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Valoragao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacdo Pratica em Processos de Negociacdo

Apresentacao

Este guia didatico foi preparado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) com o objetivo de apresentar os principais métodos de valoracao de ativos
intangiveis disponiveis e discutir como escolher e aplicar, objetivamente, esses métodos,
em especial no contexto das negociacoes de ativos de Propriedade Intelectual. Para um
melhor entendimento dessa aplicacao pratica, foram selecionados alguns casos reais de
negociacao e valoracao de ativos com o apoio da Coordenadoria de Transferéncia e

Inovacao Tecnoldégica (CTIT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Este material destina-se a profissionais e gestores de tecnologia que ja possuem
conhecimento prévio em propriedade intelectual e em transferéncia de tecnologia.
Entretanto, apesar de ser voltado para profissionais, esse guia tem carater simplificado,
nao tendo o objetivo de substituir os processos internos ou externos de valoracao, mas de
apresentar algumas aplicag¢oes praticas dos principais métodos de valoragao de ativos nos
processos de transferéncia de tecnologia. A construciao de um entendimento mais
disseminado entre todos os participantes do processo de negociacao, ofertantes e
demandantes, é uma etapa importante do amadurecimento do processo inovativo no

Brasil.

Bons estudos!
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Valoragao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negocia¢do

2. Introducao

Ativos de Propriedade Intelectual (PI), tais como patentes, marcas, direitos autorais,
desenhos industriais, softwares e indicacdes geograficas sao tipos de ativos intangiveis que se
distinguem pelo fato de serem legalmente protegidos. Como sao passiveis de protecao, a
propriedade intelectual se torna um direito formal de seus detentores, e, portanto, pode ser
transferida ou negociada. O valor de um ativo de Pl deriva, principalmente, de sua capacidade
de excluir concorrentes de um determinado mercado. Essa exclusividade possibilita as empresas
detentoras de Pl receberem lucros mais altos do que seus concorrentes, garantindo retorno
sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Marcas, desenhos industriais e
indicagdes geograficas, por sua vez, garantem a diferenciacao de produtos no mercado,

reforcando a identidade das empresas e gerando fidelidade dos consumidores.

© INPI, 2024

Os direitos de propriedade intelectual sGo
ativos intangiveis legalmente protegidos que
podem ser transferidos e negociados e,
portanto, lhe serem atribuidos 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

.
<

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

significa necessariamente que esse valor seja facilmente calculado ou identificado.

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

para adquirir um bem ou servico em uma transacao. Ou seja, ele nasce no momento da

transacao, isto é, quando comprador e vendedor decidem por quanto o negdcio sera fechado.
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Tendo isso em mente, o primeiro passo para definir o valor de uma tecnologia, de uma
marca ou de um programa de computador, é entender que esse mercado ndo funciona como
um mercado de bens e servicos comum. 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 compradores e
vendedores e produtos similares possuem valores semelhantes. J& na comercializagao de
propriedade intelectual, o valor da transacao nao sera exatamente o mesmo das transacoes

de bens ou servigos equivalentes.

As marcas, por exemplo, conferem diferenciacdo de tal maneira que sabemos que um
bem ou servico de determinada marca pode custar muito mais do que seus concorrentes
genéricos ou similares e, ainda assim, muitos compradores escolherdo esse bem ou servi¢co mais
caro. Produtos com indica¢des geograficas também sdo reconhecidos pelo consumidor como
produtos de maior qualidade e reputacao, podendo, portanto, ser vendidos por pregos
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 e, 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 transacao tradicional. Nao temos um mercado onde
diversos vendedores estdo oferecendo bens ou servicos semelhantes, pelo contrario, estamos
diante um bem Unico, tdo Unico que seu proprietario tem um direito exclusivo, seja pela
detencao da patente ou pela manutenc¢do de um segredo industrial ou know-how?, que impede

qualquer outra pessoa de oferecer esse mesmo ativo.

;
s

1 Quando se trata de segredo industrial, know-how e servicos 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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Para ter lucro acima da média, um bem ou servi¢o comercializado precisa, ou ter custos
menores do que seus concorrentes — pela introducao de um novo processo de producao, por
exemplo — ou poder ser oferecido por um valor mais alto, como no caso da diferenciagéo
proporcionada por marcas, desenhos industriais ou indicacdes geograficas. Assim, podemos
entender que o valor da Pl nao é igual ao custo de desenvolvé-la, mas relacionado a

possibilidade de garantir retornos mais altos que seus concorrentes.

Outro ponto importante que, as vezes, pode causar confusdo € o valor da propriedade
intelectual nos balangos patrimoniais das empresas. Diferentemente do que se pode pensar, o
quanto 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 balancos
patrimoniais, sé podem estar representados o custo histérico dos ativos intangiveis, que pode
ser tanto o valor de uma aquisi¢do de Pl ou os custos efetivos para desenvolvé-la e protegé-la.

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

\Z B
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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 valoracao de Pl ndo €, podemos avancar para um maior
entendimento de como a propriedade intelectual pode ser valorada. O direito de Pl é apenas
um direito legal, que se nao for apropriadamente desenvolvido e incorporado as atividades
empresariais, dificilmente tera seu valor elevado. Pensando nesses conceitos, esse guia trara
uma visdo sobre a valoracao de ativos intangiveis que se baseia ndo somente em calculos

matematicos para a definicao de valores fixos, mas como um processo integrado e continuo ao
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Abordaremos, primeiramente, as possibilidades de criacao de valor a partir de um ativo
de propriedade intelectual. Uma das possibilidades de criacao de valor ocorre quando esse
titulo é transacionado. A propriedade intelectual, assim como os bens tangiveis, pode ser
negociada entre diferentes agentes por meio de licenciamentos ou cessdes. Chamamos
comumente algumas dessas transagdes de 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 possiveis para se valorar um ativo. Pode ser em
processos de financiamento, para uso como garantia, pode ser usado por razdes contabeis das
empresas, para gestao do portfélio e decisdes de investimento em P&D, entre outros. E para
cada um desses objetivos, a aplicacdo dos métodos de valoragdo pode ser feita de forma
distinta. Importante ainda perceber que o valor estimado nao é um valor fixo que permanecera
0 mesmo ao longo dos anos. No caso de patentes, por exemplo, quanto mais proximo ao prazo
de expiragdo, a probabilidade é que seu valor esteja menor do que em anos anteriores. Por
outro lado, as marcas, se bem gerenciadas por seus detentores, tendem a ter valores cada vez

maiores ao longo do tempo, pois podem ser prorrogadas indefinidamente.

© INPI, 2024

Esse guia avancara entdo para a aplicacao pratica e simplificada dos principais métodos
de valoracdo de ativos intangiveis, especialmente 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 a negociac¢ao, pois € uma etapa fundamental para que os contratos sejam, de
fato, consolidados. Importante reforcar, como dito anteriormente, que a valoracao é uma etapa

anterior ou até simultanea ao processo de negociagdo e que valores definidos anteriormente a

;
s

negociacao nao necessariamente serao, de fato, os precos definidos para as transacdes.
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Entendemos que, se no momento da negociacdo, ambas as partes ja possuirem um
intervalo de valor maximo e minimo para a transacdo, o processo de negociagao ficara muito
mais facil. A partir desse entendimento, esse guia avangara para os métodos propriamente ditos
de valoragdo. Basicamente, todos os ativos podem ser valorados com base nos custos
envolvidos no seu desenvolvimento, no mercado (comparando com transagdes semelhantes),
ou na renda (aumento no lucro esperado com a venda). Sabendo a teoria por tras dessas trés
abordagens, j& podemos avancar para o ponto mais relevante: diante dessa quantidade de
teorias de valoragao disponiveis, como na pratica podemos valorar cada ativo propriamente

dito?

A resposta a essa pergunta ira depender de alguns fatores, como o tipo de transagédo
(licenciamento exclusivo, licenciamento ndo exclusivo, cessao ou venda), o estagio de
desenvolvimento dessa tecnologia, a existéncia ou ndo de substitutos e, sobretudo, a percepgao
de valor daquele bem ou servico. Para isso, esse guia didatico mostrara alguns exemplos de
como os métodos tradicionais de valoracdo foram aplicados em alguns casos reais de

transferéncia de tecnologia.

