo de negociacdo, podemos avancar paraa

analise dos principais tipos de contratos de transferéncia de tecnologia existentes.

Os tipos de contratos mais comuns sdo 0s contratosde licenciamento. Este contrato
concede uma permissdo temporaria para que um terceiro utilize um direito relacionado a
propriedade intelectual com o objetivo de exploragéo comercial. Os licenciamentos podem ser
exclusivos, quando somente uma empresatera a permissao de utilizar o direito, ou néo-
exclusivos, quando o direito pode ser utilizado por uma ou mais empresas.Em relagédo ao
licenciamento ndo-exclusivo,geralmente o primeiro contrato de licenciamento ira definir
patamares minimos de remunerac¢des ou seja, um segundo Icenciado pagara maiores taxas a

empresa detentora da tecnologia pois o risco do negécio ja serd menor.

© INPI, 2024

Outro ponto de negociagéo € o sublicenciamento, que consiste na possibilidadede o
licenciante fazer um novo contrato de licenciamento para terceiros. Nesse caso, quando
permitido, geralmente o detentor original do direito recebe um percentual sobre esse
sublicenciamento. Um aspecto importante dos contratos de licenciamento é que seu prazo nao

poderd ultrapassar o prazo de vigéncia dos ativos registradosque serao licenciados.

Outra modalidade de contrato é a cessaa Nesse caso, é efetuada daransferéncia

:
s

permanente do direito sobre a propriedade intelectual, seja uma patente, software, marca ou
desenho industrial, mediante remuneragéo acordada. Ao cedera titularidade, o detentor original
transfere todos os direitos sobre a propriedade intelectual ao novo titular, assim como a
responsabilidade pela manutencgédo do ativo. A remuneragdo dos contratos de cessao

geralmente é estabelecida por valor fixo, conforme negociacao entre as partes do contrato.

Ja os ontrato s de transferéncia de tecnologia sem direitos de PI formalizados se

subdividem em contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT), que tem por finalidade a

aquisicao de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de propriedade
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industrial, mais conhecido por know how, compreendendo o conjunto de informacé&o e dados
técnicos para permitir a fabricacdo dos produtos e/ou processos; e em contrato de Servigos de
Assisténcia Técnica (SAT), que envolvem a prestacao de servicesestipulam as condi¢cbes de
obtencdo de técnicas, métodos de planejamento e programacao, bem como pesquisas, estudos
e projetos destinados & execucgao ou prestacdo de servicos especializados quando relacionados

a atividade fim da empresa.

4.2. Formas de remuneracao

Mas como é feita a remuneragdo em uma transferéncia de tecnologia? Existem varias

formas de realizar o pagamento, muitas vezes combinando uma ou mais estratégias

Comumente, ha o pagamento de uma porcentagem sobre as vendas de produtos ou
servigos que utilizam a tecnologia licenciada.Essaporcentagem se chamaroyalty e é aplicavel

com frequéncia nos licenciamentos.Nos contratos de cessdo ndo ha o pagamento deroyalties,

© INPI, 2024

pois o titular original perde os direitos relativos aquele direito de propriedade intelectual.
Também pode haver negociacdo de uso deroyalties escalonados ou variaveis, nogjuais o
percentual de royalties cai com 0 aumento do valor das vendas, de modo a estimular o aumento
da comercializagc&o da tecnologia pelo licenciado, sem prejudicar o valor absoluto que o

desenvolvedor recebe.

Outro tipo de remuneracédo a ser calculada é a chamada taxa de acesso que consiste em
um pagamento feito inicialmente para compensar a parte desenvolvedora da tecnologia. Esa

taxa estarelacionada especialmente a casos sem acorda prévios de PD&I e com oferta publica.

\
i

As razbes normalmente apresentadaspara a cobranca dessa taxasdo 0s custos pagos pela parte
gue desenvolveu a tecnologia até seu estagio de maturidade atual.A taxa de acesso é um valor
fixo, independentemente do sucesso ou uso futuro da tecnologia. A taxa de acessqno caso da
modalidade de cessag, € chamada também de taxa de cessaoce geralmente é a Unica taxa

cobrada quando ha a transferéncia da titularidade dos ativos de PI.

Para o caso delicenciamento de softwares ou de licenciamento de processos, ha

também a possibilidade de outro tipo de remuneragéo, a chamada taxa de uso, um modelo de

pagamento em que a remuneracédo é definida pelo uso do servigo especifico. A taxa é baseada
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no valor do uso, como o numero de transac¢des processadas, a quantidade de dados
armazenados ou 0 nimero de usuarios que acessam o software. Esse modelo é diferente dos
modelos tradicionais de prec¢os de software, onde se paga uma taxa de licenca fixa Unica para
acesso completo ao software.A taxa de uso também pode ser utilizada no casode a negociacao
nao estar relacionada a produtos ou servi¢cos, mas a processossituagdo na qual ndo € possivel a

remuneragao por royalties.

Uma outra forma de remunera¢do acontece nos casosem gque a empresainteressada ra
tecnologia adquire uma participagcéo acionaria na empresa quedetém a tecnologia, passandoa

ter direito a uma participagéo nos lucros.

Em resumo, aFHgura 3 apresenta os principais tipos de contratos e as formas de
remuneragdo mais comumente utilizadas para cada um deles. Importante frisar que se trata de
um modelo simplificado de determinag&o de remuneragé&o por tipo de contrato, cabendo as
partes envolvidas em cada negociagdo determinarem qual a melhorforma de remuneracao

entre eles.
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Figura 3 0 Tipos de contratos e formas de remuneracao - simplificado

.
N

. . " . . . . Licenga de
Licenciamento ndo Licenciamento Licenciamento com ~
. . Cessdo Software ou
exclusivo exclusivo acordo PD&I
processos
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licenciado

Taxa de Acesso
+ Royalty

Somente um
licenciado

Taxa de acesso
+ Royalty

Licenciamento
somente entre
0s parceiros

Geralmente
somente

Royalty

Transferéncia
da titularidade
da Pl

Somente taxa
de cessdo

Varias
modalidades
de licencas
distintas

Geralmente
Taxa de Uso

No Brasil, a AdvocaciaGeral da Unido (AGU) estabeleceu a padronizagdo de minutas de

contratos para todas as Instituicbes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacgéo (ICTs) brasileiras. O
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objetivo dessa iniciativa € garantir uniformidade e seguranca juridica nos instrumentos de
transferéncia de tecnologia, colaboracdo em pesquisa e desenvolvimento, e protecdo da
propriedade intelectual, facilitando o processo de inovagéo e cooperacao entre as ICTs e o setor
privado. A adogéo dessas minutas padrao visa a otimizacao das praticas contratuais,
assegurando a conformidade com a legislacdo vigente, especialmente no que tange a Lei de

Inovacao e demais normativos aplicaveis ao setor.

A criacdo de modelos de minutas padréo para os diver®s tipos de contrato de
tecnologia favorecem muito o processo de negociacao, restando justamente a definicdo de
valores como pontos principais de negociacédo dos contratos. O processo de negociacao é
muito mais simples se a parte interessada também j& tiveruma contraproposta de valoragédo. A
participacdo das equipes de valoracao, tanto dos licenciadores como dos licenciados, no
momento da negociacao permite que se volte aos calculos ainda durante o processo de
negociacao, definindo de anteméo o que pode ser analisado e negociado, bem como uma
definicdo de valores maximos e minimos definidos previamente. Ou seja, a valoracao prévia,
tanto do ofertante quanto do demandante, deve encontrar uma gama de valores passiveis de
negociacao, bem como dos pontos que podem ser ajustados e aqueles que séo inegociaveis.
Também por isso, é importante que haja uma disseminagdomaior do processo de valoracao

para as empresas, para quea negociacao seja menos complexa e mais efetiva.
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Como obter ajuda?

Q A definicdo dos objetivos e do contexto da valoracéo de Pl é um passo essencial, pois orienta

a escolha da estratégia e dos métodos mais adequados. A valoracao de ativos de PI pode ser realizada
internamente ou por entidades especializadas. No caso de avahc¢des internas, € importante que as

organizagbes compreendam que esse processo exige uma abordagem colaborativa, envolvendo
profissionais com expertise juridica, técnica, financeira, de marketing e estratégica. Na Unido Europeia,
por exemplo, diversos esaitorios nacionais de Pl e organizacdes publicas oferecem ferramentas
gratuitas para auxiliar pequenas e médias empresas na realiza¢@o de valora¢des bésicas. Entre esse
ferramentas destacam-se o |Pscoree o |P Panorama 2.0

No México, a Universidade Nacional Autdnoma do México (UNAM), disponibiligaian
com os principais fatores a serem levados em conta no financiamento de projetos de pes
acordos de transferéncia de tecnologiaréciativas de colaboracdo académica entre os seto
publico e privado.

