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RESUMO

PINHEIRO JUNIOR, David Oliveira .TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA ENTRE ICT E EMPRESAS : énfase na valoragcao de ativos
intangiveis. Rio da Janeiro, 2014. Dissertagdo (Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e Inovagdo) — Coordenagdo de Pesquisa e Educagéo
em Propriedade Intelectual, Inovacdo e Desenvolvimento — Instituto Nacional
da Propriedade Industrial — INPI, Rio de Janeiro, 2014.

Este trabalho busca estabelecer o valor de uma tecnologia da area
farmacéutica desenvolvido dentro de uma Instituicdo de Ciéncia e Tecnologia
(ICT), neste caso, a Faculdade de Farmacia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro(UFRJ). Para isto, foi necessario adaptar metodologia de valoragao
utilizada por uma industria farmacéutica , levando-se em consideragdo as
informagdes contabeis fornecidas pela Faculdade de Farmacia e a Pro-Reitoria
de Recursos Humanos da UFRJ. O principal objetivo desta metodologia é ser
utilizada como ferramenta para mensurar os gastos financeiros no
desenvolvimento de uma tecnologia — do estagio inicial do desenvolvimento até
a fase de transferéncia da ICT para uma empresa do mesmo setor. A
metodologia de valoragdo deve fornecer um valor esperado que contabilize
principalmente os custos para o desenvolvimento. Desta forma, busca-se uma
relacdo entre os gastos financeiros providos pela ICT com recursos humanos,
administragdo e manutengao do ativo intangivel, matéria-prima, equipamentos
de laboratério e gastos gerais( como luz e agua) e os ganhos econdémicos

oriundos da exploracdo do ativo, a fim de avaliar se no processo de



transferéncia de tecnologia foi justo com os gastos investido pela ICT. Conclui-
se que o investimento auferido pela ICT ao longo do desenvolvimento do ativo
foi superior ao up-front’ pago pela empresa licenciada. A maior parcela deste
investimento foi destinado a recursos humanos e a manutencdo do ativo

intangivel nos escritorios de propriedade intelectual.

1 Valor pago pela empresa licenciada a ICT no momento da assinatura do contrato de transferéncia de
tecnologia



ABSTRACT

PINHEIRO JUNIOR, David Oliveira. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
ENTRE ICT E EMPRESAS: énfase na valoracao de ativos intangiveis. Rio
da Janeiro, 2014. Dissertagdo (Mestrado Profissional em Propriedade
Intelectual e Inovagdo) — Coordenagdo de Pesquisa e Educagdo em
Propriedade Intelectual, Inovacao e Desenvolvimento — Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, Rio de Janeiro, 2014.

This work aims to establish the value of an intangible asset of the
pharmaceutical area developed within an Institution of Science and Technology
(1CT ), being more accurate in the Faculty of Pharmacy, Federal University of
Rio de Janeiro .For this, a methodology of valuation was adapted to the reality
of this institution, taking into account the financial information provided by ICT .
The main objective of this methodology is to be used as a tool to measure the
financial costs - the time of the initial development phase until the transfer to a
company in the same sector, taking into consideration all the economic
uncertainties and potential for development. In the other words, the method of
valuation must provide before all uncertainties that characterize the process of
innovation , an expected value that accounts mainly the risks and economic
gains. Thus, we seek a relationship between financial expenses provided by
ICT with humans, administration and maintenance of intangible assets , raw
materials , laboratory and general expenses (such as electricity and water )
equipment and the economic gains arising from the exploitation of resources
active in order to assess whether the technology transfer process ICT got some
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loss. It is concluded that the investment earned by ICT throughout the
development of the asset was superior to paid up-front by the licensed
company. The largest portion of this investment was allocated to human

resources and maintenance of intangible assets in intellectual property offices.
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Objetivo

Valorar uma tecnologia, ligada ao setor farmacéutico, desenvolvida
dentro de uma ICT( Instituichdo de Ciéncia e Tecnologia), tendo como
ferramenta uma metodologia de valoragdo adaptada de empresa do setor

farmacéutico.

Objetivos especificos

- Histérico da criagdo e caracterizacdo dos Nucleos de Inovacéao

Tecnoldgica no Brasil;

-Valorar a tecnologia desde o inicio do desenvolvimento até o

licenciamento;
- A partir do resultado da fase anterior, avaliar se o up front pago pela
empresa estd equiparado com o investimento financeiro realizado pela

Universidade;

- Realizar o monitoramento do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosmético(HPPC), tomando como parametro o seu potencial de mercado;

- Monitorar ( através de bancos de patentes) as principais empresas que

desenvolvem tecnologias no setor HPPC.

15



Introducgao

A auséncia de uma metodologia padrédo de valoragdo de tecnologia
gerada em uma Instituicdo de Ciéncia e Tecnologia (ICT) no Brasil, dificulta a
sua transferéncia para o setor produtivo.Atualmente, informagdes técnica
analisadas(caracterizacdo do publico alvo; viabilidade técnica,econémica e
financeira; forgas, fraquezas, oportunidades e desafios Matriz(SWOT) para
compor o valor da tecnologia durante a negociagao,por si sO, hdo conseguem
abranger o verdadeiro potencial econémico(CROSTA,2010). Além do mais, n&o
levam em consideragao todo capital intelectual aplicado no desenvolvimento, e
menos ainda o valor que a tecnologia ira gerar como ativo.

A transferéncia tecnoldgica teve seu marco legal com a impetrada com a
politica de governo iniciada com a Lei 10.973 de 2 dezembro de 2004 ( Lei de
Inovacgao), disponibilizando o conhecimento dos pesquisadores ao setor
econdmico-produtivo; criando inovagao; gerando renda e promovendo o
desenvolvimento econdmico da pais. Contudo, passou desapercebido por esta
lei a necessidade de valorar as tecnologias transferidas ao setor produtivo.

Medidas tradicionais utilizadas no mundo dos negdécios como Q de
Tobim?, retorno sobre investimento, fluxo de caixa descontado (FCD), acabam
por complicar calculos voltados a precificacdo de produtos e processos. A
imprecisao quanto a tornar explicito o custo de desenvolvimento da tecnologia
mediante a aplicagdo de um método de valoragdo, causa incerteza ou até

prejuizos as ICT's, principalmente quando ocorrem transferéncia de tecnologia.

2 Metodologia de valoragéo proposta por Tombi e Bernard em 1968. E definida como sendo o quociente (Q) da
razao entre o valor de mercado da empresa e o valor de reposi¢do de seus ativos fisicos. (FAMA.R,2000)
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O mau dimensionamento destas variaveis subjugara a ICT a condicdo de
eterna fornecedora de conhecimento.

Essa condicdo impulsiona o desenvolvimento de um sistema que
contemple a intengédo de agregar o custo do desenvolvimento da tecnologia no
seu licenciamento. Atrelada a esta, o método atualmente mais empregado no
setor industrial privado é o EVA/MVA® que possibilita analisar os custos
pregressos, medir o rendimento dos acionistas da empresas ao longo de
determinado periodo, medir o crescimento da empresas e outras variaveis
envolvidas no desenvolvimento tecnoldgico, permitindo ao menos de forma
mais clara a real medida dos gastos e faturamento da empresa
(Medeiros,2002). Contudo, esta metodologia ndo é aplicada a realidade das
ICT's*.