Esse guia 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 aplicacdo dos
métodos. A valoracao, no contexto da comercializagdo de direitos de propriedade intelectual, é
uma atividade prévia e simultanea ao momento da negociagdo, nao significando, portanto, que
um valor calculado com base em métodos mais sofisticados seja necessariamente mais efetivo
que os calculados de forma mais pratica e seguindo regras e politicas proprias de cada

instituicao.
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M 3. Valor Economico dos

Ativos Intangiveis

Para que um ativo de propriedade intelectual se torne, de fato, uma inovacao e
impulsione o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico, sua exploragao deve envolver
estratégias para geracgdo de valor. O direito de exclusdo conferido ao titular dos ativos nao
possui, por si sd, um valor intrinseco. O valor do direito de propriedade intelectual sé existe
guando é explorado comercialmente e, portanto, é necessario o estabelecimento de estratégias

de criagdo de valor de propriedade intelectual, conforme sintetizadas na Figura 1.

© INPI, 2024

Figura 1 - Principais formas de criacao de valor 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)

-
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A forma mais intuitiva de exploracdo da propriedade intelectual é por meio de seu uso
direto na produgao e comercializacao de bens e servigos. A incorporagao de patentes, marcas,
desenhos industriais ou indicagdes geograficas em produtos e servicos 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 concorréncia imperfeita, a diferenciacdo de produtos por meio da propriedade
intelectual é capaz de agregar valor, gerar distingdo entre os produtos e criar barreiras a
entrada, fazendo com que a formagao de precos se afaste do mercado em concorréncia
perfeita®, e passe a existir a formacdo de precos baseada na percepcao do consumidor.
Afastando-se do modelo de concorréncia perfeita, a geracao de lucros — via aumento de pregos
ou reducao de custos de produgao — e o aumento de poder de mercado tornam o ambiente

mais propicio a novas inovacoes.

Além do uso direto da propriedade intelectual pelo seu titular, outra forma de extracdo
de valor deriva da possibilidade de transferéncia dos ativos, tais como licenciamento e cessao.
O licenciamento consiste na transferéncia de direitos de uso da PI a terceiros, em troca de
remuneracao e royalties. O licenciamento é especialmente relevante para universidades, centros
de pesquisa e startups que nao dispdem dos demais fatores de producao necessarios para levar
a inovagao ao mercado, mas também pode ser um meio para que empresas maiores expandam
seus negdcios em novos mercados sem precisar dispor dos investimentos necessarios para a
exploracao direta. A franquia, por exemplo, € uma modalidade de licenciamento que envolve a
transferéncia de um sistema completo de negdcios, incluindo marca, know-how e processos
operacionais. E uma forma eficaz de expandir rapidamente um negécio e alcancar novos

mercados.

2 O modelo em concorréncia perfeita, no quais os precos sdo iguais ao custo marginal, ndo ha possibilidade de
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No contexto da extragado de valor pela propriedade intelectual, emerge ainda o conceito
de IP Financing, ou financiamento baseado em propriedade intelectual, um modelo de
financiamento inovador que leva em consideragdo ativos intangiveis, como patentes, marcas ou
direitos autorais, para se obter capital. Ao invés de utilizar bens fisicos, como imoveis ou
equipamentos, as empresas podem usar seus ativos de propriedade intelectual para atrair

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

Em relacdo ao processo de valoracdo dos ativos em si, € importante ter em mente que o
valor da propriedade intelectual é volatil ao longo do tempo e depende do contexto do
mercado no qual se encontra. Assim como os ativos intangiveis podem criar valor em processos
de fusGes e aquisi¢des, com o pagamento de royalties, ou como colateral de um financiamento,
em cada uma dessas situacdes seu valor pode ser definido de maneiras diferentes. E é essa
complexidade e volatilidade que, somadas as incertezas envolvidas em processos inovativos, faz

com que o processo de valoracao nao seja tao simples.

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

Em compensacao, a gestao da propriedade intelectual pode aproveitar justamente essa
volatilidade do valor dos ativos intangiveis para o beneficio da empresa ou instituicao a longo
prazo. Uma das formas de maximizar o valor da propriedade intelectual é a utilizacdo nao
apenas de um registro Unico, mas uma combinacao de diversos ativos de propriedade
intelectual, com o objetivo de manter o valor do bem ou servico ao longo do tempo. As
patentes, apesar de serem uma das formas mais importantes de criagdo de barreiras a entrada
de concorrentes, tem uma duracao 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 a um produto
ou servico 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 visao de como a propriedade intelectual pode agregar valor ao
longo de todo o ciclo de vida do produto, considerando a possibilidade de protecdo por cada
ativo de Pl de acordo com a temporalidade de vigéncia maxima de cada direito. Fica evidente a
importancia de uma boa gestdo de marca, Unico ativo que pode ser renovado indefinidamente,
combinada a outras formas de protecdo da Pl com funcdes relacionadas a funcionalidade ou

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

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

Fonte: Adaptado de Conley e Szoboscan (2001)

A gestdo da propriedade intelectual, portanto, precisa considerar essas formas distintas

de geracao de valor para maximizar os lucros a longo prazo. A gestdo 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 institui¢ao.

Outro ponto relevante é a necessidade de fazer uma auditoria de Pl antes de efetuar
qualquer valoracao. Ou seja, é necessario identificar questdes relativas a disponibilidade, tempo
de protecdo, paises onde a Pl esta protegida, entre outros. Essas respostas sdao determinantes,

pois podem interferir sobremaneira no valor da propriedade intelectual em si.
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Para uma gestao eficaz que maximize o valor do portfolio de propriedade intelectual, é
necessario identificar os ativos passiveis de protecdo, protegé-los adequadamente, garantir
vigilancia contra infracbes, além de monitorar continuamente esses direitos, a fim de manté-los
sempre disponiveis e evitar litigios. Além disso, a estratégia de utilizagdo de cada direito deve
ser bem definida, com foco em maximizar o valor da Pl por meio de licenciamento ou
exploragdo direta. Em resumo, uma gestdo eficaz da Pl e das estratégias de comercializacdao
podem proteger e potencializar os ativos intangiveis da empresa, contribuindo para seu

crescimento e sucesso a longo prazo.

© INPI, 2024
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4. A Valoracao de Propriedade
Intelectual no contexto da
Negociacao de Ativos de PI

A partir da concessao do direito de propriedade intelectual ou da sua expectativa de
direito, o ativo intangivel pode ou ndo ser comercializado. O titular do direito de propriedade
intelectual tem algumas formas de levar a inovagdo ao mercado: ou o préprio detentor produz e
comercializa o bem ou servi¢o; ou o direito é transferido, por meio da cessao ou licenciamento,

para a utilizacdo por terceiros, mediante negociacao entre o ofertante e o demandante.

E importante reconhecer que o ativo de propriedade intelectual, por si so, € apenas um
dos componentes necessarios ao processo produtivo. Para extrair seu valor, é necessaria a

combinagao com outros fatores complementares de producao, tais como marketing, logistica e
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distribuicdo. Assim, torna-se necessario admitir acordos contratuais que permitam a
combinagao da propriedade intelectual com os demais fatores complementares a fim de

possibilitar a apropriacao de valor comercial.

No caso de patentes, por exemplo, quando o desenvolvedor da tecnologia € uma
universidade, um centro de pesquisa ou uma microempresa®, muitas vezes o licenciamento é a
Unica maneira de levar a tecnologia ao mercado. Isso ocorre porque esses agentes ndo dispdem
de outros fatores complementares de produgao e distribuigao, tais como plantas, canais de

distribuicdo e logistica. Isso posto, deve haver a compreensao que, a medida em que as

.
<

patentes sao geradas fora das empresas, ha um gargalo a ser superado para que, de fato, a

inovacao aconteca.