Se sua instituicdo esta negociando uma transferéncia de tecnologia, acesise da AGU
do Brasil a série de checklists e modelos de coosraiue servem como guias praticos para
formalizacdo de acordos envolvendo propriedade intelectual nas ICTs. Entre os docun
disponibilizados estdo o Checklist para Cessao de Patente, Checklist para Licenciamento de
e Checklist para Transfer@a de Tecnologia Nao Patenteada. Além disso, ha modelos de coni
para cessdo, licenciamento e transferéncia de ativos tecnoldgicos, garantindo que 0s ge
possam conduzir negociagdes com maior seguranca e embasamento legal no Brasil. Esses
S0 essenciais para padronizar processos e assegurar que todos os acordos respeitem as €.
legais e protejam os interesses das partes envolvidas.

Além disso, o formulario de Auditoria de PI disponivel no p8rasil exportacdobaseado
em modelo da OMPI, ajuda pequenas e médias empresas em questdes relativas a Pl nos pi
de exportagao.

No préximo capitulo apresentaremos alguns dos principais métodos de valoracao para
gue, posteriormente, possamos retornar ao contexto da valoracéo no processo de transferéncia

de tecnologia, em especial os que envolvem a relacdo universidadeempresa.
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Resumo: etapas da negociacéo de contratos de transferéncia de tecnologia

O que é? Tipos de contratos

Compartilhar direitos de propriedade intelectual e Existem diferentes tipos de contratos paraa
conhecimentos técnicos entre pessoas, universidades, transfgrencLa de tecn_ologla, como Ilcgnqamento
centrode pesquisaou empresas. exclusivo, ndo-exclusivo, cessao ou, ainda,

transferéncia sem direitos formais de PI.

Partes envolvidas Formas de remuneragao

Duas partes principais: o cedente ou licenciante Royalties, taxa de acesso, taxa de uso, taxa de cessdo,

(detentor da tecnologia) e o cessiondrio ou licenciado.  participagdo nos lucros.

Beneficios Recomendagoes
Aceleraainovagdo, expande o mercado, reduz custos Valoragdo adequada, defini¢do clara dos direitos e
de P&D, acesso a novas tecnologias, obrigacdes, confidencialidade.

compartilhamento de riscos.
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5. M®t o\Waol so r dae

Diferentes abordagens, quantitativas e qualitativas, podem ser utilizadas para valorar a
PIl.Os métodos quantitativ os baseiam-se em dados numéricos e mensuraveis para estimar o

valor econémico da PI, enquanto os qualitativos analisam caracteristicas como a forga legal de

uma patente e seu potencial de uso, sendo geralmente aplicada por métodos de ranqueamento .
No campo da avaliagdo quantitativa, trés abordagens principais séo utilizadas: baseada em

Custo, no Mercado e na Renda.

% Cuwsto Mercado Renda

<
N
o
«
[
Z
©

avaliar o custo do comparar o valor do ativo estimaos ganhogerivade
desenvolvimento da Pl potenciais substitutos n daexploracéao da propried
mercado intelectual

O objetivo deste guia ndo é um aprofundamento em cada uma dessas abordagens, mas

.
<

apresentar as principais formas de valorar a tecnologia, evidenciando suas vantagens e
desvantagens Além dos métodos principais, existem alguns outros métodos utilizados para a

valoragéo, que serdo apresentados brevemente ao longo de sse capitulo.

Importante também considerarmos que a valoracdo néo se trata da escolha de um
método Unico e definitivo para cada ativo, mesmo porque geralmente os métodos quantitativos
sdo calculados ponderando-se diferentes abordagens, enquanto que os métodos qualitativos

aplicardo algum tipo de scorepara cada fator que influencie o valor do ativo.
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5.1.Abordagabaseadem Custo

Avaliar as despesas incorridas para se produzir um bem ou servi¢co é sempre um método
a ser considerado quando se trata da determinacdo devalor. Ativos tangiveis, de uma maneira
geral, consideram os custos de producéo, tanto fixos como variaveis a partir dos quais se

estabelecerda uma margem de lucro para, enfim, determinar o preco.

Com os ativos intangiveis é natural que, de alguma forma, esse custo também seja
considerado na determinagéo de valor. Quando se pensa no préprio estabelecimento do
Sistema de Ropriedade Intelectual, o objetivo principal é justamente que o desenvolvedor seja
remunerado de forma a recompensar 0s gastos com o desenvolvimento desse ativoe, assim, ter

0 incentivo necessario para inovar.

Para a aplicacdoda abordagem de Custo, exigem trés possibilidades mais utilizadas. o
método de custo histérico, o método de custo de reproducéo e o método de custo de

substituicao.
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a) Meétodo de custo histérico

O método de custo historico significa calcular todos os custos reais envolvidos ra
criacdo e desenvolvimento da propriedade intelectual, tais como P&D, marketing e méo de
obra®. Apesar do custo histérico ser importante para tentar se determinar valores minimos de
retorno, € de se esperar que muito provavelmente ele ndo garante, por si s, uma boavaloracéo
para a propriedade intelectual. Da mesma forma que o retorno pode ser muito maior do que 0s

custos historicos para o desenvolvimento de uma propriedade intelectual, algum produto ou

;
s

processo pode nunca chegar ao mercado por razdes técnicas ou comerciaislmportante

5 Por exemplo, se os desenvolvedores gastaram R$30.000,00 por ano durante um projeto que durou 2 anos,

0 custo histdrico seria R$60.000,00 acrescido da cooragdnetaria relativa a esses dois anos
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ressaltar aqui que os custos desperdicados, ou sejaas quantias gastas em projetos que nao

geraram nenhum beneficio, ndo podem ser incluidas nessevalor.
b) Método de custo de reproducao

O método de custo de reproducdo consiste em calcular, em valor presente,o custo de
desenvolver uma réplica exata da propriedade intelectual, isto é, determinar qual seria o custo
de reproduzir a propriedade intelectual utilizando os mesmas insumos, padrdes e qualidade da

P1 original.
c) Método de custo de substituicao

Em contrapartida, 0 método do custo de substituicdo é derivado da recriagéo da
funcionalidade ou utilidade. Nesse método de valoragdo, o valor de substituicdo pode
considerar padrdes e materiais melhores, ou seja, a Pl pode ser comparavel a uma outralRcom

gualidade igual ou superior a original .

© INPI, 2024
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Figura 4 0 Comparacao entre os métodos de Custo

Custo Histérico Custo de Reproducdo Custo de Substituicdo

Consiste no custo de recriar a

Valor, que seria necessario para o
funcionalidade ou utilidade da PI, mas

Soma dos custos reais envolvidos na

desenvolvimento de uma réplica
exata da Pl

criagao ou desenvolvimento da Pl de forma que possa ser diferente da Pl

original
Considera todos os valores que foram . | | E o custo total, em valores correntes, para
l:‘ empregados no desenvolvimento do E o custo total, em valores correntes, para criar um ativo de funcionalidade ou
préprio ativo de PI desenvolver uma réplica do ativo utilidade igual
As projegbes devem considerar os Inclui a avaliagdo sobre o ativo substituto
mesmos materiais, padrées, design, layout poder ter utilidade ou funcionalidade
e qualidade usada pela Pl original maior que o original

Considera nos calculos que a Pl substituta
deve ser criada com métodos modernos e

l:l desenvolvida de acordo com padrdes
atuais, novas tecnologia e maior qualidade
possivel

0 método de custo de reproducéo ndo
considera mudancas na tecnologia e
utilizagdo de outros materiais

Pode incluir estimativa da obsolescéncia

|:| em virtude da analise se ativo de Pl de
substituto & melhor do que o ativo de PI
original.

Fonte: Adaptado de OMPI (2004f

Geralmente os métodos de Custo sao utilizados em casos especificos, comopor
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exemplo, quando os ativos de Pl podem ser facilmente reproduzidos ou quando os métodos de
Mercado e Renda ndo possuem dados suficientes Ou, ainda, nos casos de tecnologias em
estagios iniciais que ainda ndotem potencial de gerar nenhuma receita. De uma maneira geral,
em qualguer valoragédo é esperado queos custos incorridos sejam recompensadog, mas, como
visto, quando h& alguma atividade econémica a ser analisada, esse método acaba ndo sendo o

mais indicado.

.
N

6 https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf

7 Na abordagem de valoragéao por custo, o tempo de protecéo e a vida Util dos ativos de Pl precisam ser considerados na

andlise, bem como os custos de depreciagéo.
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A partir do momento que se consideresomente 0s custos, ainda quese incluam os
custos com a manutencao do direito nos proximos anos, significa que se esta olhando
basicamente para o passado, ou seja, somente aquilo que ja foi dispendido para que a inovgao
fosse desenvolvida Nao considerando, portanto, todo o beneficio que o ativo pode trazer no
futuro e nem mesmo a percepgéao, no presente, de valor que os consumidorestém a respeito do
gue esta sendo oferecido. Por essa razdo, ainda queo custo da criacdo e da protecdo sejam
importantes critérios para retorno do investimento, quando se trata de negociacao, uma

argumentacao baseadasomente em custo ndo é consderada robusta.