A fim de elucidar como o processo de valoragdo de tecnologia é
importante para a transferéncia de tecnologia entre ICT e empresa, este
trabalho adaptou metodologia utilizada no setor industrial farmacéutico para a
realidade das ICT's. Esta adaptagdo visa identificar os gastos com o
desenvolvimento da tecnologia pela ICT e fazer uma analise do potencial de
mercado do setor através do monitoramento em bancos de patentes e nos
relatérios da associagdo industrial do setor. Para entender como ocorre o
processo de transferéncia entre ICT e empresa foram realizadas entrevistas

com os Coordenadores de P,D&I de industrias farmacéuticas e Coordenadores

EVA ( Economic Value Added) é definido como o lucro operacional liquido apés dedugéo dos impostos; e
MVA (Market Value Added) é a soma dos EVA ,em determinado periodo, correspondendo a criagao de valor
da empresa.(KAYO,2006)

Nas ICT o desenvolvimento de tecnologia n&o visa o retorno financeiro aos acionistas, conforme preconiza o
metodologia de valoragdo EVA/MVA. Além disso, esta metodologia ainda utiliza outras varidveis para o
calculo que ndo condizem com a realidade das ICT's como: imposto de renda sobre faturamento e
rendimento das agdes na bolsa de valores.

17



dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT). Sendo assim, este trabalho sera
composto de 5 anexos, 5 capitulos e mais as referencias bibliograficas.

O primeiro capitulo descreve a formac¢ao dos Escritorios de Transferéncia
de Tecnologia (ETT's) e sua importancia para o favorecimento do processo de
transferéncia de tecnologia. Este capitulo abordar, também,o papel das
Universidades como Instituto de Ciéncia e Tecnologia na produgdo do
conhecimento e a formacdo de Recursos Humanos técnicos para o
desenvolvimento tecnolégico, e a implementagdo dos primeiros Nucleos de
Inovagao Tecnoldgica nas Universidades brasileiras apds a Lei n® 10.973/2004.

Ja o segundo capitulo define o processo de transferéncia de tecnologia
(TT) sobre a dtica de diversos autores e, também, da Lei 10.973 de 2
dezembro de 2004 ( Lei de Inovagéo). Procura-se estabelecer como ocorre o
processo de TT entre os atores, ICT's e empresas; 0s principais modelos
utilizados para TT e as dificuldades encontradas pelos atores que participam
deste processo.

Em sequéncia, o terceiro capitulo é dedicado ao estudo do ativo intangivel
e a sua importancia no mundo atual. Buscou-se neste capitulo, primeiramente,
apesentar o conceito de ativo intangivel e suas formas de apresentagdo como:
marcas; know how; patentes; trade secret;, software; desenhos industriais,
contratos de parcerias; além de verificar como os ativos intangiveis agregam
valor as organizagdes, sendo considerados os seus bens mais valiosas. Ao
final do capitulo é apresentado algumas metodologias de valoragéo dos ativos
intangiveis utilizadas pelas empresas.

O quarto capitulo apresenta o estudo de caso desta dissertacdo. Para

este estudo foi aplicado uma metodologia de valoragdo de tecnologia utilizada

18



por uma grande industria farmacéutica, sendo adaptada para a realidade desta
ICT. Além disso, € realizado um estudo do setor através do monitoramento em
bancos de patentes dos principais players do setor; como também uma analise
do faturamento do setor, no Brasil e exterior, nos ultimos anos através dos
Anuarios da Associagao Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria
e Cosméticos(ABIHPEC).

O quinto capitulo é dedicado a conclusdo, as consideracbes finais e

recomendagdes a estudos futuros.
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1 A Formacgao dos Escritérios de Transferéncia de Tecnologia.

A tecnologia é a chave para alcangar o desenvolvimento econémico do
pais. Para isso, é necessario um forte investimento de longo prazo em
pesquisas tecnolégicas e na formagdo de recursos humanos capacitados.
(SUELI, M., 2007).

Atingir uma posi¢cao competitiva no panorama global somente é possivel
através do desenvolvimento tecnologico. A soma dos esforgos publicos e
privados com o objetivo de aprimorar a capacitagdo tecnoldgica que ira
promover o desenvolvimento econémico, social e incentivar o processo de
inovagéo( TERRA,2001).

O processo de transferéncia de tecnologia entre organizagdes pode ser
traduzido como a transferéncia de conhecimentos técnicos necessarios para
realizacdo de um processo ou na concep¢do de um novo produto. Esta
transferéncia pode ocorrer de diversas maneiras: através do comercio de bens,
investimentos estrangeiros, aquisicdo de maquinas, através do licenciamento
de tecnologias e contratos de know-how. Entretanto, para compreender esta
dindmica, € necessario estabelecer a diferengca entre transferéncia do
conhecimento em relagéo a transferéncia da tecnologia.(Furtado, G., 2012)

A principio, toma-se como definigdo de conhecimento um conjunto de
informagdes sobre determinado tema, consolidado e aceito por todos e
constituindo a base dos sistemas educacionais. A sua transferéncia é realizada
pela via da informacgao, através da observacao dos fatos e de experiéncias
pessoais. Ja a definicdo de tecnologia contempla a aplicacéo sistematica do
conhecimento, na pratica de tarefas e na tentativa de solucionar problemas,
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para isso, envolvendo os ativos intangiveis que assumem a posigéo de fator de
producao.

Segundo Carlos Corréa (2005) o desenvolvimento tecnolégico dos paises
de industrializacéo tardia (América latina) esta fundamentada na incorporagao
de tecnologias estrangeiras. Para o autor, o processo de incorporagao
representa o passo inicial para o processo de inovagdo tecnolégica e
desenvolvimento econémico dos paises em desenvolvimento.

As Universidades e as empresas sédo os atores fundamentais na geragéao
de conhecimento e tecnologia. Observa-se uma particularidade no
comportamento desses atores para o desenvolvimento tecnoldgico: embora
atuando de forma isolada, em alguns casos encontramos a participagao
conjunta de forma sinérgica desses atores. Tais particularidades guardam uma
relagdo profunda com a formagao dos mesmos ao longo do tempo.

Na Idade Média, as Universidades no seu inicio tinham como principal
missao a geragao de mao de obra e conhecimento para a sociedade. Este era
fortemente avaliado e censurado pelo autoritarismo do Clero(GUARNICA,
2007). Durante o século XIX, as Universidades Alemés e Norte Americanas
adotaram um novo modelo de geragdo de conhecimento, incorporando as
pesquisas cientificas como principal atribuicdo. Ainda neste século, este
modelo despertou o interesse do setor produtivo, sendo um grande parceiro no
fomento as pesquisas dentro das Universidades, uma vez que o fundo de
incentivo a pesquisa nos EUA entrou em profunda recessdo (ETZOKOWISK,
2004).