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

de invengdo foram efetuados por Pessoas Fisicas, 26,6% por ICTs e 12,1% por micro e pequenas empresas. Somente 25,9%
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Agregado a isso, é importante frisar que, para o licenciamento ocorrer, deve haver um
interesse por parte das empresas nos direitos de propriedade intelectual que estdo sendo
desenvolvidos. Para entender essa dinamica, cabe recorrer aos conceitos de impulso
tecnologico* e de demanda de mercado. Embora ambos coexistam em um ambiente saudavel
de inovacdo, deve se levar em consideracdo que, no caso do impulso tecnoldgico, muitas vezes
as empresas podem nao estar preparadas, técnica e financeiramente, para implementar ou
desenvolver os ativos complementares necessarios para incorporar os ativos de Pl a seu
portfolio. Isso é particularmente relevante para universidades, que muitas vezes desenvolvem
projetos de alta tecnologia, mas enfrentam dificuldades para identificar potenciais interessados.
Ja pelo lado das empresas, muitas vezes os negdcios demandam solugdes especificas, que
podem ndo estar disponiveis nas universidades. Nesse aspecto, destaca-se a importancia dos
acordos de parcerias anteriores ao desenvolvimento da tecnologia, tais como os acordos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao (PD&I), que firmados antes da criacdo e protecao dos
ativos de propriedade intelectual, podem garantir vantagens na transferéncia de tecnologia,

como acesso exclusivo a patentes ou condigdes diferenciadas de remuneracdo, considerando o

00

investimento prévio no desenvolvimento.
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Demanda de Mercado

\ ._@_.

Desenvolvimento Produgao ovacao Mercado Consumidores

Impulso Tecnoldgico

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

O mercado de transagao envolvendo tecnologia, como visto, ndo funciona da mesma

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

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

sdo desenvolvidas em centros de pesquisa e universidades, sem uma demanda especifica do mercado. Uma vez maduras,
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deveriam ser entendidos ndo como uma transagdo Unica, mas como uma possibilidade de
construcdo de parcerias estratégicas de longo prazo entre agentes que possuem ativos

complementares e que, portanto, compartilham de interesses mutuos.

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

termos de valoracao de tecnologia.

~ entre o objetivo essencial das

_pep -
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P e uso do conhecimento e a possibilidade
< T T - de geragdo de receitas advindas do seu
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- ! 4
o
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Fonte: Adaptado de OMPI (2021)

Para os contratos de licenciamento serem bem-sucedidos, o escopo da licenca,
obrigagdes das partes, clausulas de protecao e, sobretudo, o préprio valor das remuneracoes,
precisam ser bem definidos. Diante deste cenario, apoiar a criacdo de um ambiente propicio ao

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

estabelecimento de boas praticas de licenciamento, pode ser uma contribuicdo neste contexto.
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Importante ter em mente que o licenciamento ocorre no ambito de relacdes de negdcios em

gue novos acordos e parcerias sdo frequentemente importantes e esperados.

4.1. Tipos mais comuns de contratos negociados

Superadas as questdes estratégicas do processo de negociacdo, podemos avangar para a

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

Os tipos de contratos mais comuns sao os contratos de licenciamento. Este contrato
concede uma permissdo temporaria para que um terceiro utilize um direito relacionado a
propriedade intelectual com o objetivo de exploracao comercial. Os licenciamentos podem ser
exclusivos, quando somente uma empresa tera a permissao de utilizar o direito, ou ndo-
exclusivos, quando o direito pode ser utilizado por uma ou mais empresas. Em relagdo ao
licenciamento nao-exclusivo, geralmente o primeiro contrato de licenciamento ira definir
patamares minimos de remuneracdes, ou seja, um segundo licenciado pagara maiores taxas a

empresa detentora da tecnologia pois o risco do negocio ja sera menor.
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Outro ponto de negociacdo € o sublicenciamento, que consiste na possibilidade de 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 ndo

podera ultrapassar o prazo de vigéncia dos ativos registrados que serdo licenciados.

Outra modalidade de contrato é a cessdo. Nesse caso, é efetuada a transferéncia

:
s

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

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

Ja os contratos de transferéncia de tecnologia sem direitos de Pl formalizados se

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

aquisicdo 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 informagéo e dados
técnicos para permitir a fabricacdo dos produtos e/ou processos; e em contrato de Servigos de
Assisténcia Técnica (SAT), que envolvem a prestacdo de servicos e estipulam as condigdes de
obtencdo de técnicas, métodos de planejamento e programacao, bem como pesquisas, estudos
e projetos destinados a execucao ou prestagao de servigos especializados quando relacionados

a atividade fim da empresa.

4.2. Formas de remuneragao

Mas como é feita a remuneracdo 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
servicos que utilizam a tecnologia licenciada. Essa porcentagem se chama royalty e é aplicavel
com frequéncia nos licenciamentos. Nos contratos de cessao ndo ha o pagamento de royalties,

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

desenvolvedor recebe.

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

taxa esta relacionada especialmente a casos sem acordos prévios de PD&I e com oferta publica.

:
s

As razdes normalmente apresentadas para a cobranca dessa taxa sdo os custos pagos pela parte
gue desenvolveu a tecnologia até seu estagio de maturidade atual. A taxa de acesso € um valor
fixo, independentemente do sucesso ou uso futuro da tecnologia. A taxa de acesso, no caso da
modalidade de cessdo, é chamada também de taxa de cessd@o e geralmente € a Unica taxa

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

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

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

pagamento em que a remuneracao é definida pelo uso do servico especifico. A taxa é baseada
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no valor do uso, como o nimero de transagdes processadas, a quantidade de dados
armazenados ou o nimero de usuarios que acessam o software. Esse modelo é diferente dos
modelos tradicionais de precos 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 caso de a negociacao
nao estar relacionada a produtos ou servigos, mas a processos, situacao na qual ndo é possivel a

remuneragao por royalties.

Uma outra forma de remuneracdo acontece nos casos em que a empresa interessada na
tecnologia adquire uma participacdo acionaria na empresa que detém a tecnologia, passando a

ter direito a uma participag@o nos lucros.

Em resumo, a Figura 3 apresenta os principais tipos de contratos e as formas de
remuneragao mais comumente utilizadas para cada um deles. Importante frisar que se trata de
um modelo simplificado de determinacdo de remuneracao por tipo de contrato, cabendo as
partes envolvidas em cada negociacdo determinarem qual a melhor forma de remuneracao

entre eles.

Figura 3 - Tipos de contratos e formas de remuneracao - simplificado

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

Varias

Mais de um
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

modalidades
de licencas
distintas

Geralmente
Taxa de Uso

No Brasil, a Advocacia-Geral da Unido (AGU) estabeleceu a padronizacdo de minutas de

contratos para todas as Institui¢des Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICTs) brasileiras. O

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N\ ) 2



© INPI, 2024

;
s

Valoragao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negocia¢do

objetivo dessa iniciativa é garantir uniformidade e seguranca juridica nos instrumentos de
transferéncia de tecnologia, colaboracdo em pesquisa e desenvolvimento, e prote¢édo da
propriedade intelectual, facilitando o processo de inovacao e cooperagdo entre as ICTs e o setor
privado. A adogdo dessas minutas padrdo visa a otimizacdo das praticas contratuais,
assegurando a conformidade com a legislagdo vigente, especialmente no que tange a Lei de

Inovacao e demais normativos aplicaveis ao setor.

A criagdo de modelos de minutas padrao para os diversos tipos de contrato de
tecnologia favorecem muito o processo de negociacao, restando justamente a definicao de
valores como pontos principais de negociagdo dos contratos. O processo de negociagao é
muito mais simples se a parte interessada também ja tiver uma contraproposta de valoragdo. A
participacao das equipes de valoracao, tanto dos licenciadores como dos licenciados, no
momento da negociacdo permite que se volte aos calculos ainda durante o processo de
negociacao, definindo de antemdo o que pode ser analisado e negociado, bem como uma
defini¢do de valores maximos e minimos definidos previamente. Ou seja, a valoragdo prévia,
tanto do ofertante quanto do demandante, deve encontrar uma gama de valores passiveis de
negociagdo, bem como dos pontos que podem ser ajustados e aqueles que sao inegociaveis.
Também por isso, é importante que haja uma disseminagdo maior do processo de valoracdo

para as empresas, para que a negociagao seja menos complexa e mais efetiva.
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Como obter ajuda?

Q A definicdo dos objetivos e do contexto da valoracdo de Pl é um passo essencial, pois orienta
a escolha da estratégia e dos métodos mais adequados. A valoragao de ativos de Pl pode ser realizada
internamente ou por entidades especializadas. No caso de avaliacdes internas, é importante que as
organizagdes 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 escritérios nacionais de Pl e organizacdes publicas oferecem ferramentas
gratuitas para auxiliar pequenas e médias empresas na realizacdo de valora¢des basicas. Entre essas

ferramentas destacam-se o IPscore e o IP Panorama 2.0.