Custo
Mercado Leildo Renda
Empirico

Passado Presente Futuro

—
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5.2.Abordagebaseadem Mercado

Outro método muito comum de valoragao de ativ 0s, nao apenas o0s intangiveismas da

maioria dos bens e servi¢os ofertados,é por meio da comparagéo com o preco de transagdes

.
<

semelhantes.Esse métodocostuma ser simples de se aplicat pois necessita apenas das
informacdes e observacbes do mercado atual Evidentemente que, para os bens e servicos com
substitutos proximos, a identificagdo desse valor équase imediata. No entanto, quando se trata
de propriedade intelectual, € necessario identificar o preco real pago na negociacédo de direitos
de Plsemelhantesou similares. Para isso existem alguns bancos de dados que agregam
informagdes sobre inUmeras transacdes envolvendo P, em especial em relacdo a percentuais de

royalties.
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De uma maneira geral, aavaliacdo baseada noMercado trata de pesquisar aivos
comparaveis, tanto em termos da tecnologia em si, como da demanda de mercado. Nesse
sentido, quanto mais informagdes estiverem disponiveis, tais como precos, condi¢cdestipos de
licenca e informacdes sobre o ativo em si, melhor seré a avaliacdo A Figura 5 mostra as etapas

sugeridas para a valoragdo baseadana abordagem de Mercado.

Figura 5 d Etapas sugeridas para a v aloracdo por Mercado

Pesquise Verifique se as Para fazer uma Faga analises Analise os valores
transagbes em informagdes sdo analise comparativas resultantes da
mercados acuradas e se o comparativa, desconsiderando comparagdo e
relevantes ou em mercado verifique qual a outliers e considere um
banco de dados analisado reflete unidade utilizada ajustando todos valor médio ou
para obter um mercado nas demais os valores um intervalo de
informacgdes similar ao da Pl a transacdes e em encontrados para valores
ser comercializada qual moeda a as mesmas
transac3o foi unidades e moeda
realizada

sobre vendas,
cessdes ou
licenciamentos
semelhantes

5. Anélise dos dados

1. Pesquisa
2. Verificacdo

; 3. Selegdo de unidade de
comparagdo

Fonte: Adaptado de OMPI (2004, p.20)
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Uma das principais vantagens dessa abordagem € queao analisar o mercado reale as
condicbes de oferta e demanda, ela se aproxima das transa¢fegle ativos comuns, ou seja,do
equilibrio entre oferta e demanda. Outra vantagem é a relativa facilidade para sua aplicagéo,
pois ndo depende de métodos matematicos complexos. Apesar dessas vantagens, ainda assim
esse método costuma ser combinado com outras abordagens, em especial com métodos de
Renda, quando disponiveis.A principal desvantagem desse método € que ele ndo pode ser
aplicado nos casos em quenéo ha transa¢bes comparaveis, como € o caso deativos Unicos, pois

pode ser dificil encontrar substitutos suficientemente préximos que justifiquem sua utilizacao.

/\/\) Valoracéao por Leilao

(2

wryJ

O leildo é uma das modalidades mais antigas de valoragdo de qualqeer ativo e pode ser utilizada também
para a valoracdo de propriedade intelectual, tanto para marcas, como para patentes. Geralmente, no caso de
patentes, quando ha uma oferta publica de tecnologia, a valoragéo é feita pelo método de leildo, com base na
avaliagdo das propostas apresentadas. Ja no caso de marcas, usualmente a valoracéo por leildo se da em processo

de fus@es e aquisi¢cBes ou de penhoras.
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5.3.Abordagabaseadem Renda

Uma terceira abordagem de valoracdo de ativos, se baseia na quantidade dereceita que
esse ativodeve gerar ao longo do tempo . As abordagens relacionadas a possibilidade de renda
futura sdo muito empregadas para valoracéo de ativos de P] mas sua utilizacao requer que a Pl

estejamadura o suficiente para que haja dadosdisponiveis sobre o0 mercado.

Nessa abordagem, os métodos mais utilizados sadcabordagens comuns para diversas
outras avaliagcfes de ativos tangiveis, em especial o Fluxo de Caixa Descontad@®CD)e o Valor
Presente Liquido(VPL)

Para calcular oFCD é necesséario primeiramente projetar o fluxo de receita ou a
economia de custos gerados pelo ativo de propriedade intelectual ao longo de toda a vida util
da protecdo da Pl. A partir do valor d o fluxo de receitas, € necessarioque se descontem 0s
custos relacionados a essa propriedade intelectual, tais comoo custo com materiais,

investimentos, mao de obra especializada, entre outros As s i m, se chega ao orer
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projetadoé qgue ® o fluxo de receitas menos 0s ¢

A partir dessasestimativas, ess projecdo de receita futura (fluxo de caixa)precisa ser
trazida para um valor atual, utilizando uma taxa de desconto, que é o equivalente a uma taxa de
retorno que compense o prazo esperado para essa renda se concretizae reflita os riscos
associados ao fluxo de caixaPara a determinacdo dessa taxa de descontouma possibilidade é

identificar taxas de desconto aplicadas em ativos de Pl| comparaveis.

Uma das vantagens dos métodos de valoracao porRenda, em especial doHuxo de Caixa

oy

Descontado, é que quando ha dados disponiveis, ele é de facil utilizacdo e garanteque dados
futuros possam ser incluidos no célculo do valor do ativo de Pl. Além disso, apesar de ndo
conseguir captar todos os riscos envolvidos no negocio, a uilizacdo de uma taxa de desconto

pode diminuir essa imprevisibildade.
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FCD = projecOes de faturamento / (1 + taxa de desconto) elevado ao numero

Exemplo:

Ano 1 Beneficios econdmicos liquidos: R$ 100.000

Ano 2 Beneficios econdmicosliquidos: R$ 150.000

Ano 3 Beneficios econdmicos liquidos: R$ 200.000

Taxa de desconto de 10%

<
N
o
N
z
Z
©
Rendimento Liqui
€ d e gy do 100.000 150.000 200.000
Projetado
\ Taxa de Desconto 10% 10% 10%
\ Fluxo Descontado 90.909.09 123.966,94 150.262,96  365.138,99
\ 100.000 / (1+10%) = 90.909,09
150.000 / (1+10%Y = 123.966,94
200.000 / (1+10%}Y = 150.262,96
Nesse caso, o valor do resultado esperado para os trés primeiros anos seria de
R$ 365.138,99.
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/\/\) Outros métodos utilizando a abordagem de Renda:

i OpcoOes Reais e Monte Carlo

O método de OpcOes Reais é derivado do método de Huxo de Caixa Descontado, que simplificadamente
pode ser definido como o Valor Presente Liquido tradicional, calculado pelo Huxo de Caixa Descontado, conjugado
a um Valor Presenteliquido flexivel, que considera asOpc¢des Reais do projeto, tais como a opgdo de abandono do
projeto. Costuma ser um método matematicamente complexo.

Ja o método de Monte Carlo, também baseado no de Huxo de Caixa Descontado, consiste em uma
simulacéo feita por computador que calcula, para cada variavel, uma série de valores e diferentes opc¢des de
distribuicdo desses valores que projetam milhares de cenarios e VPLsalocando-os em um quadro de frequéncia,
sendo possivel, portanto, visualizar as maiores probabilidades de VPL.

54. Métodos empiricos

Além das abordagens quantitativas para a determinacao de valor,h&a ainda a
possibilidade de seguir padrées ja estabelecidos e comumente utilizados® ou, em inglés, Rule of
Thumb®. Esse tipo de andlise empirica envolve, por exemplotaxas de royalties padrédo da

industria apresentadas na Figura 6

8 Para uma lista de taxas deroyalties médias historicas, Kaptisa e Aralova (2015) atualizaram alguns dos estudos

mais relevantes no tema. Disponivel em https://nasuperiodicals.org.ua/index.php/science/article/view/6039/5365.

9 Rule of thumb, em inglés, ndo tem uma traducéo especifica para oportugués, mas se refere a uma diretriz ou um
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Figura 6 0 Taxas de Royalties de Licenciamento (1980 -2000)

Numero de Taxa Taxa Mediana
licenciamentos de royalty de royalty das taxas
Setor d a indUstria analisados minima maxima de royalties

cobradas

no setor
Automotivo 35 1,0% 15,0% 4,0%
Quimico 2 0,5% 25,0% 3,6%
Computadores 68 0,2% 15,0% 4,0%
Bens de consumo 90 0,0% 17,0% 5,0%
Eletrnicos 132 0,5% 15,0% 4,0%
Energia e entretenimento 86 0,5% 20,0% 5,0%
Alimentos 32 0,3% 7,0% 2,8%
Produtos para sadde 280 0,1% 77,0% 4,8%
Internet 47 0,3% 40,0% 7.5%
Maquinas e ferramentas 84 0,5% 25,0% 4,5%
Midia e entretenimento 19 2,0% 50,0% 8,0%
N Farmacos ebiotecnologia 328 0.1% 40,0% 5,1%
;" Semicondutores 8 0,0% 30,0% 3,2%
é Softwares 119 0,0% 70,0% 6,8%
Telecomunicagdes 63 0,4% 25,0% 4,7%

Total 1.533 0,0% 77,0% 4,5%

Fonte: Parr (2007

Outra regra empirica bastante utilizada na valoracao é aregra dos 25%. Essaregra nao
segue nenhuma metodologia para calculo, mas se tornou comum nas transac¢des envolvendo
transferéncia de tecnologia. Segundo essa regra, o beneficio do licenciamento, seja pelo

aumento da receita ou pela reducéo do custo, é repartido na propor¢cédo de 25% para o detentor

oy

da tecnologia e 75% para o demandante.