Para o setor produtivo a principal vantagem desta aproximagdo era

manter uma ligagdo com a selecionada area de pesquisa e, desta forma,
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usufruir de todo conhecimento, habilidades tecnoldgicas e mao de obra
qualificada que posteriormente era absorvida pelos laboratérios internos da
empresa. ( FUJINO, STAL e PLONSKIi, 1999). Em contrapartida, o ganho das
Universidades com esta interacdo vinham através do apoio financeiro
prestados pelas empresas. Grande parte deste apoio era utilizado no
pagamento de bolsas aos pesquisadores e na modernizagdo dos laboratérios.
(TERRA, 2001)

O setor produtivo a medida que fomentava a pesquisa promovia,
paralelamente, a competicdo e o fortalecimento de grupos cientificos dentro
das Universidades. Desta forma, a protecdo cientifica ganhou valor de
destaque através dos mecanismos de protecdo da Propriedade Industrial
(marcas,patentes, know how°) ou através da criagdo de novas empresas
inseridas nos modelos de incubacgado e spin off (SHANE e VENKATARMAM,
2000). A incorporagdo desta pratica juntamente com a nova missdo das
Universidades foi denominada de Segunda Revolugdo Académica.
(ETZOKOWISK, 1993).

Em diversos paises, as politicas tecnolégicas enfatizaram a criagdo de
programas de cooperagao entre os setores publico e privado para estimular os
esforcos, reduzir riscos e maximizar os resultados da capacitacdo cientifica
constituida localmente. Esses esforgcos incentivaram as parcerias entre

universidades, institutos de pesquisa e empresas. (TORKOMIAN,2009).

5 O know how é constituido por conhecimentos técnicos, os quais, acumulam-se apds terem sidos obtidos
através de experiéncia e ensaios, colocando aquele que o adquiri em posicdo de destaque. Denis
Barbosa,2003.

6 Spin-off é o processo de geragdo de novas empresas a partir de organizagbes existentes ( Empresas,
Universidade, Centros de Pesquisa etc). Modelos de inovagdo como open innovation, permitem que
empresa utiliza tecnologias por fontes internas e externa, buscando a constante maximizagéo do retorno do
investimento em inovagao e oportunidades de negdcios. (CONSTANTE,J.2011)
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Apoiados por esta politica e inseridas dentro de uma nova concepgéao de
Universidade, foram criadas estruturas departamentais capazes de gerenciar
as relagdes entre o setor universitario e as empresas. Esses departamentos
tinham como miss&o primordial a gestdo dos ativos intangiveis e o processo de
transferéncia de tecnologias. Tais departamentos foram denominados de

Escritérios de Transferéncia de Tecnologia (ETT's) (TERRA, 2001).

“Escritérios de Transferéncia de Tecnologia (ETT's) ou de
Licenciamento sao aquelas organizagbes ou partes de uma
organizagado que ajudam, nas organizagdes publicas de pesquisa, a
identificar e administrar seus ativos intelectuais, incluindo a protecao
da propriedade intelectual e transferindo ou licenciando os direitos a
terceiros visando a um desenvolvimento complementar (OCDE, 2003,
p. 80).”

Os primeiros ETT's foram criados nos Estados Unidos ainda na década
de XX do século passado nas Universidades de Wisconsin at Madison (1925),
na Universidade do Estado de lowa (1935) e no Massachusetts Institute of
Technology — MIT (1940). Porém, marco legal que alavancou o surgimento dos
ETT's nas Universidades dos EUA foi a promulgacdo da Lei Bayh-Dole Act’
( 1980), que favoreceu o patenteamento e apropriagdo dos pedidos de patentes
pelas Universidades e Centros de Pesquisa Norte Americanos.(GUARNICA,
2009).

A Lei Bayh-Dole Act foi chave fundamental para mudanga no sistema de
propriedade Intelectual dos Estados Unidos, principalmente nas Universidades(
LEVERSOSN, 2005 - Consequences of Bayh-Dole Act). Esta Lei criou uma
politica uniforme permitindo as Universidades manterem seus direitos de

titularidade sobre quaisquer ativos intelectuais desenvolvidos internamente.

7 A Lei Bayh-Dole/1980 permitiu as Universidades patentear e licenciar, com exclusividade, invengbes
financiadas por fundos federais. Uma pesquisa realizada em 1990 pela Association of University Tecnology
Managers (AUTM), comprovou que apds dez anos de promulgacdo desta lei os pedidos de patentes das
Universidades cresceram 238% e os acordos de 161%. (Thursby,J.2003)
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Antes desta Lei, as Universidades que tinham o interesse na titularidade de
uma patente, a qual a tecnologia foi desenvolvida com recurso publico, deveria
fazer um acordo com Instituto de Acordo de Patentes (Institucional Arrangment
of Patents- IPA's). Outro fato que veio contribuir para a promulgagéo da lei é
que os IPA's eram instrumentos que impediam a transferéncia de tecnologia
das Universidades para o setor privado, consequentemente diminuindo a
competitividade entre as empresas nos Estados Unidos ( SAMPAT, B,
MONWERY, D. et col. Chance de University Patent Quality After of Bayh-Dole
Act:A Re-Examination).

Com a possibilidade de patenteamento e principalmente apropriacao da
titularidade do pedido de patente proporcionou ganhos econémicos com a
licenga. Este fato foi evidenciado pela Universidade de Stantford através da
licenga do pedido de patente sobre o DNA Recombinante, depositada no
United States Patent and Trademark Office (USPTO) no final 1974. No total,
foram firmados 73 acordos nao exclusivos de licenga desta tecnologia, gerando
receitas em royalties de mais quatrocentos milhdes de ddlares.

Os beneficios trazidos pela Bay-Dole Act ultrapassaram fronteiras. No
Japao foi promulgada a Lei de Incentivo a Transferéncia de Tecnologia entre
Universidade e Empresa em 1998 (Law Promoting Technology Transfer from
Universities for Industry). (FAIRUZ, M. 2011). A novidade trazida por esta lei foi
a criacdo dos Escritérios de Transferéncia de Tecnologia (The Technology
Office — TLO’s). A proposta para criagdo dos TLO's foi aprovada pelos
Ministérios da Educagéo, Ciéncia e Tecnologia e o Ministério da Industria e

Comércio, através do apoio financeiro concedido por estes ministérios.
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No inicio foram criados apenas 4 Escritérios de Transferéncia de
Tecnologia, porém, apos passados quinze anos da promulgacao da lei, ja sdo
mais de quarenta em todo Japao, tendo como principais atividades: a
Transferéncia de Tecnologia, acordos de parceria entre Universidade e
empresa e a gestdo da propriedade intelectual. Na Figura 1 pode-se observar o

sistema de interagdo das Universidades com os TLO’s deste pais.