No México, a Universidade Nacional Auténoma do México (UNAM), disponibiliza um guia
com os principais fatores a serem levados em conta no financiamento de projetos de pesquisa,
acordos de transferéncia de tecnologia e iniciativas de colaboragdo académica entre os setores

publico e privado.

Se sua instituicdo esta negociando uma transferéncia de tecnologia, acesse no site da AGU
do Brasil a série de checklists e modelos de contratos que servem como guias praticos para a

formalizagdo de acordos envolvendo propriedade intelectual nas ICTs. Entre os documentos
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disponibilizados estdo o Checklist para Cessao de Patente, Checklist para Licenciamento de Patente
e Checklist para Transferéncia de Tecnologia Ndo Patenteada. Além disso, hd modelos de contratos
para cessdo, licenciamento e transferéncia de ativos tecnoldgicos, garantindo que os gestores
possam conduzir negociagcdes com maior seguranga e embasamento legal no Brasil. Esses recursos
sdo essenciais para padronizar processos e assegurar que todos os acordos respeitem as exigéncias

legais e protejam os interesses das partes envolvidas.

Além disso, o formuldrio de Auditoria de PI disponivel no portal Brasil exportacdo, baseado
em modelo da OMPI, ajuda pequenas e médias empresas em questdes relativas a Pl nos processos

de exportagao.

J J

No proximo capitulo apresentaremos alguns dos principais métodos de valoragado para
que, posteriormente, possamos retornar ao contexto da valoragdo no processo de transferéncia

de tecnologia, em especial os que envolvem a relacao universidade-empresa.
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Resumo: etapas da negociacao de contratos de transferéncia de tecnologia

N

O que é? Tipos de contratos

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

transferéncia sem direitos formais de PI.

Partes envolvidas

Duas partes principais: o cedente ou licenciante
(detentor da tecnologia) e o cessionario ou licenciado.

Formas de remuneracdo

Royalties, taxa de acesso, taxa de uso, taxa de cessdo,
participagdo nos lucros.

Beneficios
Aceleraainovagado, expande o mercado, reduz custos

de P&D, acesso a novas tecnologias,
compartilhamento de riscos.

N\ ) 2

Recomendagodes

Valoragdo adequada, defini¢do clara dos direitos e
obrigacgdes, confidencialidade.
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5. Métodos de Valoracao

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

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

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

Custo, no Mercado e na Renda.

5 % Custo Mercado Renda
©
avaliar o custo do comparar o valor do ativo aos  estimar os ganhos derivados
desenvolvimento da Pl potenciais substitutos no da exploracdo da propriedade
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

valoracdo, que serdao apresentados brevemente ao longo desse capitulo.

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

aplicardo algum tipo de score para cada fator que influencie o valor do ativo.
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5.1. Abordagem baseada em Custo

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

estabelecera 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 determinacdo de valor. Quando se pensa no préprio estabelecimento do
Sistema de Propriedade Intelectual, o objetivo principal é justamente que o desenvolvedor seja
remunerado de forma a recompensar os gastos com o desenvolvimento desse ativo e, assim, ter

0 incentivo necessario para inovar.

Para a aplicacdo da abordagem de Custo, existem trés possibilidades mais utilizadas: o
método de custo historico, o método de custo de reprodugdo e o método de custo de

substituicao.
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a) Meétodo de custo historico

O método de custo histérico significa calcular todos os custos reais envolvidos na
criagdo e desenvolvimento da propriedade intelectual, tais como P&D, marketing e mao de
obra®. Apesar do custo histérico ser importante para tentar se determinar valores minimos de
retorno, é de se esperar que muito provavelmente ele ndo garante, por si s6, uma boa valoracao
para a propriedade intelectual. Da mesma forma que o retorno pode ser muito maior do que os

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

;
s

processo pode nunca chegar ao mercado por razdes técnicas ou comerciais. Importante

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

o custo histdrico seria R$60.000,00 acrescido da corre¢do monetaria relativa a esses dois anos.
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ressaltar aqui que os custos desperdicados, ou seja, as quantias gastas em projetos que nao

geraram nenhum beneficio, ndo podem ser incluidas nesse valor.
b) Método de custo de reprodugéo

O método de custo de reprodugdo 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 mesmos insumos, padrdes e qualidade da

Pl original.
c) Método de custo de substituicao
Em contrapartida, o método do custo de substituicdo é derivado da recriagdo da
funcionalidade ou utilidade. Nesse método de valoracao, o valor de substituicdo pode

considerar padrdes e materiais melhores, ou seja, a Pl pode ser comparavel a uma outra Pl com

qualidade igual ou superior a original.
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Figura 4 - 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
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 (2004)°

Geralmente os métodos de Custo sao utilizados em casos especificos, como, por
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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 nao tem potencial de gerar nenhuma receita. De uma maneira geral,
em qualquer valoragdo é esperado que os custos incorridos sejam recompensados’, mas, como
visto, quando ha alguma atividade econdmica 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 valoragao por custo, o tempo de protecdo e a vida Util dos ativos de PI precisam ser considerados na

analise, bem como os custos de depreciagao.
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A partir do momento que se considere somente os custos, ainda que se incluam os
custos com a manutencao do direito nos préximos anos, significa que se esta olhando
basicamente para o passado, ou seja, somente aquilo que ja foi dispendido para que a inovagado
fosse desenvolvida. Nao considerando, portanto, todo o beneficio que o ativo pode trazer no
futuro e nem mesmo a percepgao, no presente, de valor que os consumidores tém a respeito do
gue esta sendo oferecido. Por essa razdo, ainda que o custo da criacao e da protecdo sejam
importantes critérios para retorno do investimento, quando se trata de negociagdo, uma

argumentagdo baseada somente em custo ndo é considerada robusta.

Custo
Mercado Leildo Renda
Empirico

Passado Presente Futuro

—
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5.2. Abordagem baseada em Mercado

Outro método muito comum de valoracao de ativos, ndo apenas os intangiveis, mas da

maioria dos bens e servicos ofertados, é por meio da comparagao com o preco de transagoes

.
<

semelhantes. Esse método costuma ser simples de se aplicar, pois necessita apenas das
informacdes e observagdes do mercado atual. Evidentemente que, para os bens e servigos com
substitutos proximos, a identificacdo desse valor é quase imediata. No entanto, quando se trata
de propriedade intelectual, é necessario identificar o preco real pago na negociagdo de direitos
de Pl semelhantes ou similares. Para isso existem alguns bancos de dados que agregam
informacdes sobre inUmeras transa¢des envolvendo Pl, em especial em relacdo a percentuais de

royalties.
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De uma maneira geral, a avaliacdo baseada no Mercado trata de pesquisar ativos
comparaveis, tanto em termos da tecnologia em si, como da demanda de mercado. Nesse
sentido, quanto mais informacdes estiverem disponiveis, tais como precos, condi¢des, tipos de
licenga e informacgdes sobre o ativo em si, melhor sera a avaliacdo. A Figura 5 mostra as etapas

sugeridas para a valoracao baseada na abordagem de Mercado.

Figura 5 - Etapas sugeridas para a valoracao 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
sobre vendas, ser comercializada qual moeda a as mesmas
cessdes ou transac3o foi unidades e moeda
licenciamentos realizada
semelhantes

5. Anélise dos dados

2. Verificacdo

2
3
z
o
a
—

3. Selegdo de unidade de
comparagdo

Fonte: Adaptado de OMPI (2004, p.20)
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Uma das principais vantagens dessa abordagem é que, ao analisar o mercado real e as
condicdes de oferta e demanda, ela se aproxima das transa¢des de ativos comuns, ou seja, do
equilibrio entre oferta e demanda. Outra vantagem ¢ a relativa facilidade para sua aplicacao,
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 é que ele ndo pode ser
aplicado nos casos em que nao ha transacdes comparaveis, como é o caso de ativos Unicos, pois

pode ser dificil encontrar substitutos suficientemente proximos que justifiquem sua utilizagao.

/\/\) Valoracao por Leilao

(2

wryJ

O leildo é uma das modalidades mais antigas de valoracdo de qualquer 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 valoracdo é feita pelo método de leildo, com base na
avaliacdo das propostas apresentadas. Ja no caso de marcas, usualmente a valoragéo por leildo se dad em processos

de fusdes e aquisicdes ou de penhoras.
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5.3. Abordagem baseada em Renda

Uma terceira abordagem de valoracao de ativos, se baseia na quantidade de receita que
esse ativo deve gerar ao longo do tempo. As abordagens relacionadas a possibilidade de renda
futura sdo muito empregadas para valoracdo de ativos de PIl, mas sua utilizagdo requer que a Pl

esteja madura o suficiente para que haja dados disponiveis sobre o mercado.