Para uma dada taxa de retorno esperada, € calculado um valor deoyalty que zere o
fluxo de caixa previsto com a utilizacao da tecnologia licenciada.Apés a definicdo do VPL e dos
fluxos de caixas, as taxas deoyalties séo calculadas geralmente a partir dessa regra. No caso de
reducéo de custo, o detentor da tecnologia receberia, portanto, 25% do valor dos custos

economizados divido pela receita. De forma similar, no casode a tecnologia aumentar os lucros,

a taxa de royalty seria calculada como 25% do lucro operacional gerado pela venda do
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Reducao de Custo Aumento de lucro

Royalty = 25 % custos economizados
receita

Royalty = 25 % lucro operacional
receita

5.5 Métodos Qualitativos

Além da possibilidade de utilizacdo de métodos quantitativos mensuraveis para a
valoragéo de ativos de propriedade intelectual, € possivel também o estabelecimento de fatores
gualitativos que podem inferir na determinacéo do valor a ser mensurado. Para a aplicacdo de

métodos qualitativos, geralmente a instituicdo define critério s de pontuacéo e, posteriormente,

© INPI, 2024

estabelece umranqueamento entre esses critérios A FHgura 7 apresenta exemplos de possiveis

critérios a serem avaliadosem uma abordagem qualitativa.

.
N
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Figura 7 0 Exemplos de critérios qualitativos de priorizacao
para comercializacdo de tecnologia s

Sobre o Negdcio

| Adequacédo para a | .
aplicacao sugerid Patenteabilidade

] Custo — Forca da patente
Status de . x
| desenvolvimento —| Status da invengao
| Direitos de L Situacédo do
exploragdo mercado
— Grau de novidade — ApoioAna_
transferéncia
| Interesse de | Historico do
N marketing- parceiro inventor
o
2 [ Qualidade da | Continuidade da
© informagao- tecnologia colaboracao
_ Sociabilidade do | Licenciante
provedor de tecnologia envolvido

Fonte: Adaptado de OMPI (2021, p. 14)

A partir do levantamento desses critérios pela instituicdo, deve ser estabelecida uma
maneira de ranqueamento, para que questées qualitativas também passem a compor o valor a

ser definido para a propriedade intelectual.

J J

Escolher o método de valoracao mais adequado é uma tarefa complexa que requer a
consideracao de diversos fatores, como o tipo de PI, o estagio de desenvolvimento da
tecnologia e o objetivo da avaliacdo. Além disso, é essencial pesaas vantagens e desvantagens
de cada metodologia. No préximo capitulo serdo apresentadas algumas formas simplificadas de

aplicacao desses métodos demaneira a exemplificar os métodos apresentados neste capitulo.
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6.Apl 1 ca- «o Pr
M®t odoVsa |l doer a - -

Agora que conhecemos os principais métodos de valoracag precisamosdefinir como
escolher o melhor método & ou a combinacéo ideal de métodos & e a forma de pondera-los

para chegar a uma faixa de valoes possives para a negociagdo.Como vimos no capitulo

anterior, as teorias sobre metodologias de valoracéo sdo vastas e existem muitas possibilidades
de se calcular o valor de uma tecnologia. Saber como escolher e como aplicar esses métodos &
essencial para o sucesso da valoracédo e, consequentemente, para a negociagéo dos acordos de

transferéncia de tecnologia.

Geralmente nédo se utiliza apenas um metodo
unico de valoracdo, mas uma combinacéao
ponderada de abordagens distintas

<
N
o
«
[
Z
©

A combinacéo ideal de métodos de valoracéo vai depender de fatores como: (i) estagio
de maturidade tecnologica; (ii) tipo de contrato a ser desenvolvido, se € um licenciamento
exclusivo, um licenciamento ndo exclusivo ou uma cessao; (iii) se ha um contrato de parceia
com a empresa licenciante (contrato de PD&I, por exemplo); (iv)disponibilidade de dados para

os calculos; (v) fatores legais/juridicos, comq por exemplo, a obrigacdo de oferta publica; e (vi)

.
<

se ha cotitularidade da tecnologia entre as partes.

Outra dimenséo relevante para a valoragéo é a forca e a extenséo da protecao da
propriedade intelectual. Por exemplo, patentes ja concedidas tendem a valer mais do que
aquelas que ainda estdo em andlise, pois h& nenor incerteza. Segredos comerciaistambém
podem ser avaliados de acordo com o risco de haver umdisclosurepor parte dos vendedores

ou compradores.
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Em relagéo ao estagio de naturidade tecnoldgica, o Technology Readiness LevéTRL), ou
Nivel de Maturidade Tecnologica, € a metodologia mais utilizada para sua identificagdo. O TRL é
uma escala criada pela NASA para avaliar o estagio de desenvolvimento de uma determinada
tecnologia. A Figura 8 apresenta a estratificacdo do rivel de maturidade do desenvolvimento

das tecnologias.

Figura 8 d EscalaTechnology Readiness Level (TRL)

Desenvolvedor

Ideacdo - Ideia da pesquisa que esta sendo iniciada e esses primeiros indicios de viabilidade estdo sendo traduzidos em
pesquisa e desenvolvimento futuros. Ideia basica: Conceito inicial, sem provas de conceito.

Concepgdo - Os principios basicos foram definidos e ha resultados com aplicagdes praticas que apontam para a confirmacdo
da ideia inicial. Conceito Técnico-Cientifico: defini¢do técnica e andlise de viabilidade.

Prova de Conceito - Em geral, estudos analfticos e/ou laboratoriais sdo necessdrios nesse nivel para ver se uma tecnologia é
vidvel e pronta para prosseguir para o processo de desenvolvimento. Nesse caso, muitas vezes, é construido um modelo de
Prova de conceito (PoC): demonstragdo experimental da tecnologia em ambiente controlado.

El
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o
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™
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Otimizacdo - Coloca-se em prética a prova de conceito, que consiste em sua aplicagdo em ambiente similar ao real, podendo
constituir testes em escala de laboratério. A tecnologia é demonstrada e validada em um ambiente de laboratdrio.

Prototipagem - A tecnologia deve passar por testes mais rigorosos do que a tecnologia que esta apenas na TRL 4, ou seja,
validagdo em ambiente relevante de componentes ou arranjos experimentais, com configuragdes fisicas finais. Capacidade
de produzir protétipo do componente do produto. A tecnologia validada em ambiente que simula condigdes reais.
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Escalonamento - A tecnologia constitui um protétipo totalmente funcional ou modelo representacional, sendo
demonstrado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso das principais tecnologias facilitadoras). Modelo ou
protdtipo do sistema: desenvolvimento de um protdtipo e demonstragdo de suas fungdes criticas.

Ambiente Operacional - O protétipo esta demonstrado e validado em ambiente operacional (ambiente relevante no caso
das principais tecnologias facilitadoras). Demonstragdo do sistema completo em um ambiente operacional.

Produgdo - A tecnologia foi testada e qualificada para ambiente real, estando pronta para ser implementada em um sistema
ou tecnologia ja existente.

|eul ejeasy

€€C€€C€CEcas

Produgdo continuada - A tecnologia esta comprovada e operando em ambiente operacional (fabricagdo competitiva no
caso das principais tecnologias facilitadoras), uma vez que j4 foi testada, validada e comprovada em todas as condi¢des,
com seu uso em todo seu alcance e quantidade. Produgdo estabelecida. Sistema em uso comercial ou operacional

0N pey /opesueny

.
<

Fonte: Elaborag&o propria com baseem Embrapa, disponivel em
https://www.embrapa.br/escala-dos-niveis-de-maturidade-tecnologica-trl-mrl
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No contexto de uma valoracgédo, € de se esperar que, com 0 avanco da maturidade da
tecnologia, o seu valor va aumentando conforme o risco do negécio comece a diminuir e a
tecnologia se aproxime da comercializacdo, que € quandoo retorno do investimento sera de
fato iniciado. Existem algumas calculadoras gratuitas para identificar qual a TRL da sua
tecnologia, como, por exemplo, a calculadora da Vitrine Tecnobgica do MEC!, da Universidade

de Sergipe!?, entre outras.