Overview Technology Licensing Office [TLO] in Japan (2009)

Number of Univarsitiaz having its awnad
TLO's is ena-third only 17
(7% from number of Universities in Japan] |

' Natlonal Univ.
TLOin Universities  Meca / A
Only 17 Univ. . *
Unly.5 _* Private Unly.
4 m 107
Internal 16 (Waseda Univ. etr) \
External 1 (TodalTLO) .
Bl Public Unlv.
k']
{Underthe Local
B i) Covammant antity)
\ e =

TLO in Institutions & Industry TLO established at Local area

associations only 9 Institutions %
(Under the Local Government entity ete)

Infernal 7 (AIST etc)

External 2
(Industry assaciations)

Figura 1: FAIRUZ, M.2011. O crescimento dos Escritérios de Transferéncia de
Tecnologia no Japao e o processo de articulagdo com as universidades.
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Este modelo de interacdo vem sendo trabalhado, incentivado e
aperfeicoado continuamente. O sucesso € observado através dos
investimentos aplicados, pelo aumento do numero de patentes depositadas,
pela criacdo das empresas star-up® e pelo crescente numero de licencas
concedidas. Vide Figura 2.

Conclui-se que a estratégia do Programa de Desenvolvimento da

Licensing Activity

Type of Licensee

lD Startup Companies @ Emall Companies M Large Companies I

A\

NN
NN\
N\

FY2005 Fy 2008 FY2007 FY2008 FY2008

Figura 2: Fonte: FAIRUZ, M. 2011. O numero (%) das transferéncias de tecnologia dos TLO's
japoneses para as empresas pequenas, grandes e star-up entre 2005 a 2009

Propriedade Intelectual no Japao conseguiu atingir o seu objetivo. O foco nao
esta concentrado no valor da licenga da tecnologia, e sim promover a interacao
entre os atores do setor académico (Universidade) e as empresas,
proporcionando recursos humanos, financeiros e tecnoldgicos para os atores.
(FAIRUZ, M. 2011)

No Brasil, o processo de interagcao entre Universidade/empresa foi tardio,

dois motivos foram fundamentais na causa deste atraso: o surgimento tardio

Empresa ou negdcio (produto ou servigo) de base tecnoldgica que nasce com ideia inovadora e esta em
busca de um modelo de negécio escalavel.Estas empresas, recém-criadas, estdo em fase de
desenvolvimento e pesquisa no mercado, trabalhando em um ambiente de extrema incerteza sobre o
resultado do mercado.(www.starup.com.br).
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das universidades brasileiras e auséncia de uma politica governamental voltada
para interacao.

A formacgao das Universidades brasileiras ocorreram na primeira metade
século XX, sendo a maioria criada através da justaposicéo de instituicdes de
ensino superior ja existentes, como exemplo, a integracdo das Faculdade de
Medicina, Faculdade de Direito e Escola Politécnica criando a Universidade do
Brasil — atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar de integradas
formando uma Universidade, a administracdo era em formato de “ilhas
isoladas”, ndo havendo uma integragdo. Além disso, mantinha-se como
heranga cultural a geragdo de mao de obra para a sociedade. (FAVERO, M.,
2006).

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pés-Graduacdo e Pesquisa de
Engenharia (COPPE) foi a iniciativa de diminuir o gap entre a Universidade e o
setor produtivo no Brasil. Nos primeiros anos da década de 60 , iniciou suas
atividades apenas como um programa de pds-graduagcdo em engenharia.
Porém, devido a exceléncia adquirida e a consciéncia da pesquisa para o
desenvolvimento tecnolégico do pais, a COPPE passou a desenvolver
programas de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico (P&D) em parceria com
o setor produtivo, principalmente com empresas do setor petroquimico, como a

parceria de trinta anos com a Petrobras. (www.coppe.com.br)

Sempre a frente e sabendo da importancia que estas parcerias
representavam para o desenvolvimento nacional, foi criada uma Fundagao
privada para gerenciar e coordenar todos os projetos de parceria entre a
COPPE/empresas. Foi com esse objetivo que durante a década de 70 nasceu

a Fundacdo COPPETEC. Pode-se afirmar que a Fundacgao foi o primeiro
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modelo de Escritério de Transferéncia de Tecnologia no Brasil. Aléem de
promover, incentivar e concretizar parcerias com empresas, a Coppetec agrega

em seu portifélio mais de 12 mil convénios e contrato com empresas.

(www.coppe.com.br).

Em seguida, a Universidade de Campinas (UNICAMP) desenvolve uma
parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebras (CPQD). O
objetivo desta parceria era o desenvolvimento de tecnologias para o setor de
telecomunicacdes do pais. Além deste dois atores, participavam em menor
grau os produtores de equipamentos de telecomunicagdes. Do lado do
empresariado, a iniciativa de parcerias com as Universidades partiu da
Confederacédo Nacional da Industrias (CNI), que criou o Instituto Euvaldo Lodi
em 1969. ( RAPINI, 2007).

Apesar desta parceria, ainda era observada uma caréncia de informacdes
que demonstrassem as necessidades tecnologicas do setor produtivo e
auséncia de um sistema organizacional que criasse parcerias duradouras entre
entre universidade e empresa. Estes sdo pequenos motivos que justifiquem a
criacdo dos escritorios de Transferéncia de Tecnologias na instituicbes
brasileiras.

A interacdo entre as Universidades, os Centros de pesquisa e as
empresas, geralmente ocorre de forma nebulosa e imprecisa. A importancia de
um canal que codifique as informagdes para uma forma clara e precisa, que
entenda as necessidade tecnoldgicas do setor produtivo e crie um sistema
organizacional que permita vinculo continuo entre esses atores, sdo apenas
algumas necessidades que justifiquem a criacdo dos ETT's nas Universidades

e Centros de Pesquisa.(CRUZ, 2006)
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Ainda segundo Terra(2001) existem outras necessidades como o0s
expostos acima. Para autora os ETT's sdo 6rgéos criados especialmente para
administrar, gerenciar e divulgar todo o conhecimento tecnolégico gerado que
promova o processo inovativo. Conhecendo as necessidades e afim de
aumentar a interagao entre os atores, o governo brasileiro promulgou em 2004
a Lei de Inovacdo que autorizou a criacdo dos Nucleos de Inovacao
Tecnoldgica (NIT's)

Segundo Torkomian (2009) a Lei de Inovagdo foi o marco legal
fundamental para gestdo do conhecimento gerado nas Universidades e
Instituicdes de publicas de pesquisa. Em seu art.17 a atribui as ICT's as

seguintes tarefas:

A partir da publicagdo da Lei N° 10.973, de 02/12/2004, conhecida
como Lei da Inovacao, e de seu decreto regulamentador N° 5.563, de
11/10/2005, proliferaram nas |Instituicbes Cientificas Tecnoldgicas
(ICT) do Brasil, definidas como 6rgaos ou entidades da administragéao
publica que tém por missdo institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou
tecnoldgico, os chamados Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica (NIT).
Isso em atencdo ao disposto no artigo 17 do referido decreto, abaixo
transcrito:

Art. 17. A ICT devera dispor de Nucleo de Inovagao Tecnoldgica,
préprio ou em associacdo com outras ICT, com a finalidade de gerir
sua politica de inovagao.