Nessa abordagem, os métodos mais utilizados sdo abordagens comuns para diversas
outras avaliacdes de ativos tangiveis, em especial o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e o Valor

Presente Liquido (VPL).

Para calcular o FCD, é necessario 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 PI. A partir do valor do fluxo de receitas, é necessario que se descontem os
custos relacionados a essa propriedade intelectual, tais como o custo com materiais,
investimentos, mao de obra especializada, entre outros. Assim, se chega ao “rendimento liquido

projetado” que é o fluxo de receitas menos os custos.

A partir dessas estimativas, essa projecao 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 concretizar e reflita os riscos
associados ao fluxo de caixa. Para a determinacao dessa taxa de desconto, uma possibilidade é

identificar taxas de desconto aplicadas em ativos de Pl comparaveis.

Uma das vantagens dos métodos de valoracdo por Renda, em especial do Fluxo de Caixa
Descontado, é que quando ha dados disponiveis, ele é de facil utilizagcdo e garante que dados
futuros possam ser incluidos no calculo do valor do ativo de PI. Além disso, apesar de nao
conseguir captar todos os riscos envolvidos no negécio, a utilizacdo de uma taxa de desconto

pode diminuir essa imprevisibilidade.
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FCD = proje¢des de faturamento / (1 + taxa de desconto) elevado ao numero de periodos

Exemplo:

Beneficios econdmicos liquidos: R$ 100.000

Beneficios econdmicos liquidos: R$ 150.000

Beneficios econdmicos liquidos: R$ 200.000

Taxa de desconto de 10%

© INPI, 2024

w01 | awz [ aea | Tow

Rendimento Liquido

. 150.000 200.000
Projetado Oy

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

;
s

150.000 / (1+10%)? = 123.966,94

200.000 / (1+10%)3 = 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 Opc¢oes Reais e Monte Carlo

O método de Opgdes Reais é derivado do método de Fluxo de Caixa Descontado, que simplificadamente
pode ser definido como o Valor Presente Liquido tradicional, calculado pelo Fluxo de Caixa Descontado, conjugado
a um Valor Presente Liquido flexivel, que considera as Op¢des Reais do projeto, tais como a opcdo de abandono do

projeto. Costuma ser um método matematicamente complexo.

J4 o método de Monte Carlo, também baseado no de Fluxo de Caixa Descontado, consiste em uma
simulacdo feita por computador que calcula, para cada variavel, uma série de valores e diferentes opcbes de
distribuicdo desses valores que projetam milhares de cendrios e VPLs, alocando-os em um quadro de frequéncia,

sendo possivel, portanto, visualizar as maiores probabilidades de VPL.

5.4. Métodos empiricos

© INPI, 2024

Além das abordagens quantitativas para a determinacdo de valor, ha ainda a
possibilidade de seguir padrdes ja estabelecidos e comumente utilizados® ou, em inglés, Rule of
Thumb?®. Esse tipo de analise empirica envolve, por exemplo, taxas de royalties padrédo da

indUstria apresentadas na Figura 6.

.
<

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

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

9 Rule of thumb, em inglés, ndo tem uma tradugdo especifica para o portugués, mas se refere a uma diretriz ou um
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critério amplamente utilizado, baseado no senso comum.
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Figura 6 — Taxas de Royalties de Licenciamento (1980-2000)

Ndmero de Taxa Taxa Mediana
licenciamentos de royalty de royalty das taxas
Setor da industria analisados minima maxima de royalties
cobradas
no setor
Automotivo 35 1,0% 15,0% 4,0%
L 72 0,5% 25,0% 3,6%
Quimico
) O, O,
Computadores 68 0,2% 15,0% 4,0%
90 0,0% 17,0% 5,0%
Bens de consumo
. 132 0,5% 15,0% 4,0%
Eletronicos
) O, O,
Energia e entretenimento 86 0.5% 20.0% >0%
O, O, o)
Alimentos 32 0,3% 7,0% 2,8%
o) O, O,
Produtos para saude 280 0,1% 71.0% 4,8%
| 47 0,3% 40,0% 7,5%
nternet
) O, [o)
Maquinas e ferramentas 84 0.5% 25.0% 45%
Midia e entretenimento 19 2.0% >0.0% 8,0%
§ Farmacos e biotecnologia 328 0.1% 40,0% >1%
(V] O, O, [o)
5 Semicondutores 8 0.0% 30,0% 3.2%
P o, o,
- Softwares 119 0,0% 70,0% 6,8%
- 63 0,4% 25,0% 47%
Telecomunicagdes
Total 1.533 0,0% 77,0% 4,5%

Fonte: Parr (2007)

Outra regra empirica bastante utilizada na valoracao é a regra dos 25%. Essa regra ndo
segue nenhuma metodologia para calculo, mas se tornou comum nas transagdes envolvendo
transferéncia de tecnologia. Segundo essa regra, o beneficio do licenciamento, seja pelo

aumento da receita ou pela reducao do custo, é repartido na proporcdo de 25% para o detentor

oy

da tecnologia e 75% para o demandante.

Para uma dada taxa de retorno esperada, é calculado um valor de royalty que zere o
fluxo de caixa previsto com a utilizacdo da tecnologia licenciada. Apos a definicdo do VPL e dos
fluxos de caixas, as taxas de royalties sdo calculadas geralmente a partir dessa regra. No caso de
reducao de custo, o detentor da tecnologia receberia, portanto, 25% do valor dos custos

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

a taxa de royalty seria calculada como 25% do lucro operacional gerado pela venda do
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produto/servico, dividido sobre a receita:

N\ ) 2




© INPI, 2024

.
N

Valoragao de Ativos de Propriedade Intelectual
Aplicacéo Pratica em Processos de Negocia¢do

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
valoragdo de ativos de propriedade intelectual, é possivel também o estabelecimento de fatores
qualitativos que podem inferir na determinacdo do valor a ser mensurado. Para a aplicagao de
métodos qualitativos, geralmente a instituicdo define critérios de pontuacdo e, posteriormente,
estabelece um ranqueamento entre esses critérios. A Figura 7 apresenta exemplos de possiveis

critérios a serem avaliados em uma abordagem qualitativa.
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Figura 7 - Exemplos de critérios qualitativos de priorizacao
para comercializacao de tecnologias

Sobre o Negdcio

= Ad_equggao para a — Patenteabilidade
aplicagdo sugerida

— Custo —— Forca da patente

Status de . o
o . — Status da invengdo
desenvolvimento

] Direitos de | Situagao do
exploracao mercado
— Grau de novidade — Ap0|oAna.
transferéncia
[ Interesse de | Histérico do
marketing - parceiro inventor
|| Qualidade da | Continuidade da
informacdo - tecnologia colaboragao
| 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 questdes qualitativas também passem a compor o valor a

ser definido para a propriedade intelectual.

Escolher o método de valoragdo mais adequado é uma tarefa complexa que requer a
consideragdo de diversos fatores, como o tipo de PI, o estagio de desenvolvimento da
tecnologia e o objetivo da avaliacao. Além disso, é essencial pesar as vantagens e desvantagens
de cada metodologia. No proximo capitulo serdo apresentadas algumas formas simplificadas de

aplicacdo desses métodos de maneira a exemplificar os métodos apresentados neste capitulo.
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6. Aplicacao Pratica dos
Metodos de Valoracao

Agora que conhecemos os principais métodos de valoracdo, precisamos definir como
escolher o melhor método — ou a combinacdo ideal de métodos — e a forma de pondera-los

para chegar a uma faixa de valores possiveis para a negociacdo. Como vimos no capitulo

anterior, as teorias sobre metodologias de valoragao sao vastas e existem muitas possibilidades
de se calcular o valor de uma tecnologia. Saber como escolher e como aplicar esses métodos é
essencial para o sucesso da valoracao e, consequentemente, para a negociagcdo dos acordos de

transferéncia de tecnologia.