Tecnologias em estagio inicial de maturidade, ou seja, com TRL 1, 2 e 3nuitas vezes nao
estdo no momento ideal para serem transacionadas.Mas existem situa¢gfes onde isso pode
ocorrer. As mais comuns sdo em projetos de desenvolvimento conjunto, quando a empresa
envolvida na pesquisa pode precisarda transferéncia de tecnologia para as proximas etapas,
como a validacao em ambientesrelevantes ou, ainda em situacdes ondendo ha capacidade

instalada na universidade ou entro de pesquisa para as proximas etapas.

Nesse estagioinicial, ndo € o mais usual utilizar o método de valoragdo por Renda, pois
gualquer inferéncia em relagéo a fluxos de caixa futuros seriam valores pouco confiaveis. A

valoragéo por Mercado, ou seja, comparando com tecnologiassimilares € até possivel, porém

© INPI, 2024

ndo é a mais indicada, porter um numero de transa¢des comparaveis menor.

Nesses casos, geralmente avaloragdo por Custo € a mais utilizada por ser a Unica
possivelpara se obter dados mais precisos. A valoracdo porCusto tem sido cada vez menos
utilizada, por, de fato, ndo representar o valor da tecnologia propriamente dita 0 seja, por vezes,
apresentando valores muito mais baixos do que o valor da tecnologia, ou, alternativamente,

valores muito mais altos do que seria possivel chegar em uma negociagéo.

:
s

Para a valoracdo porCustos, geralmente a fonte dos dados é a prépria universidade ou

centro desenvolvedor da tecnologia, exceto quando a pesquisaé compartilhada, necessitando

10 https://vitrinetecnologica.mec.gov.br/37 -uncategorised/176-calcule-a-maturidade -da-tecnologia

11https://avalchek.netlify.app
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também de dados da empresa. No item 6.1 serdo apresentadas algumasonsideragdes sobre a

aplicacdo desse método.

No nivel de maturidade intermediario, que envolvem geralmente tecnologias com TRL 4,
5 ou 6, 0 método de Mercado passa a ser mais recomendado. Nesses estagigsnuitas vezes
ainda é dificil coletar dados suficientes para uma valoracao por Renda eficaz, mas por outro
lado, os bancos de dados para a pesquisa de mercado passam a conter mais informacdes, com
mais possibilidades detecnologias comparaveis. A fonte de informacao principal para a
valoracao por Renda é a pesquisa em bases de dadoscomo sera visto mais detalhadamente no
item 6.2.

Os estéagios intermediarios de maturidade tecnol6gica costumam ser 0s mais comuns
nas universidades pois fazem parte do chamado dvale da Morte Tecnoldgicog no qual existe
uma lacuna de financiamento. Por isso € 0 momento em que muitos licenciamentos acabam por
serem feitos. Como ainda é uma etapa que envolve Varios riscos, 0s valores da transac¢do ndo
costumam ser tao elevados mas de certa forma explica a grande quantidade de dados sobre

transferéncia de tecnologia nos bancos de dados.

© INPI, 2024

Ja para estagiosmais avancados TRL 7, 8 e 9com a diminuicdo do risco e com a
proximidade da tecnologia estar disponivel no mercado, os valoresdas negocia¢des costumam
ser maiores Com isso, além dos outros dois métodos, ja € possivelse utilizar com mais
confianca métodos de valoracdo por Renda. Nesse estagio, a empresa interessada na tecnologia
ja consegue ter informacBes mais confiaveis sobre demanda, custos e valor de revenda,
tornando possivel a aplicacdo deHuxo de Caixa Descontado, além de uma analise deTaxa

Interna de Retorno (TIR) mais adequada.Ou seja, para a aplicacdo do método deRenda, a

oy

empresa costuma ser a responsavel pelo fornecimento dos principais dados conforme item 6.3.

A Figura 9 a seguir mostra um modelo simplificado dos métodos mais utilizados em

cada etapa de maturidade tecnol6gica, bem como a principal fonte de fornecimento dos dados.
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Figura 9 0 Modelo simplificado de possibilidade de utilizacdo dos principais
métodos de valoracdo por taxa de maturidade tecnolégica

Geralmente Quem possui os dados de custo é
Valoragao por Custo o desenvolvedor

OLBUCLIGII B

Quem possui os dados de
mercado s3o os concorrentes —
necessidade de banco de dados

Mais utilizada a

TRL4 2 6 Valoragao por Mercado
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=
o
o
=
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o
-
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Possivel também a Quem possui os dados de

Valoragao por Renda

mercado é a empresa
demandante

ounpefopedueny
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A natureza da transferéncia de tecnologia vai implicar sobremaneira na escolha do
método de valoracdo, mas muitas universidades e centros de pesquisaainda ndo tém clareza da
importancia do tipo de transferéncia para a determinacéo do valor. O tipo de licenca (exclusiva
ou nao exclusiva) ou cessao possuem métodos e valores distintos, entdo € um dos primeiros

aspectos a serem considerados e também implcam no potencial de mercado.

A cessao de uma patente oferece a vantagem de receber um pagamento Unico, o que

pode ser (til para recuperar investimentos em pesquisa e resolver questdes financeiras, além de

.
N

eliminar as taxas de manutencéo, uma vez que o compador assume a propriedade. No entanto,
isso resulta na perda do direito de continuar a desenvolver e explorar a invenc¢éao, além do risco

de subestimar o valor da patente.

Ja o licenciamento permite gerar receitas sem os riscos envolvidos na fabricacao e
comercializagao do produto, além de possibilitar o controle sobre as condi¢cdes de exploracao,
como tempo, territério e usuarios. O licenciante mantém o direito de explorar a patente e,

dependendo do tipo de licenciamento, pode conceder outras licengas. No entanto, a
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recuperacao financeira tende a ser mais lenta, e o licenciate permanece responsavel pela

gestéo da patente, incluindo o pagamento de taxas de manutencdao.

Ao optar pelo licenciamento, é importante considerar que licengas exclusivas podem
oferecer uma recuperacdo mais rapida do investimento g geralmente, sdo mais faceis de
negociar, pois os licenciados buscam vantagens competitivas por meio da exclusividade. No
entanto, em alguns setores, licencas ndo exclusivas podem ser igualmente lucrativas, uma vez

gue a concessédo de multiplas licengas pode compensar o valor unitario menor.

Apesar de menos comum, a cessao de tecnologia tambémpode ser a mais indicada em
determinadas situacdes, especialmente emestagios iniciais e em parceria com empresas em
projetos de PD&I. Quando falamos de cesséo, é importante ressaltar que ndo héa previsédo de

pagamento de royalties, a remuneracdo somente épor taxa de acesso(ou taxa de cessao)

Ainda sobre os acordos de PD&lI, estes também tém influéncia sobrea valoragéo de
tecnologia, principalmente porque a empresa parceira € a Unica licencida possivel, além de
possuir cotitularidade. Assim, uma tecnologia negociada nesse contexto tera um valor menor do

gue se o licenciamento fosse feito para terceiros.

6.1 Aplicacaoadabordagede Custo

Para a aplicacdoda valoragéo utilizando a abordagem de Custo, séo os proprio s
desenvolvedores da tecnologia que dispdem dos dados. Isso torna o célculo mais facil para os
licenciantes, tanto para a definicdo do custo de substituicdo como o custo de reprodug¢do. Como
vimos no capitulo anterior, apesar deste nao ser o método mais preciso para adefinicao de
valor, ainda é uma metodologia a se considerar, especialmente em casoem que ndo ha

disponibilidade de dados para a utilizacdo de métodos de Mercado ou de Renda.

Um melhoramento recente para a aplicagdo do método de Custo € o aperfeicoamento

da valoracao do capital intelectual dos grupos académicos envolvidos no desenvolvimento da
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tecnologia. A Universidade Nacional Auténoma do México (UNAM)2 por exemplo, desenvolveu
uma metodologia especifica de quatro passos, baseada na identificacdo de pontos de valor
especifico Specific ValuePoints - SVP)para valorar também este capital, que considera os
equipamentos, softwares, processosde P&D e existéncia de financiamentos externosque muitas
vezes nao sdo computados nos célculosde custo tradicionais. Esse calcio é especialmente
relevante em casos de contratos de PD&lI, para que a universidade consigacalcular, mais
claramente, qual a sua contrapartida, em termos de capital intelectual prévio, em comparagéo

com a contrapartida da empresa.

No caso, por exemplo, de cessdo para uma empresa cotitular esse tipo de calculo pode
ser importante, pois ndo ha pagamento de royalties envolvidos. Apesar de serrelevante
entender qual o capital intelectual prévio da universidade, também é preciso considerar que iSso
ndo deve majorar significativamente a remuneracéo a ser paga a titulo de taxa decessaq pois,
seja existe umacordo PD&l, a tecnologia sé vai chegar ao mercado se forpor intermédio da

empresa cotitular, que muitas vezes tambémpode realizar novos projetos conjuntos no futuro.