Paragrafo Unico. Sdo competéncias minimas do Nucleo de Inovagao
Tecnoldgica:

| - zelar pela manutencdo da politica institucional de estimulo a
protecdo das criagdes, licenciamento, inovagdo e outras formas de
transferéncia de tecnologia;

Il - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e
projetos de pesquisa para o atendimento das disposi¢cdes da Lei n°
10.973, de 2004;

Il - avaliar solicitagdo de inventor independente para adogado de
invengao na forma do art. 23 deste Decreto;

IV - opinar pela conveniéncia e promover a protegdo das criagbes
desenvolvidas na instituicao;
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V - opinar quanto a conveniéncia de divulgacdo das criagbes
desenvolvidas na instituicdo, passiveis de protecao intelectual; e

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutengao dos
titulos de propriedade intelectual da institui¢cao.

Apesar de antes da referida lei ja existirem em muitas Universidades
estruturas similares é fundamental ressaltar que 52,5% dos nucleos foram
criados a partir de 2005 (TORKOMIAN, 2009). Demonstrando a grande
importancia da referida lei nas atividades de gestdo do conhecimento, no
estimulo a protecdo das criacbes, ao licenciamento, a inovagédo e a
transferéncia de tecnologia e pela interface entre ICT e empresa. O grafico 1

demonstra o crescimento dos NIT's a partir da promulgacdo da Lei de

Inovacgao.
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Gréfico 1: Fonte: Torkomian, 2009. Uma comparacéo da evolugdo dos crescimento do

numero de Nucleos de Inovagéo Tecnoldgica (NIT) nas universidades brasileiras antes e apoés a

Lei de Inovagao de 2004
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Dessa forma, os NIT's passam a ter fundamental importancia dentro das
ICT, pois sao eles que realizam a protecdo do conhecimento produzido,
avaliacdo do ativo intangivel, sua valoragao e a comercializagao (transferéncia
de tecnologia). Nesse sentido, as boas praticas de gestdo tornam-se cada vez
mais essenciais para o cumprimento do novo papel das universidades.

As boas praticas de gestdo dos NIT's exigem um estudo que tem por
objetivo formular: a) Politica Institucional - regulamentacdo das agbes dos
NITs: tipos de atividades, papéis das instituigdes e dos funcionarios, regras
para utilizagdo da infra-estrutura fisica da universidade, critérios de divulgagéo
e comercializagdo, modelos de contratos de associacdo em projetos
cooperativos, formas de valoragdo da tecnoldgica e mecanismos de protecao
do conhecimento gerado.; b) Modelo Juridico — aponta a fundagdo como figura
juridica mais adequada as atividades, pela agilidade que proporciona na gestéo
da interagdo universidade-empresa-governo.; c) Estrutura Organizacional —
aponta a estrutura matricial auxilia a formacdo de equipes gerenciais e de
producdo e tem maior flexibilidade e dinamica interdisciplinar.; d) Areas de
Trabalho aponta a importdncia das areas de marketing (equipe técnica e
administrativa) e do juridico.; e) Atividades — devem atender demandas
regionais prioritariamente: servigos técnicos especializados, capacitagao,
pesquisa, consultoria, incubadora, empresas juniores; e f) Avaliacdo da
Qualidade — medicao de indicadores de tempo, resultados, eficiéncia e uso de
recursos, bem como de outros parametros de analise (TERRA, 2001 apud
SANTOS 2009).

Na Figura 3 é apresentado um fluxograma da relacdo de todas essas

areas associadas durante a realizagdo de um projeto de parceria com empresa.
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Demonstra que o projeto de parceria entre esse dois atores deve iniciar pelo
NIT, resguardando os direitos da Universidade ou ICT quanto a titularidade dos
ativos intangiveis e seus possiveis ganhos financeiros advindos com a
exploracao econémica do ativo. Uma outra atribuicdo do NIT é na prospecgao
de tecnologias internas a instituicdo, para em seguida trabalhar na divulgacéo e
posterior transferéncia de tecnologia as empresas. Neste sentido, as praticas
de gestdo tornam-se cada vez mais essenciais para o cumprimento do novo

papel das Universidades ou ICT's.
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Figura 3: Fonte:Cruz,2009.Método para otimizar o gerenciamento da transferéncia do
conhecimento nas relagdes entre universidade, empresa, governo. Fluxograma de entrada
de um projeto de parceria entre universidade e empresa.

1.1 Agéncia UFRJ de Inovacgao.

Apesar do histérico e da competéncia da COPPE em gerenciar projetos e
promover a transferéncia de tecnologia através do seu escritério - Fundagéao
COPPETEC — o embrido do ETT no ambito institucional da UFRJ teve inicio
2001. Neste mesmo ano foi criada a Coordenacdo de Atividades de
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Propriedade Intelectual — CAPI, no ambito da Pré-Reitoria de Patriménio e
Finangas, que passou a gerenciar os pedidos de patentes. Em Janeiro de
2004, a CAPI passou a denominar-se Divisdo de Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia — DPITT, sendo subordinada a Pro-Reitoria de
Extensao. A partir deste momento, comegou o trabalho de disseminar a cultura
do uso do sistema de patente através de palestras nas diversas Unidades da
UFRJ, o que aumentou o interesse da comunidade académica por este
assunto.

Em 2007, com foco nas estruturas de apoio a protecdo e a
comercializagdo do conhecimento foi criada a Agéncia UFRJ de Inovagéo, por
iniciativa da nova Pro-Reitoria de Pds Graduagdo e Pesquisa, através da
Portaria no. 2754 de 16 de outubro de 2007. Tendo como missdo principal a
gerencia da propriedade intelectual e a transferéncia do conhecimento gerado
na Universidade para a sociedade. Esta Agéncia veio cumprir a fungéo de NIT
da UFRJ, que de acordo com a Lei de Inovagéo, deve possui as seguintes
com potencias:

@ Zelar pela manutencdo da politica institucional de estimulo a protecao
das criagdes, licenciamento, inovacédo e outras formas de transferéncia
de tecnologia;

@ Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos
de pesquisa para o atendimento das disposi¢cdes desta Lei;

@ Avaliar solicitagao de inventor independente para adog¢ao de invencgao;

@ Opinar quanto a conveniéncia de divulgacéo das criagdes desenvolvidas

na instituicdo, passiveis de protecao intelectual;
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Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutengéo dos titulos
de propriedade intelectual da instituicao.