Geralmente ndo se utiliza apenas um método
unico de valoracdo, mas uma combinacdo

<
[aV]
o
[oV]
T
z
©

ponderada de abordagens distintas

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

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

.
<

se ha cotitularidade da tecnologia entre as partes.

Outra dimensdo relevante para a valoracao é a forga e a extensdo da protecdo da
propriedade intelectual. Por exemplo, patentes ja concedidas tendem a valer mais do que
aquelas que ainda estdo em analise, pois ha menor incerteza. Segredos comerciais também
podem ser avaliados de acordo com o risco de haver um disclosure por parte dos vendedores

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

das tecnologias.

Figura 8 — Escala Technology 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.

© INPI, 2024
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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: Elaboragdo propria com base em Embrapa, disponivel em
https://www.embrapa.br/escala-dos-niveis-de-maturidade-tecnologica-trl-mrl
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No contexto de uma valoracao, é de se esperar que, com o avango da maturidade da
tecnologia, o seu valor va aumentando conforme o risco do negocio comece a diminuir e a
tecnologia se aproxime da comercializagdo, que é quando o 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 Tecnolégica do MECY, da Universidade

de Sergipe®, entre outras.

Tecnologias em estagio inicial de maturidade, ou seja, com TRL 1, 2 e 3, muitas vezes nao
estdo no momento ideal para serem transacionadas. Mas existem situacdes onde isso pode
ocorrer. As mais comuns sao em projetos de desenvolvimento conjunto, quando a empresa
envolvida na pesquisa pode precisar da transferéncia de tecnologia para as proximas etapas,
como a validacdo em ambientes relevantes ou, ainda em situagdes onde ndo ha capacidade

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

Nesse estagio inicial, ndo é o mais usual utilizar o método de valoragdo por Renda, pois
qualquer inferéncia em relacdo a fluxos de caixa futuros seriam valores pouco confiaveis. A

valoracdo por Mercado, ou seja, comparando com tecnologias similares é até possivel, porém
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nao é a mais indicada, por ter um nimero de transacdes comparaveis menor.

Nesses casos, geralmente a valoragdo por Custo é a mais utilizada por ser a Unica
possivel para se obter dados mais precisos. A valoracao por Custo tem sido cada vez menos
utilizada, por, de fato, ndo representar o valor da tecnologia propriamente dita — 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 negociacao.

;
s

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

centro desenvolvedor da tecnologia, exceto quando a pesquisa é 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 algumas considera¢des sobre a

aplicagdo 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 estagios, muitas vezes
ainda é dificil coletar dados suficientes para uma valoragdo por Renda eficaz, mas, por outro
lado, os bancos de dados para a pesquisa de mercado passam a conter mais informagdes, com
mais possibilidades de tecnologias comparaveis. A fonte de informacao principal para a
valoracdo por Renda é a pesquisa em bases de dados, como sera visto mais detalhadamente no

item 6.2.

Os estagios intermediarios de maturidade tecnolégica costumam ser os mais comuns
nas universidades, pois fazem parte do chamado “Vale da Morte Tecnoldgico”, no qual existe
uma lacuna de financiamento. Por isso é o momento em que muitos licenciamentos acabam por
serem feitos. Como ainda é uma etapa que envolve varios riscos, os valores da transagdo nao
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 estagios mais avangados, TRL 7, 8 e 9, com a diminuicao do risco e com a
proximidade da tecnologia estar disponivel no mercado, os valores das negociagdes costumam
ser maiores. Com isso, além dos outros dois métodos, ja é possivel se utilizar com mais
confianca métodos de valoragdo por Renda. Nesse estagio, a empresa interessada na tecnologia
ja consegue ter informacdes mais confiaveis sobre demanda, custos e valor de revenda,
tornando possivel a aplicagdo de Fluxo de Caixa Descontado, além de uma analise de Taxa

Interna de Retorno (TIR) mais adequada. Ou seja, para a aplicacdo do método de Renda, 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 tecnologica, bem como a principal fonte de fornecimento dos dados.
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Figura 9 — Modelo simplificado de possibilidade de utilizacdo dos principais
métodos de valoracao por taxa de maturidade tecnolégica
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A natureza da transferéncia de tecnologia vai implicar sobremaneira na escolha do
método de valoragdo, mas muitas universidades e centros de pesquisa ainda ndo tém clareza da
importancia do tipo de transferéncia para a determinacdo do valor. O tipo de licenga (exclusiva
ou ndo exclusiva) ou cessdo possuem métodos e valores distintos, entdo € um dos primeiros

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

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

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

.
N

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

de subestimar o valor da patente.

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

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

gestao da patente, incluindo o pagamento de taxas de manutencgao.

Ao optar pelo licenciamento, é importante considerar que licencas exclusivas podem
oferecer uma recuperacao mais rapida do investimento e, 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 concessdo de multiplas licencas pode compensar o valor unitario menor.

Apesar de menos comum, a cessdo de tecnologia também pode ser a mais indicada em
determinadas situacOes, especialmente em estagios iniciais e em parceria com empresas em
projetos de PD&I. Quando falamos de cessdo, é importante ressaltar que ndo ha previsdo de

pagamento de royalties, a remuneracdo somente é por taxa de acesso (ou taxa de cessdo).

Ainda sobre os acordos de PD&!, estes também tém influéncia sobre a valoracdo de
tecnologia, principalmente porque a empresa parceira é a Unica licenciada possivel, além de

possuir cotitularidade. Assim, uma tecnologia negociada nesse contexto tera um valor menor do

© INPI, 2024

que se o licenciamento fosse feito para terceiros.

6.1. Aplicacdo da abordagem de Custo

Para a aplicagdo da valoracao utilizando a abordagem de Custo, sdo os proprios
desenvolvedores da tecnologia que dispdem dos dados. Isso torna o calculo mais facil para os

licenciantes, tanto para a definicdo do custo de substituicdo como o custo de reproducdo. Como

oy

vimos no capitulo anterior, apesar deste ndo ser o método mais preciso para a defini¢do de
valor, ainda é uma metodologia a se considerar, especialmente em casos em que ndo ha

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

Um melhoramento recente para a aplicacdo do método de Custo é o aperfeicoamento

da valoragdo do capital intelectual dos grupos académicos envolvidos no desenvolvimento da
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tecnologia. A Universidade Nacional Auténoma do México (UNAM)*?, por exemplo, desenvolveu
uma metodologia especifica de quatro passos, baseada na identificacdo de pontos de valor
especifico (Specific Value Points - SVP) para valorar também este capital, que considera os
equipamentos, softwares, processos de P&D e existéncia de financiamentos externos que muitas
vezes ndo sao computados nos calculos de custo tradicionais. Esse calculo é especialmente
relevante em casos de contratos de PD&I, para que a universidade consiga calcular, mais
claramente, qual a sua contrapartida, em termos de capital intelectual prévio, em comparacdo

com a contrapartida da empresa.

No caso, por exemplo, de cessao para uma empresa cotitular, esse tipo de calculo pode
ser importante, pois ndo ha pagamento de royalties envolvidos. Apesar de ser relevante
entender qual o capital intelectual prévio da universidade, também é preciso considerar que isso
ndo deve majorar significativamente a remuneragdo a ser paga a titulo de taxa de cessao, pois,
se ja existe um acordo PD&!, a tecnologia so6 vai chegar ao mercado se for por intermédio da

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

O exemplo a seguir mostra a aplicacdo da abordagem de Custo em uma transferéncia de
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tecnologia entre uma empresa da area farmacéutica, uma ICT e uma fundacao de pesquisa, em
acordo de PD&I para uma tecnologia ainda em estagio de maturidade TRL 3. A tecnologia foi
desenvolvida em colaboracdo entre a ICT, duas fundacdes e a empresa interessada em sua
exploracao comercial. Dado o extenso processo de desenvolvimento ainda necessario, bem
como as etapas regulatérias pelas quais a tecnologia deve passar antes de ser langada no
mercado — exigindo um investimento significativo de recursos — a empresa optou por realizar
a cessao da tecnologia. A empresa formalizou uma proposta de remuneracao pela cesséo dos

direitos de propriedade intelectual. A ICT, em conjunto com as demais parceiras, analisou a

:
s

proposta e apresentou uma contraproposta, resultante de uma valora¢do baseada no Custo,
que foi aceita. A empresa licenciada permanece desenvolvendo a tecnologia, que ainda ndo

gerou solugdes 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

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
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Desenvolvimento e Parceiros

1 ICT

Instituicao de Ciéncia e Tecnologia

Fundagdes
Financiamento e apoio a pesquisa

3 Empresa

wryJ

Exploragao comercial do medicamento
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1

Modalidade de Transferéncia

Cessao de Titularidade

Transferéncia completa dos direitos de propriedade intelectual.