O exemplo a seguir mostra a aplicagédo da abordagem de Custo em uma transferéncia de
tecnologia entre uma empresa da area farmacéuticauma ICT e uma fundacao de pesquisaem
acordo de PD&I para uma tecnologia ainda em estagio de maturidade TRL 3 A tecnologia foi
desenvolvida em colaboracdo entrea ICT, duas fundagdes e a empresa interessada em sua
exploragdo comercial. Dado o extenso processo de desenvolvimento ainda necessario, bem
como as etapas regulatorias pelas quais a tecnologia deve passar antes de ser lancada no
mercado i exigindo um investimento significativo de recursos fi a empresa optou por realizar
a cessaoda tecnologia. A empresa formalizou uma proposta de remuneracgéo pela cessao s
direitos de propriedade intelectual. A ICT, em conjunto com as demais parceiras, analisou a
proposta e apresentou uma contraproposta, resultante de uma valoracdo baseada no Custq
gue foi aceita. A empresa licenciada permanece desenvolvendo a tecnologiaque ainda nao

gerou solucdes disponiveis no mercado.

12 https://jart.icat.unam.mx/index.php/jart/article /view/470/466
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Cessdo de Tecnologia na Area
Farmacéutica

Lol
= 4\ Hll!;lll i /

g | W]

i - §
!
e ipem—— Area de Conhecimento: Farmacia

Aplicagdo: Medicamento

Desenvolvimento: A tecnologia foi desenvolvida em
colaboragdo entre a ICT, duas fundagdes e a
empresa interessada em sua exploragdo comercial,
via acordo de PD&I

Desenvolvimento e Parceiros

1 ICT

Instituigdo de Ciéncia e Tecnologia

2 Fundagdes
Financiamento e apoio a pesquisa

3 Empresa
Exploragao comercial do medicamento
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Maturidade da Tecnologia

1 TRL3

Estagio inicial de desenvolvimento.

2 Investimento Significativo
Dado o extenso processo de desenvolvimento
ainda necessario, bem como as etapas
regulatdrias pelas quais a tecnologia deve
passar antes de ser langada no mercado —
exigindo um investimento significativo de
recursos — a empresa optou por realizar a
transferéncia da tecnologia por meio de
cessdo.

Modalidade de Transferéncia

Cessao de Titularidade

Transferéncia completa dos direitos de propriedade intelectual.

Remuneragao

Taxa de Cessao

Remuneracgdo pela transferéncia da propriedade intelectual.
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Valoracao da Tecnologia — método de custo

Analise de Custos Incorridos e de
substituicdo

Determinagdo dos custos ja investidos no
desenvolvimento da tecnologia.

Analise de Capital Intelectual Prévio

Valoracdo do capital intelectual dos
grupos académicos envolvidos no projeto.

Impossibilidade de outros métodos

N3o ha base de dados de mercado para a
modalidade de cessdo, ndo sendo possivel
optar pela valoragdo por Mercado.

Devido ao estagio inicial da tecnologia,
ndo ha dados suficientes para a valoragdo
por Renda.

. Negocia¢do

Proposta da Empresa
Empresa formalizou proposta de remuneragao

pela cessao dos direitos de propriedade
intelectual.

Contraproposta

A ICT, em conjunto com as fundagdes
investidoras analisou a proposta e apresentou
uma contraproposta, baseados na valoragao da
tecnologia por método de Custo.

Acordo Final

A empresa aceitou os termos ajustados
propostos pelo ICT e pelas fundagGes. A
empresa licenciada permanece desenvolvendo
a tecnologia, que ainda ndo gerou solugdes
disponiveis no mercado.

Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligéncia artificial
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6.2 Aplicacada abordagede Mercado

Como vimos, uma grande parte da tecnologia desenvolvida pelas universidades e
centros de pesquisaencontram-se ainda em fase intermediaria de prontidao tecnoldgica,
geralmente TRL 4 ou 5. Nesse est4gio de prontiddop Vale da Morte da Inovacao, a tendéncia é
gue ainda demore alguns anos até que a tecnologia eskja pronta para atingir o mercado e,
assim, qualquer método relacionado a renda torna-se dificil de ser utilizado, necessitando

recorrer aos métodos de Mercado.

Para a aplicacéo pratica do método de Mercado, é essencial que haja acesso a unmbom
banco de dados de valoracéo de tecnologias e contratos de transferéncia de tecnologia para
gue, de fato, seja possivel uma analise comparativaQuanto mais dados a respeito de

transferéncia de tecnologia, melhor seré a qudidade da base para comparagéo.

Como exemplo de um banco de dados com muitas informagdes, podemos citar o

Transactional Academic Comparables TrackingTransACY da Association of University

© INPI, 2024

Technology ManagerdAUTM)!3. A AUTM é uma associacéo dosTechnology Transfer
Organizations (TTO9 dos EUA, similar aoF6rum Nacional de Gestores de Inovagao e
Transferéncia de Tecnologia (FORTE®@yasileiro. A base é muito ampla para identificacéo de
tecnologias semelhantes, porém como os valores sdo em délar, nuitas vezes é complexo trazer
para a realidade de outros paises Uma vantagem dessa base, por outro lado, € que as
instituicdes que assinam a base também podem aliment&la com valores de suas proprias
negociagdes,contribuindo assim para uma base ainda mask robusta. Outra vantagem dessa base
€ que ela é desenvolvida por universidades sendo, portanto, boa fonte de dados para a

utilizagdo do método de Mercado por ICTs.

:
s

A buscaem base de dadostem como objetivo achar um intervalo de valores minimos e
maximos, tanto para taxa de acesso, quanto para pyalties, eliminando do resultado os dados

outliers.

13 https://autm.net/transact
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Outra base para a aplicacdo do método de Mercado é a Royalty Range, da Europa, uma
base de dados com muita robustez e muitos dados disponiveis, sendo possivel ler até @
contratos em si. Entretanto, por sermuito mais detalhada, a quantidade de contratos incluidos
tende a ser menor do que a TransAct, quetrata os dados com maior anonimato, o que, em

determinados casos, pode ser uma desvantagem por caréncia dedetalhamento de informacoes.

Relevarte também considerar que, ao aplicar o método de Mercado, mais de um banco
de dados deve ser utilizado, assim como € importante que a propria instituicdo desenvolvedora
mantenha e alimente um banco de dados proprio de valoragao para permitir uma melhor

utilizagdo do método de Mercado.
6.2.1Valoracao por Leildao

Uma das formas relevantes de valoagéao € o leildo. Em determinadas situacdes os
licenciamentos exclusivos que ndo estiverem vinculados a uma parceria de PD&I precisan
obrigatoriamente passar por uma oferta publica. Sempre que ndo ha a participacao no
desenvolvimento da tecnologia, € recomendado que se faca a remuneragdo também com taxa
de acesso, para compensar todo o processo de desenvolvimento que nao teve a participacéo do
licenciado. Geralmente essa taxa de acesso pode ser dividida em parcelas: uma no inicio do

processo, a segunda quand se consegue a licenca e uma terceira quando vai para 0 mercado.

Assim, na Oferta Publica de tecnologia sao definidos critérios de avaliagdo das propostas
tanto em relagéo a percentuais de royalties, quanto a taxa de acesso. Para a determinacéo de
patamares minimos do leildo, geralmente é utilizado o método de Mercado, sejapara

estabelecimento de valores de minimos de taxa de acessoseja para ospercentuais de royalties.
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O exemplo abaixo mostra avaloracao de uma tecnologia farmacéutica TRL 4 para
cosméticos que passou por oferta publica. A tecnologia foi desenvolvida de maneira
independente pela ICT.Uma empresa manifestou interesse no licenciamento com exclusividade
da PI. Como atecnologia ndo foi codesenvolvida com a empresa,a ICT realizou uma analise de
conveniéncia e oportunidade para verificar a viabilidade de uma transferéncia exclusiva. Essa
andlise resultou em uma avaliagao positiva, e, a partir de entdoa ICT encerrou os contatos com
a empresa com o objetivo de publicar um Extrato de Oferta Publica para a tecnologia. Diante
desse contexto, foi conduzida uma valoracdo baseada noMercado, considerando ndo apenas o
diferencial competitivo da tecnologia, mas também os riscos relacionados acontinuidade do
seu desenvolvimento, j& que seu nivel de maturidade foi classificado como inicial. Vale ressaltar
gue, devido ao processo de licenciamento via Extrato de Oferta Publica, a valoragdo teve como
objetivo determinar apenas os valores minimos de remuneracgéo aplicaveis a transferéncia da
tecnologia. A proposta mais bem avaliada foi submetida pela empresa inicialmente interessada.
A empresa licenciada permanece desenvolvendo a tecnologia, que ainda néo gerou solugtes

disponiveis no mercado.
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Tecnologia Farmacéutica
para Cosméticos

Area de Conhecimento: Farmacia

Aplicacdo: Cosmético
Desenvolvimento: tecnologia desenvolvida pela ICT
para aplicacdo em cosméticos
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Maturidade da Tecnologia

I

TRL4

Tecnologia em fase inicial de desenvolvimento.