Além das competéncias estabelecidas acima,a Portaria 2754 estabelece

um aspecto mais amplo de atuagéo deste NIT, segundo o Art.1° desta portaria

este NIT deve desempenhar as seguintes fungdes:

Apoiar seu corpo social na captacdo de recursos para pesquisa
provenientes de fundos publicos, estatais e privados, nacionais e
internacionais, orientando sobre a elaboragdo de propostas e
contratagao de projetos;

Apoiar nas negociagdes das unidades, departamentos, docentes e
técnico administrativos da UFRJ, tanto com o setor produtor de bens e
servicos, como com Orgaos publicos e estatais contratantes, em
particular no que concerne as clausulas de propriedade industrial e
confidencialidade;

Promover a divulgagdo dos resultados da pesquisa e da geragao de
conhecimento realizada pelas unidades académicas e Orgaos
suplementares através de midias internas e externas, debates setoriais
e de politicas governamentais, participacdo em congressos e feiras,
exposi¢cdes para segmentos especificos da sociedade e publicagbes
institucionais;

Apoiar a constituigdo de estruturas de apoio nas Unidades com objetivo
de colaborar localmente com o desenvolvimento das atividades previstas
para o NIT;

Promover o licenciamento e uso dos titulos de propriedade intelectual da

UFRJ, assegurando a valorizagao de seus ativos intangiveis;
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@ |Interagir com as incubadoras e Parques Tecnoldgicos da UFRJ,
assegurando cumprimento dos fins a que se destinam.

De modo a cumprir todas as fungdes estabelecidas pela Lei de Inovagao

e a Portaria 2754/2007 da UFRJ, esta Agéncia assumiu o seguinte

organograma conforme figura a seguir:

Coordenagao i
Admlnls_trag?ol Propriedade Intelectual
comunicagao ' '

Agente fie Contratos Empreendedoris Inova?ao
Inovacéo mo Social

Figura 4: Fonte: Elaboragéo Prépria - Organograma atual da Agéncia UFRJ de Inovagéo

Coordenacgao — responsavel pelo planejamento estratégico ( definicdo de
metas trimestrais, semestrais, anuais etc) e articulagao interna e externa;
Assessorar os Agentes de Inovacgdo, setor de contratos e Propriedade
Intelectual; além de trabalhar na elaboracdo de projetos destinados a

subvencgao econdbmica.

Agente de Inovacgao - é responsavel pelo acompanhamento do processo
um todo, ou seja, atendimento ao inventor, decidir pela melhor forma de
protecdo, busca por empresas interessadas na tecnologia, auxilio a
coordenagdo nas negociacbes e na definicdo de estratégia para a

transferéncia, assim como o gerenciamento dos contratos assinados;
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Setor de Contratos — area responsavel pela padronizagao, atualizacao,
elaboragdo, de instrumentos juridicos e de pecgas processuais (folhas de
informacgéo,requerimento e pareceres), além do auxilio juridico aos Agentes de

Inovacao e a Coordenacao.

Comunicagao — area responsavel pela divulgagdo da Agéncia através da
administragdo dos canais da web como o site, Facebook, Twitter e o blog ,

além de cobrir todos os eventos promovidos pela Agéncia.

Administragdo - responsavel pelo gerenciamento de bolsas aos
estagiarios, infraestrutura e o controle dos recursos financeiros obtidos através

de Editais de subvengéo das Agéncias de fomento.

Propriedade Intelectual — area responsavel pela administracdo e
gerenciamento dos pedidos de patentes e marcas depositadas no INPI. Dentre
todas as responsabilidades, as principais sdo o0 acompanhamento semanal da
Revista da Propriedade Intelectual e notificacdo aos inventores no caso de
alguma exigéncia técnica.

Inovagao Social e Empreendedorismo — difusdo e articulagdo de
iniciativas socialmente inovadoras no ambito da UFRJ, assim como, presta
apoio e auxilio as Empresas Junior da UFRJ.

Através desta divisdo setorial a Agéncia gerencia ao todo 269
documentos de patentes - dos quais 14 deles ja foram concedidas cartas
patentes - 55 depdsitos no PCT; 25 pedidos arquivados e 231 em analise pelo

INPI( levantamento do portifolio de patentes em dezembro de 2013). Deste
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total, o Centro de Ciéncias da Saude(CCS) aparece como o principal
depositante ( 95 pedidos ao todo) , sendo seguido pela Centro de Tecnologia

(74 pedidos de patente)

INSTITUIGOES CO-TITULARES EM PEDIDO DE PATENTES

H FIOCRUZ
= PETROBRAS
EMBRAPA
® UFF
UNB

UFAL

Grafico 2: Fonte: Elaboracdo Propria - Numero de Patentes em Co-Titularidade com empresas ou
ICT's

A titularidade dos pedidos de patentes gerenciados nédo é exclusiva da
UFRJ, a maioria dos pedidos depositados apresentam co-titularidade com
outras ICT e, em menor numero com algumas empresas. O grafico 2 ilustra os
principais co-titulares de pedidos de patentes com a UFRJ:Neste grafico,
somente foram consideradas as instituicbes com pelo menos 3 pedidos de
patentes em co-titularidade. As instituicdo que apresentam o maior numero sao:
a Universidade Federal Fluminense ( UFF) somando 14 pedidos, sendo pelo
menos a metade destinada a area quimico-farmacéutica. A PETROBRAS
ocupa a segunda posicao deste ranking, sendo todos os pedidos destinados a
area de energia; em seguida encontra-se a Fundagao Oswaldo Cruz (6 pedidos

de patentes na area farmacéutica); a Empresa Brasileira de Pesquisa
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Agropecuaria (Embrapa) e Universidade de Brasilia, ambas com 4 pedidos; e
Universidade Federal do Alagoas com 3 pedidos.

O fruto dessas parcerias com outras ICT e empresas geram casos de
sucesso que promovem o nome da UFRJ e da Agéncia UFRJ . Ao todo séo
mais de 10 casos de transferéncia de tecnologia e mais de 30 acordos de
parceria técnico-cientifico firmados, proporcionando retornos financeiros para
UFRJ e aos seus pesquisadores. O grafico 3 ilustra o retorno econdmico
advindo com a transferéncias de tecnologia no periodo de 5 (cinco) anos.

Como forma de aumentar as parcerias e a transferéncia, a Agéncia UFRJ
de Inovagao iniciou um trabalhou junto ao programa de Pdés-Graduacédo do
Instituto de Ciéncias Biolodgicas(ICB), para elaboragao da primeira disciplina de
Propriedade Intelectual e Empreendedorismo em Biotecnologia. O objetivo
principal desta disciplina € estimular aos futuros pesquisadores o sentimento e
a vontade pela criagdo de pequenas empresas de base tecnoldgica, além de
levar o conhecimento sobre propriedade intelectual e promover a cultura do
sistema patentario na UFRJ. Esta disciplina obteve sucesso tado grande, que a
mesma ja foi oferecida como eletiva na Escola de Quimica e no curso de
Biofisica da UFRJ no pdlo de Xerém.

O Acordo firmado no inicio de 2012 entre a UFRJ, via Agéncia de
Inovacgao, e o INPI faz parte do fomento a cultura da propriedade intelectual na
academia. Ao todo foram oferecidos 3 cursos ( basico, intermediario e
avangado) sobre propriedade intelectual. Estes cursos foram oferecidos aos
pesquisadores, alunos de pds-graduacdo e graduagdo da UFRJ; a empresas

privadas; escritérios de propriedade intelectual e a outras instituicbes de
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pesquisa interessadas em capacitar os seus alunos e o seu corpo docente. Ao
todo foram mais de 100 participantes.