Remuneragao

Taxa de Cessao

Remuneracgdo pela transferéncia da propriedade intelectual.

ectual

Maturidade da Tecnologia

TRL3

Estagio inicial de desenvolvimento.

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.
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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. Aplicacdo da abordagem de Mercado

Como vimos, uma grande parte da tecnologia desenvolvida pelas universidades e
centros de pesquisa encontram-se ainda em fase intermediaria de prontiddo tecnolégica,
geralmente TRL 4 ou 5. Nesse estagio de prontidao, o Vale da Morte da Inovagao, a tendéncia é
gue ainda demore alguns anos até que a tecnologia esteja 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 aplicacdo pratica do método de Mercado, é essencial que haja acesso a um bom
banco de dados de valoracdao de tecnologias e contratos de transferéncia de tecnologia para
que, de fato, seja possivel uma analise comparativa. Quanto mais dados a respeito de

transferéncia de tecnologia, melhor serd a qualidade da base para comparacao.

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

Transactional Academic Comparables Tracking (TransACT) da Association of University
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Technology Managers (AUTM)®. A AUTM é uma associa¢ao dos Technology Transfer
Organizations (TTOs) dos EUA, similar ao Férum Nacional de Gestores de Inovagao e
Transferéncia de Tecnologia (FORTEC) brasileiro. A base é muito ampla para identificacdo de
tecnologias semelhantes, porém como os valores sdo em dolar, muitas vezes é complexo trazer
para a realidade de outros paises. Uma vantagem dessa base, por outro lado, é que as
instituicOes que assinam a base também podem alimenta-la com valores de suas préprias
negociacdes, contribuindo assim para uma base ainda mais robusta. Outra vantagem dessa base
€ que ela é desenvolvida por universidades, sendo, portanto, boa fonte de dados para a

utilizacdo do método de Mercado por ICTs.

;
s

A busca em base de dados tem como objetivo achar um intervalo de valores minimos e
maximos, tanto para taxa de acesso, quanto para royalties, 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 os
contratos em si. Entretanto, por ser muito mais detalhada, a quantidade de contratos incluidos
tende a ser menor do que a TransAct, que trata os dados com maior anonimato, o que, em

determinados casos, pode ser uma desvantagem por caréncia de detalhamento de informacdes.

Relevante também considerar que, ao aplicar o método de Mercado, mais de um banco
de dados deve ser utilizado, assim como é importante que a propria instituicao desenvolvedora
mantenha e alimente um banco de dados préprio de valoragao para permitir uma melhor

utilizacdo do método de Mercado.
6.2.1. Valoragéo por Leildo

Uma das formas relevantes de valoracao é o leildo. Em determinadas situa¢des os
licenciamentos exclusivos que ndo estiverem vinculados a uma parceria de PD&I precisam
obrigatoriamente passar por uma oferta publica. Sempre que ndo ha a participacdo no
desenvolvimento da tecnologia, € recomendado que se faga a remuneragao também com taxa
de acesso, para compensar todo o processo de desenvolvimento que ndo teve a participacao do
licenciado. Geralmente essa taxa de acesso pode ser dividida em parcelas: uma no inicio do

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

Assim, na Oferta Publica de tecnologia sdo definidos critérios de avaliacdo das propostas
tanto em relagdo a percentuais de royalties, quanto a taxa de acesso. Para a determinagao de
patamares minimos do leildo, geralmente é utilizado o método de Mercado, seja para

estabelecimento de valores de minimos de taxa de acesso, seja para os percentuais de royalties.
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O exemplo abaixo mostra a valoragdo 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 a tecnologia nado foi codesenvolvida com a empresa, a ICT realizou uma analise de
conveniéncia e oportunidade para verificar a viabilidade de uma transferéncia exclusiva. Essa
analise resultou em uma avaliacdo positiva, e, a partir de entdo, a 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 no Mercado, considerando nao apenas o
diferencial competitivo da tecnologia, mas também os riscos relacionados a continuidade do
seu desenvolvimento, ja que seu nivel de maturidade foi classificado como inicial. Vale ressaltar
que, devido ao processo de licenciamento via Extrato de Oferta Publica, a valoracao teve como
objetivo determinar apenas os valores minimos de remuneragao 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 ndo gerou solucdes

disponiveis no mercado.

© INPI, 2024
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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

.
S

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

T 77T T TAARTY e
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Forma de Remuneracao

Pagamento inicial para o direito

Taxa de Acesso i
de uso da tecnologia.

;
s

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: CTIT/UFMG, 2024. Imagens geradas por algoritmo de inteligéncia artificial
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6.3. Aplicagdo do método de Renda

A medida que a tecnologia vai se aproximando das etapas finais de desenvolvimento, ja
comega a se tornar mais facil a utilizagdo dos métodos de valoragao por Renda. Para a aplicagéo
desse método, é importante considerar que, nesse caso, quem dispora dos dados sera a

empresa interessada na tecnologia.

Por esse motivo, uma forma recomendada de conseguir os dados, é solicitar que a
empresa interessada informe uma série de dados relativos aos préximos 5 a 10 anos, tais como:
projecao de venda futura, por unidade de medida; valor de venda e custo de produc¢do de cada
unidade; custo fixo de preparacéo da produgao; custos variaveis; além de informagdes

tributarias.

Importante considerar que as informag¢des que as empresas apresentam devem ser
analisadas tecnicamente pelo licenciante para avaliar se a qualidade das informag¢des é
suficiente para que possam proceder com a analise de Fluxo de Caixa Descontado, de Valor

Presente Liquido e outras técnicas de valoracao por Renda.

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

aprimoramentos possuem TIR mais baixas.

Ainda em relacdo ao método de Renda, a analise de risco tecnologia é muito importante,
pois pode ter um impacto significativo na validade da utilizacdo do método. Quanto maior o

risco da tecnologia, menor vai ser a validade da aplicacdo desse método.

14 Por exemplo, as vezes a empresa interessada s6 informa custos e precos do primeiro ano, sendo necessario
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O exemplo a seguir apresenta a aplicacdo pratica de um licenciamento de uma patente
desenvolvida em parceria entre uma ICT e uma empresa interessada em sua exploracao
comercial. Considerando o avangado grau de maturidade da tecnologia, TRL 8, e o registro do
produto no 6rgdo responsavel, foram levantados, em conjunto com a empresa parceira, 0s
dados necessarios para se aplicar uma valoracdo com base na metodologia de Renda. Além
disso, para refletir o cenario de mercado da tecnologia, também foi realizada uma valoracéo
baseada no Mercado. Os resultados de ambas as abordagens 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 solugdo desenvolvida 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
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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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6.4. Utilizando mais de um método — ponderacao de valores

Como ja vimos, nenhum dos métodos mais utilizados é perfeito. Todos possuem
vantagens e desvantagens na sua aplicacao. Por esse motivo, o ideal é que se utilize pelo menos
duas metodologias distintas de valoracao e, a partir desses dois valores, fazer uma ponderacao

entre eles.

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

Ja para tecnologias mais maduras, é possivel combinar os métodos de Mercado e Renda.

Para os casos em que ambas as metodologias sao consideradas indicadas, a ponderagao
€ uma média simples entre os dois valores determinados. J& quando um dos métodos é mais

indicado para o caso em questdo, é possivel fazer uma ponderacao 80/20 ou até 90/10.