&3

Protétipo Validado

.
N

Demonstragao de funcionalidade em ambiente controlado.
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Modalidade de Transferéncia

1 Licenca Exclusiva 2  Extrato de Oferta Publica
Empresa licenciada detém o direito Processo transparente e competitivo para
exclusivo de uso da tecnologia. selec¢do do licenciado, quando ndo houve

acordo prévio de PD&I.

o

A TCHEET 71T THAAR) 1778
CORCCCT TYRTE e L

_— AmAEEL 11111 LTI, e
E—— (L /1111 ) //"—-’:—:_—:—_'::9/’
——— e

e ————— 7T 1 e

Forma de Remuneracao

Pagamento inicial para o direito

Taxa de Acesso i
de uso da tecnologia.

Pagamento periddico baseado nas

Royalties ]
vendas do produto ou servico.

Sublicenciamento Pagamento por autorizar outras
empresas a usar a tecnologia.
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Resumo do processo

1 Desenvolvimento
ICT desenvolveu a tecnologia de maneira independente

2 Interesse
Empresa manifestou interesse em licenciamento com exclusividade

3 Andlise de conveniéncia e oportunidade
ICT avaliou a viabilidade da transferéncia exclusiva que resultou em avaliagdo positiva

4 Publicagdo do Extrato de Oferta
ICT publicou Extrato de Oferta Publica

5 Valoragdo da Tecnologia
ICT determina valores minimos de taxa de acesso e royalties com base no Mercado

6 Licenciamento

Empresa inicialmente interessada apresentou proposta mais bem avaliada na oferta publica,
foi feito o licenciamento e a empresa permanece desenvolvendo a techologia, mas que ainda

nao gerou solugdes disponiveis no mercado

Abordagem de Valoracao - Mercado

Anadlise de Risco Analise de Diferenciais Mercadoldgicos
Avaliacdo dos riscos relacionados a Identificagdo dos diferenciais competitivos da
continuidade do desenvolvimento da tecnologia em relagdo aos competidores.
tecnologia, ja que o nivel de maturidade foi

classificado como inicial. Valores minimos de remuneragao

Como o objetivo era a oferta publica, a
valoragao teve como objetivo determinar
Pesquisa em base de transferéncia de apenas valores minimos de remuneragao
tecnologias similares. (royalties e taxa de acesso).

Pesquisa em base de dados

Fonte: CTITUFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligéncia artificial
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6.3 Aplicacddo metodo de Renda

A medida que a tecnologia vai se aproximando das etapas finais de desenvolvimento, ja
comeca a se tornar maisfacil a utilizacdo dos métodos de valoracdo por Renda. Para a aplicacéo
desse método, € importante considerar que, nesse caso, quem dispora dos dados sera a

empresa interessadana tecnologia.

Por esse motivo, uma formarecomendada de conseguir os dados, ésolicitar que a
empresa interessada informe uma série de dados relativos aos préximos 5 a 10 anostais como:
projecdo de venda futura, por unidade de medida; valor de venda e custo de producédo de cada
unidade; custo fixo de preparacdo da producéo; custos variaveis; além de informagdes

tributarias.

Importante considerar que as informagfes que as empresas apresentam devem ser
analisadas tecnicamente pelo licenciate para avaliar se a qualidade das informacée$* é
suficiente para que possam proceder com aanalise de Huxo de Caixa Descontado, de Valor

Presente Liquidoe outras técnicas de valoracdo porRenda.

© INPI, 2024

Na andlise por Renda, uma variavel importante € a definicdo da Taxa Interna de Retorno
(TIR) e, nesse sentido, a percepcado de valor sobre a tecnologia @m dado importante.
Tecnologias disruptivas, por exemplo, costumam ter TIR mais elevadas, enquanto pequenos

aprimoramentos possuem TIR mais baias.

Ainda em relacao ao método de Renda, a andlise de risco tecnologia é muito importante,

pois pode ter um impa cto significativo na validade da utilizacdo do método . Quanto maior o

;
s

risco da tecnologia, menor vai ser a validadeda aplicacdo dessemétodo.

14 Por exemplo, as vezes a empresa interessada s6 informa custos e pregos dprimeiro ano, sendo necessario
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O exemplo a seguir apresenta a aplicacao pratica de umlicenciamento de uma patente
desenvolvida em parceria entre uma ICT euma empresa interessada em sua exploracao
comercial. Considerando o avancado grau de maturidade da tecnologia, TRL 8¢ o registro do
produto no érgéo responsavel, foram levantados, em conjunto com a empresa parceira, 0S
dados necessarios parase aplicar uma valoragdo com base na metodologia de Renda. Além
disso, para refletir o cenario de mercado da tecnologia, também foi realizada uma valoragéo
baseada no Mercado. Os resultados de ambas asbordagens foram ponderados com base em
critérios técnicos, e a proposta de remuneracao da ICT foi definida. A empresa parceira aceitou a
proposta inicial da ICT. A solucdo desenvolva pela empresa licenciada através da tecnologia se

encontra disponivel no mercado.
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Licenciamento de
Vacina Veterinaria

Area de Conhecimento: Medicina Veterinaria

Aplicagdo: Vacina

Desenvolvimento: A tecnologia foi desenvolvida
em parceria entre uma ICT e uma empresa
interessada na exploragao comercial, via acordo de
PD&I

Tipo de Contrato

Licenga exclusiva

Somente para a empresa em parceria de PD&I.

Remuneragao da ICT

Royalties

Percentual sobre as vendas do produto.

Sublicenciamento

Percentual de 25% sobre os sublicenciamentos.
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Processo de Valoracao

Fase 1

Analise da maturidade da tecnologia:
TRL 8

Fase 2

Valoragdo com base na metodologia de Renda
(Fluxo de Caixa Descontado): dados fornecidos
pela empresa

Fase 3

Valoragdo de Mercado (analise de diferenciais
mercadoldgicos)

Fase 4

Ponderacdo dos resultados com base
em critérios técnicos

Abordagens de Valoracao

Renda

Fluxo de Caixa Descontado, considerando
receitas e custos.

Considerando o alto grau de maturidade da
tecnologia e o registro do produto no drgao
responsavel, foram levantados, em conjunto

Mercado

Analise de diferenciais mercadologicos e
da concorréncia.

Para refletir o cenario de mercado da

tecnologia, também foi realizada valoragao

por Mercado.

com a empresa parceira, os dados necessarios

para aplicar uma valoragdo com base na
metodologia de Renda.

Como exemplo de um banco de dados
com muitas informag¢des comumente
utilizado: TransACT da AUTM.
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Resultados da Valoragao

Os resultados de ambas as abordagens (Mercado e Renda) foram ponderados com base
em critérios técnicos, e a proposta de remuneragdo da ICT foi definida. A empresa
parceira aceitou a proposta inicial da ICT. A solugdo desenvolvida pela empresa licenciada
através da tecnologia se encontra disponivel no mercado.

© INPI, 2024

Pontos positivos

wryJ

1 Tecnologia 2 Parceria 3 Impacto
Estagio de maturidade A existéncia de Parcerjias bem o
avancado, com patente parceria prévia (PD&) sucedidas POSSIbIlItam
concedida, etapas de facilita o processo de o estébeleamento de
testes avancadas e negociacao. relagbes de longo

prazo, com novas
tecnologias
desenvolvidas.

acesso ao patrimonio
genético realizado, o

que aumenta o valor
da tecnologia.

Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligéncia artificial
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64. Utilizando mais de um mat@admderacao de valores

Como ja vimos, nenhum dos métodos mais utilizados é perfeito. Todos possuem
vantagens e desvantagens na sua aplicacdo. Por esse motivo, imleal é que se utilize pelo menos
duas metodologi as distintas de valoracao e, a partir desses dois valores, fazer uma pondeigio

entre eles.

Por exemplo, j& vimos que para tecnologias menos maduras,sem a possibilidade de
utilizacdo de método de Renda, podemos utilizar os métodos de Custo e o método de Mercado.

J& para tecnologias mais maduras, é possivel combinar ® métodos de Mercado e Renda.

Para os casos em que ambas as metdologias sédo consideradasindicadas, a ponderacéo
€ uma média simples entre os dois valores determinados. Ja quando um dos métodos é mais

indicado para o caso em questao, é possivel fazer uma ponderagdo 8@20 ou até 90/10.