A Agéncia UFRJ de Inovagao, apesar de ser um 6rgao recente quando
comparado com 6rgados de mesma natureza em instituicdes como Universidade
de Campinas(Unicamp) e Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG), tem
contribuido bastante com a propagacao da propriedade intelectual nas ICT's.
Sua missao para os proximos anos 5 anos € promover ainda mais a relagao
entre Universidade e empresa, principalmente no setor farmacéutico, com a

participacdo em eventos do setor e a transferéncia de tecnologia.

Valor Total de Royalties Recebidos

R$ 140.000,00
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00
& R$ 80.000,00

R$ 60.000,00

Valor (R

R$ 40.000,00

R$ 20.000,00

R$ 0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ano
Grafico 3: Elaboragdo Proépria.Valor obtido diretamente com a Agéncia UFRJ de
Inovacéo, referente ao total de royalties recebidos pela Agéncia com a transferéncia de
tecnologia.

Embora existisse no Brasil Escritorios de Transferéncia de Tecnologia

antes da Lei de Inovacgao, foi por meio desta lei que foi estabelecido o marco
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legal e foi criada um ambiente que contribuiu positivamente para inovagao
dentro das ICT's .

As medidas exposta pela lei regulamentou as possiveis formas de
compartilhamento de laboratérios das ICT's com o setor privado; os acordos de
parcerias para realizacdo de atividades envolvendo a pesquisa basica e o
desenvolvimento tecnolégico entre os Entes publicos e privados; assegurou
aos inventores a remuneragcdo minima de 5% referentes aos ganhos
econdmicos auferidos pela ICT resultantes aos contratos de transferéncia de
tecnologia e fomentou a criagdo dos Nucleos de Inovagao Tecnoldgica.

Além disso, a Lei de Inovacao proporcionou toda uma cultura a protecao
dos ativos intelectuais dentro das ICT's, principalmente referentes a protegao
sob a forma de patentes. Porém, a transferéncia destes ativos e as parcerias
com o setor privado, ainda ndo € uma realidade de todas as ICT's, existindo

ainda grandes obstaculos culturais e legais.
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2 Definigoes a Respeito da Transferéncia de Tecnologia

Uma vasta literatura cientifica traz como plano de estudo os Processos de
transferéncia de tecnoldgica (TT) tentando identificar em qual contexto este
processo € inserido no ambito das relacbes entre Universidade e empresa.
Entretanto, antes de comecar abordar o seu contexto € necessario discernir
entre dois conceitos que conduzem a problematicas
distintas( GUARNICA,2009).

O primeiro conceito € denominado transferéncia de tecnologia externa ou
internacional, tendo seu surgimento na Inglaterra do século XVIII no calor da
Primeira Revolugdo Industrial, quando a transferéncias das tecnologias
geradas eram transferidas principalmente para outras potencias da Europa
( Franga, Russia e Alemanha) ou para os Estados Unidos que estava passando
pelo seu processo de independéncia e expanséo territorial. ( CYSNE, 2005
apud GUARNICA, 2009)

A Revolugédo Industrial fornece a humanidade um novo conceito social,
econdmico e politico. Rompe de vez com as caracteristicas do sistema feudal,
principalmente aquelas associadas ao modelo de produgdo onde o trabalho
artesanal é substituido por maquinas movidas a tracdo a vapor. A partir de
entdo, surge um novo conceito de tecnologia, onde as inveng¢des industrias
foram imediatamente aplicadas em toda parte (DRUKER,1993)

Ja o segundo conceito denominado transferéncia interna ou doméstica é
caracterizado pela relagao entre empresas do setor industrial . Este conceito é
um processo mais recente, tendo iniciado na década de 70 do século passado,
devido ao fomento na geracao do conhecimento através das pesquisa de base
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tecnoldgica.Visa principalmente o retorno financeiro e o avango tecnoldgico do
pais através da comercializagdo dos produtos e processos gerados na
pesquisa.(SANTOS, J., 2010).

O processo de transferéncia de tecnologia entre Universidade e empresa
surge no Brasil em meio a este conceito, com a criagdo da Fundagao Coppetec
sendo o primeiro modelo de Escritério de Transferéncia de tecnologia no Brasil
( Vide Capitulo anterior). E nesta década também, que é criada o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, passando atuar na analise e averbacao de
todos os contratos de transferéncia, principalmente relativos a marcas e
patentes (SANTOS,J., 2010).

Ja na década de 90, com abertura econ6mica realizada no governo
Fernando Collor de Melo, foi caracterizada por uma grande concorréncia do
mercado nacional, levando a necessidade da flexibilizagdo dos contratos,
principalmente apds a promulgagdo da Lei 9279/96 (Lei da Propriedade
Industrial) que englobou o conceito de transferéncia de tecnologia como sendo
o licenciamento ou cess&o das inumeras formas de ativos intangiveis como:
marcas, know how, patentes, segredos de negdcio. Desde entdo, o conceito de
transferéncia de tecnologia tem assumido inumeras defini¢des, assim como,
sua forma de ocorréncia. (CASSIOLATO apud SANTOS,J., 2010).

Logo apds a promulgacao da Lei da Propriedade Industrial a transferéncia
de tecnologia foi definida como um processo de comunicagdo no qual existe
um receptor e um locutor que trocam conhecimentos. Tratando-se de um
processo social entre duas ou mais entidades onde o fluxo de informacéao
aumenta a medida que se estreita a interagdo entre as mesmas.(AUTIO, E.

Tecnology effects of new technology, 2008)
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Para Santoro (2004) é importante diferenciar as denominagbes

“transferéncia de tecnologia “ e "transferéncia de conhecimento”. De acordo
com o autor muitas vezes os termos sdo utilizados como sinébnimos, atribuindo
conceitos distintos a caracteristicas similares. A transferéncia de tecnologia
tende a ser mais especifica, mais tangivel em sua interpretacdo, remetendo a
novas ferramentas, produtos ou processos; enquanto que a transferéncia do
conhecimento transmite a ideia de mudanga organizacional, daquilo que é
intangivel, o conhecimento tacito.

Para Carr (1997) a transferéncia de tecnologia € um processo onde o
conhecimento € gerado nos laboratérios dos centros de pesquisa ou
universidades, sendo em seguida apropriado por empresas do setor privado ou
mesmo por orgados do governo. Para o autor, o somatério de forgas entre as
partes € o fator principal para a conducdo no desenvolvimento de novos
produtos ou processos.

Outros autores, como SONG (1998) compartiiham da mesma viséo de
CARR(1997), e define transferéncia de tecnologia como o compartilhamento do
conhecimento, custos, beneficios e incertezas entre varias entidades
econbmicas envolvidas, ou ainda entre os inventores, colaboradores,
fornecedores, patrocinadores da pesquisa, responsaveis pela conversao da
pesquisa em produto, consumidores finais; enfim todos que participaram de
certa forma na criagao, concepc¢ao e na utilizagao da criagao.