O exemplo a seqguir retrata o caso de uma empresa que nao apresentou, inicialmente,
dados suficientes para a aplicacdo de método de Renda. Por esse motivo, o método inicialmente
aplicado foi o de Mercado, comparando a tecnologia com similares. Entretanto, no momento da
negociacao, a empresa informou dados financeiros que puderam ser aproveitados para uma
ponderacdo também se aplicando o método de Renda. No caso concreto, a tecnologia foi
desenvolvida de forma independente pela ICT, que recebeu o interesse da empresa em licenciar
a Pl de maneira nao exclusiva. Dada a natureza da Pl e as informacdes fornecidas pela empresa,
realizou-se uma valoragdo baseada no método de Mercado para determinar os valores de
remuneracao. 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
valoracdo, desta vez pelo método de Renda, foi conduzida para avaliar a viabilidade da
proposta. Com base nessa analise, a ICT aceitou os termos propostos. A solucao 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

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.
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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 algoritmo de inteligéncia artificial
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6.5. Taxa de Sublicenciamento

As vezes, um parceiro esté interessado em licenciar a tecnologia para fazer mais etapas
de TRL para, apds, sublicenciar para outros. Nesses casos, € importante cobrar uma
porcentagem sobre os royalties de licenciamento. O ideal é que todos os acordos prevejam uma
porcentagem de taxa de sublicenciamento, exceto nos acordos que nao permitem
sublicenciamento, como know-how e software. Geralmente, a taxa de sublicenciamento nas ICTs
brasileiras € de 50%. Ou seja, no caso de em um acordo um sublicenciamento negociarem um

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

6.6. Remuneragao por participagéo acionaria

Como visto no capitulo 4, uma forma de remuneracdo possivel € 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 apresentado a seguir.
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Spin-off de uma
universidade remunerada
por usufruto de agdes i

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

pesquisa e uma universidade

© INPI, 2024
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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

- G- S —
Sy - - &
o i o—

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. Etapas para a aplicagdo de métodos de valoragéo

Os casos apresentados demonstraram, de maneira objetiva, que a escolha e aplicagdo da
melhor combinacdo de métodos ira depender, basicamente, do tipo de relacao entre o
desenvolvedor e a empresa em termos de parceria, qual o tipo de licenciamento — exclusivo ou

nao exclusivo — ou cessao, e do estagio de maturidade da tecnologia.

Como visto, portanto, a valoragdo dos ativos intangiveis, se baseada em critérios
especificos e pré-definidos pelas instituicdes desenvolvedoras, pode ser uma forma de facilitar
as metodologias mais complexas de calculo, simplificando-as de maneira objetiva, porém sem
abrir mao do rigor no estabelecimento de critérios especificos adequados a cada situagdo. A
partir desse entendimento, podemos resumir as etapas da valoragdo no contexto da
transferéncia de tecnologia conforme a Figura 10, que apresenta os passos desde o momento

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

Quando a negociacao é iniciada, é necessario primeiramente definir qual o tipo de
contrato e a forma de remuneracdo da propriedade intelectual (etapa 1), conforme apresentado
no capitulo 4, resumido na Figura 3. Apos a defini¢do do tipo de contrato e do tipo de
remuneracao, 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 de remuneracao.

A partir da definicdo inicial das clausulas contratuais, € iniciado o processo de valoracéo
da propriedade intelectual propriamente dito. Para isso é feito o levantamento de todos os
dados disponiveis para que a valoragao seja a mais completa possivel. Inicialmente, é necessario
um levantamento, junto aos desenvolvedores, dos dados sobre o custo de desenvolvimento da
Pl (etapa 3). A seguir, é feita uma analise nas bases de contratos que possibilitem comparar os
valores de outras tecnologias similares (etapa 4). Caso a empresa interessada no negocio ja

disponha de dados suficientes do mercado para que sejam feitos calculos de Fluxo de Caixa

Descontado e Valor Presente Liquido, o método de Renda pode ser aplicado no processo (etapa
5).
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Apos o levantamento dos dados disponiveis, é possivel calcular uma faixa de valores

maximos e minimos baseada em uma ponderagdo dos métodos utilizados (etapa 6). Munido

desses valores iniciais, é iniciado o momento da negociacdo em si, no qual é tomada a decisdo

sobre as clausulas contratuais e quais as taxas de remuneracao, de fato, serdo aplicadas ao
contrato (etapa 7). ApOs a assinatura do contrato, a propriedade intelectual é, entéo,

compartilhada entre a instituicdo desenvolvedora e a empresa (etapa 8), com esta Ultima

comecando a se preparar para a introdugdo da tecnologia no mercado (etapa 9). A ultima etapa

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

Figura 10 - Resumo: Etapas da valoracao de tecnologia

Etapas da Valoracao no
contexto de Transferéncia
de Tecnologia

Mercado

Atecnologia chega
ao mercado
Royalties

Compartilhamento

Preparacao
O licenciado se
prepara para
produzir

Negociacao
Tomada de

decisdo quanto a
valores e clausulas

Renda
Levantamento de
dados de renda (se
houver) pela empresa

Compartilhamento
de informacgdes
Taxa de Acesso ou Uso

Calculo

Aplicagdo dos
métodos conforme
dados disponiveis,
TRL e tipo de acordo

Mercado

Pesquisa em
banco de dados de

tecnologia Custo
Levantamento de
o dados de custo pelo
. desenvolvedor
Clausulas

Identificagdo das
clausulas

contratuais Tipo
Defini¢do do
tipo de contrato
Modelo b e forma de
simplificado remuneragdo
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/. Resumo

Esse guia apresentou, de maneira simplificada, os principais aspectos da valoracdo da

propriedade intelectual em transagdes comerciais, abrangendo os seguintes tépicos:

' A propriedade intelectual, por si s, pode ndo gerar valor se nao for levada ao
mercado. Para que a Pl se torne um ativo de valor, existem estratégias de extracdo
de valor por meio da propriedade intelectual. As principais formas de criacdo de

valor da propriedade intelectual se dao:

a) pela propria utilizacdo do desenvolvedor, que leva a inovagao ao mercado e,

assim, consegue aumento dos lucros e/ou reducao dos custos de producao;

<
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b) por meio da negociacdo da Pl para terceiros, seja por contratos de licenciamento
ou cessao, pela fusdo ou aquisicao por terceiros, ou, ainda, por meio de joint-

ventures ou parcerias estratégicas; e

c) como o financiamento, por meio da utilizagdo do portfélio de PI como
creditamento para receber financiamento ou, em menor grau, como colateral de

empréstimos.

;
s

2 Existem diversos motivos para se valorar a propriedade intelectual. Uma das
principais razdes € no contexto da transacdo desse ativo. Dentre as transa¢des
mais comuns envolvendo a Pl, destacam-se os contratos de licenciamento ou

cessao da PlI.

3 A valoracao da Pl também pode estar relacionada a outros propdsitos, como a
decisao de alocacdo de recursos, financiamento, relacdo com investidores, decisao

sobre investimento em P&D, em caso de resolugdo de disputas.
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4 No caso da negociacdo de contratos, as partes precisam tomar decisdes em
relacdo ao tipo de contrato, se o licenciamento sera exclusivo, ndo-exclusivo ou
cessao, e se havera ou nao possibilidade de sublicenciamento. De acordo com o
tipo de contrato, serdo definidas as formas de remuneracao: taxa de acesso, taxa

de cessdo, taxa de uso e royalties, além de taxa de sublicenciamento, se houver.

5 Uma vez definidos os parametros acima, as partes interessadas na negociacao
devem valorar a propriedade intelectual como uma faixa de valores de

remuneracao possiveis para facilitar o processo contratual.

6 As principais formas de valoracao sao derivadas de trés métodos quantitativos:
Custo, Mercado e Renda. Ja os métodos qualitativos dependerdo de a institui¢do

definir critérios relacionados ao ativo e ranquea-los.

7 Na maioria das vezes nao é utilizado apenas um desses métodos, mas uma

combinacao ponderada entre eles.

© INPI, 2024

8 A escolha do melhor método ird depender da disponibilidade dos dados para o
calculo de valores. Geralmente a disponibilidade de dados aumenta com o avango
da maturidade. Para ativos tecnoldgicos, como, por exemplo, patentes e software,
é utilizada a taxa TRL que mede o nivel de maturidade tecnoldgica e pode variar

entre 9 estagios distintos.

A negociacao de acordos deve ser entendida como uma construcao de

relacionamento de parceria de longo prazo entre os desenvolvedores e as

oy

empresas. Assim, ambas as partes devem entender as necessidades e os custos e

riscos dos parceiros num processo de negociagao.

1 O A valoracao dos ativos intangiveis, se baseada em critérios especificos e pré-
definidos pelas instituicdes desenvolvedoras, pode ser uma forma de facilitar as
metodologias mais complexas de calculo, simplificando-as de maneira objetiva,
porém sem a abrir mao do rigor no estabelecimento de critérios especificos

adequados a cada situacao.
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