O exemplo a seguir retrata 0 caso de uma empresa que ndoapresentou, inicialmente,
dados suficientes para a aplicagdo de método deRenda. Por esse motivo, o0 métodoinicialmente
aplicado foi o de Mercado, comparando a tecnologia com similares. Entretanto, no momento da
negociacao, a empresainformou dados financeiros que puderam ser aproveitados para uma
ponderacdo também se aplicando o método de Renda. No caso concreto, atecnologia foi
desenvolvida de forma independente pela ICT, que recebeu o interesse da empresa em licenciar
a Pl de maneira ndo exclusiva. Dada a natureza da PI e as informacdes fornecidas pela empresa,
realizou-se uma valoragédo baseada no método de Mercado para determinar os valores de
remuneragdo. A empresa, por sua vez, apresentou uma contraproposta aos termos sugeridos
pela ICT, embasada em seus dados financeiros. Esses dados foram analisados, e uma nova
valoragéo, desta vez pelo método de Renda, foi conduzida para avaliar a viabilidade da
proposta. Com base nessa andlisea ICT aceitou os termos propostos. A solucdo desenvolvida

pela empresa licenciada através da tecnologia se encontra disponivel no mercado.
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Licenciamento de
software

Area de Conhecimento: Matematica
Aplicagao: Aplicativo para Celulares

Desenvolvimento: ICT

© INPI, 2024

Resumo do Processo

Desenvolvimento

1 A tecnologia foi desenvolvida de forma
independente pela ICT.

Empresa

) Interesse da empresa licenciar a Pl de
maneira ndo exclusiva.

J J
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Tipo de Contrato

Licenga nao exclusiva

Licenciamento sem exclusividade para uma
Startup.

Remuneracgao da ICT

Royalties

Geralmente ndo € comum para softwares,
mas esse previa assinaturas mensais —
licengas pagas.

Taxa de Uso

Geralmente softwares pagam apenas taxa de uso
/licenciamento.

Valoragao

A maturidade da tecnologia era TRL 5. No caso de
programas de computador, esse desenvolvimento
costuma ser mais rapido. Com esse nivel de maturidade
ja é possivel tentar uma valoragdo por Renda, pois esta
mais proxima da comercializagdo, em especial com
programas de computador, que possuem menos custos
de implantagdo.

1 Mercado

Determinagdo de valores de remuneragéo.

2 Renda

Fluxo de caixa descontado baseado em
dados financeiros da empresa.
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Processo de Negociacao

1 ICT
Apresentou valoragdo inicial com método
de Mercado.

2 Empresa

Fez contraproposta com base em Renda e
dados financeiros que a ICT ndo dispunha
previamente.

3 IcT

Analisou os dados de Renda e aceitou
os termos propostos.
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Resultados da Transferéncia

Transferéncia bem-sucedida, beneficiando ambas as partes.

J J

Receita por royalties provenientes das assinaturas mensais do

ICT
Software.

A solucdo desenvolvida pela empresa licenciada por meio da

Empresa . . .
p tecnologia se encontra disponivel no mercado.

Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmale inteligéncia artificial
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65. Taxa de Sublicenciamento

As vezes um parceiro esta interessado emlicenciar a tecnologia para fazer mais etapas
de TRLpara, apds,sublicenciar para outros. Nesses casos, é importante cobrar uma
porcentagem sobre os royalties de licenciamento. O ideal € que todos os acordos prevejam uma
porcentagem de taxa de sublicenciamento, exceto nos acordos quenao permitem
sublicenciamento, como know-how e software. Geralmente, a taxa de sublicenciamento nas ICTs
brasileiras € de50%. Ouseja, no caso de em um acordo um sublicenciamento negociarem um

royalty de 4%, 2% ficara com a ICT.

6.6. Remuneracao parfcipacaacionaria

Como visto no capitulo 4, uma forma de remuneracao possivelé uma empresa
interessada na propriedade intelectual adquirir uma participagdo acionaria na empresa de

forma a ter direito a uma participagdo nos lucros. Um exemplo real é apresentadoa seguir.

© INPI, 2024
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Spin-off de uma
universidade remunerada : ¢
por usufruto de agdes

Area de conhecimento: Inteligéncia Artificial
Aplicagdo: Plataforma de rede neural artificial
Desenvolvimento: spin-off de um grupo de

pesquisa e uma universidade

Tipo de Contrato Remuneragao Valoragao
Cessdo da Tecnologia Usufruto de Agdes Consultoria Externa e NIT
A Universidade cedeu as tecnologias Modelo inovador que garante 3 Valuation do valor da empresa feito
para a spin-off, em vez de licencid-las, Universidade a participacdo nos lucros por consultoria externa contratada
garantindo a participagdo da e na venda da empresa, sem direito a pela spin-off e valoragdo das Pls
Universidade. voto. realizada pelo NIT.
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Um Modelo Inédito no Brasil

r—r

1 Modelo Paper to PIB

Transformar pesquisas académicas em produtos e servigos que geram
riqueza, inspirado em modelos internacionais.

Vi
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2 Avangos do Marco Legal

0 modelo se baseia no Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo de 2016,
que permite a participagao de universidades em empresas inovadoras.

3 Remuneragdo da Universidade

0 modelo da Kunumi serve como referéncia para outras universidades e

institutos de pesquisa interessados em aplicar o usufruto de agoes.

Beneficios para a Universidade
(No ambito do Acordo de PD&I)

Capacitagdes e Especializagdes

1 A parceria com o grupo de pesquisa sera fortalecida com capacitagoes

© INPI, 2024

e especializagoes.

Uso Remunerado do Laboratério

2 0 Banco utilizara o laboratério de forma remunerada, contribuindo

para a formaga@o de mestres e doutores.

Formacdo de Talentos

3 A parceria garante a continuidade da formacgdo de profissionais

qualificados em IA pela universidade.

.
<

Independéncia e Foco em P&D

Cultura e Investimento Protagonismo em IA Beneficios para o Bradesco
A Kunumi mantém seu CNP, cultura e A empresa busca elevar o status da 1A A aquisicdo da Kunumi permitird ao
investimento em pesquisa e no Brasil, participando da conversa Bradesco avangar em IA,
desenvolvimento, mesmo apds a mundial como proponente de solugdes. impulsionando o grupo.

aquisicdo.

Fonte: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligéncia artificial
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6.7. Etapagara a aplicacdo de métodos de valoracao

Os casos apresentados demonstraram, de maneira objetiva, que a escolha e aplicacdo da
melhor combinacao de métodos ira depender, basicamente, do tipo de relacdo entre o
desenvolvedor e a empresa em termos de parceia, qual o tipo de licenciamento 8 exclusivo ou

nao exclusivod ou cessao, e do estagio de maturidade datecnologia.

Como visto, portanto, a valoracéo dos ativos intangiveis, se baseada em critérios
especificos e prédefinidos pelas instituicbes desenvolvedoras, pode ser uma forma de facilitar
as metodologias mais complexas de célculo, simplificandoas de maneira objetiva, porém sem
abrir mao do rigor no estabelecimento de critérios especificos adequados a cada situagédo.A
partir desse entendimento, podemos resumir as etapas da valoragadono contexto da
transferéncia de tecnologia conforme a Hgura 10, que apresenta os passosdesde o momento

gue é demonstrado o interesse na negociacag até o pagamento de royalties no mercado.

Quando a negociacao € iniciada é necessario primeiramente definir qual o tipo de
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contrato e a forma de remuneracédo da propriedade intelectual (etapa 1), conforme apresentado
no capitulo 4, resumido na FHgura 3. Apos a definicéo do tipo de contrato e do tipo de
remuneragao, as clausulas do contrato precisam ser definidas(etapa 2). No caso brasileiro, como

visto, a AGU tem uma série de modelos de contratos para cada tipo deremuneragéo.

A partir da defini¢@o inicial das clausulas contratuais, éniciado o processo de valoracao
da propriedade intelectual propriamente dito. Para isso é feito o levantamento de todos os
dados disponiveis para que a valoracdo seja a mais completa possivel. Inicialmenteé necessario

um levantamento, junto aos desenvolvedores, dos dados sobre o custo de desenvolvimento da

oy

Pl (etapa 3). A seguir, € feita uma analise nas bases de contratos que possibilitem comparar os
valores de outras tecnologias similares (etapa 4). Caso a empresa interessada no negécio ja

disponha de dados suficientes do mercado paraque sejam feitos calculos de Huxo de Caixa

Descontado e Valor Presente Liquido, o método de Renda pode ser aplicado no processo (etapa
5).
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Apo6s o levantamento dos dados disponiveis, é possivel calcular uma faixa de valores
maximos e minimos baseadh em uma ponderagédo dos métodos utilizados (etapa 6). Munido
desses valores iniciais, € iniciado o0 momento da negocia¢do em si, no qual € tomada a decisao
sobre as clausulascontratuais e quais as taxas de remuneracag de fato, serdo aplicadas ao
contrato (etapa 7). Apds a assinatura do contrato, a propriedade intelectual é entao,
compartilhada entre a instituicdo desenvolvedora e a empresa(etapa 8), com esta ultima
comecando a se preparar para a introducédo datecnologia no mercado (etapa 9).A Ultima etapa

é, portanto, a tecnologia estar disponivel no mercado (etapa 10).

Figura 10 0 Resumo: Etapas da valoragdo de tecnologia
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