Desta forma, conclui-se que transferéncia de tecnologia além do
compartilhamento dos custos e incertezas entre os atores envolvidos, € uma
das formas de se obter o retorno econémico investido no desenvolvimento de

uma pesquisa ou projeto tecnolégico . Para Rood (2001) mais do que garantir o
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retorno econémico é fornecer solugdes para os problemas e necessidades dos

setores publicos e privados:

“A transferéncia constitui um processo pelo qual o conhecimento, as
facilidades ou as capacidades desenvolvidas com o financiamento
federal sdo utilizados para preencher as necessidades dos setores
publicos e privados’(ROOD, Sally. Introduction to the Federal
Laboratory Consortium. Washington World Intellectual Property
Organization (WIPO), 2001)

Cabe observar que no Brasil este processo ocorre através do
financiamento publico federal associado com o0s recursos de empresas
privadas, principalmente as do setor de energia. Percebe-se uma dicotomia
neste processo onde de um lado concentra grande aporte financeiro voltado a
ciéncia, e do outro, uma enorme demanda por inovagbes no setor
privado(CHARELLO, 2000). Devido ao grande volume de ciéncia produzida no
setor publico, através das suas ICT's, proporciona grande numero de
depodsitos de pedidos de patentes por entidades brasileiras(CLOSS,L,;
FERREIRA, G., 2012).

Por isso, as parcerias entre empresas e entidades do setor publico tem
crescido, pois para o setor privado é mais vantajoso fomentar, firmar ou
financiar pesquisas ou projetos de desenvolvimento do que implementar
internamente seu setor de P&D&I (SANTOS,J., 2010).

Apesar disto, a transferéncia de tecnologia ndo é um processo especifico
que envolve somente atividade de financiamento de pesquisa, compra ou
venda de materiais, envolve principalmente a mobilizacdo de pessoas entre os
setores publicos e privados. A Organizacdo de Cooperagcdo para o
Desenvolvimento Econdmico (OCDE) define a TT como um conjunto de
mecanismos que envolve o poder publico e econbmico com a utilizagdo do

conhecimento e sua difusdo; de investimentos diretos; cooperagéo; contratos
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2.1

de licenca e compartilhamento de informag¢des confidenciais. (OCDE apud

SANTOS, J., 2010).

Fase da Transferéncia de tecnologia

No Brasil, internamente os meios diretos para a busca e aquisicdo de
novas tecnologias pelo setor privado tem sido a busca direta em centros de
pesquisa ou nas Universidades.Tal fato é favorecido pelo prestigio, sucesso e
tradicdo caracteristico de grupos de pesquisa ou universidades em
determinados setores tecnoldgicos. Entretanto, € necessario fazer a escolha
certa que viabilize este processo.(GUARNICA, 2009)

A escolha pelo modelo de transferéncia varia de acordo com a area
especifica e o grau de tangibilidade dos processos ou produtos. Para
Cusumano e Elinkov (1994) ¢é importante conhecer profundamente a
tecnologia a ser transferida, levando em consideragdo aspectos como: o grau
de intangibilidade; o estagio de desenvolvimento que se encontra, se é um
produto ou processo e os atores envolvidos na transferéncia. Pois é através do
conhecimento deste parametros que sera possivel nortear os modelos ou
mecanismos que serao adotados na transferéncia.

Em posse dos aspectos mencionados anteriormente, as ICT's junto com
seus NIT's trabalham com o objetivo implementar uma metodologia que venha
promover a transferéncia de tecnologia. O NIT da Universidade de Campinas
(Unicamp), Agéncia INOVA, foi a pioneira no desenvolvimento de uma
metodologia para este fim. Esta metodologia foi denominada Diligéncia da

Inovacao.
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A Diligéncia da Inovacdo foi desenvolvida a partir do Programa de
Investigagdo Tecnoldgica (PIT-2006). Este programa recebeu fomento da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e foi desenvolvido em parceria
com o Instituto de Inovagao(Empresa privada que atua na gestado da inovagéo).
Além da UNICAMP, o PIT foi internalizado em outras universidades do Estado
de S&o Paulo tendo sua gestdo conduzida pelos seus NIT's.(TORKOMIAN,
2009).

Para a execugdo da Diligéncia da Inovagao, o plano foi dividido em quatro

etapas conforme explicitado na figura a seguir:

Diligéncia da Inovacao

Analise de

Caracterizagao Analise de S o
© da Tecnologia Mercado g;aob':gﬂ:z: -
S o
2 5
@ £
o

Prova de Conceito
Figura 5: FONTE:Torkomian,2009. Etapas da Metodologia de Diligéncia da

Inovagéo.

Em face do exposto acima, instituicdes publicas langcaram-se em busca de
sua propria metodologia, tendo por finalidade a transferéncia de tecnologia e
inovacao. O Sistema Mineiro de Inovacao(SIMI), érgao publico, subordinado ao
Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo e Ensino Superior, propds um modelo linear de

transferéncia de tecnologia dividido em quatro etapas.
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Tecnologia Prospeccdao @ Qualificagdo = Negociagdo Licenciamento,  Mercado

Figura 6: Fonte: SIMI, 2008 - Fases do Modelo de Transferéncia de Tecnologia

Esta metodologia pode ser aplicada na transferéncia de um produto,
processo ou servico, requerendo uma analise detalhada da prospecc¢ao interna
nos centros de pesquisa até a conclusao final da tecnologia.

A prospeccao € um busca realizada por empresas ou pesquisadores. A
prospecc¢ao empresarial tem por objetivo a demanda de novas tecnologias que
serao internalizadas pelas empresas, por isso buscam os centros de pesquisa
com o objetivo de identificar novas tecnologias em areas estratégicas. Ja a
prospecgao realizada pelos pesquisadores é baseada na oferta, buscando
diretamente as empresas que se beneficiariam com a tecnologia desenvolvida
em seu laboratorio.

A etapa de qualificagcdo ou avaliacdo visa a melhor forma de protecao
desta tecnologia, analisando os pontos mais importantes para introdu¢do da
mesma no mercado. Para Torkomian (2009) a etapa permite fazer um quadro
comparativo com outras tecnologias similares que estdo no mercado,
destacando as vantagens ou desvantagens de uma em relagdo a outra. Ainda
para a autora, € nesta fase que deve ser investigada quais sdo os requisitos,
caracteristicas e funcionalidades que a tecnologia deve possuir para ser

atrativa para o mercado.
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O PIT -INOVA, em sua metologia de avaliacdo de tecnologia, menciona
que algumas questdes-chaves devem ser respondidas para uma boa
avaliagcao(TORKOMIAN, 2009):

Qual a fungao da tecnologia ?

Quais as possiveis aplicacdes?

Quais os requisitos para ele funcionar?

Quais sao as tecnologias similares disponiveis no mercado?

A Agéncia UFRJ de Inovagdo em busca de concentrar esforgos em
tecnologias com maiores chances de atingir o mercado, desenvolveu uma
metodologia de avaliagcdo para medir o estagio de maturidade das suas
tecnologias, conforme elucidado no Anexo 1.

O grau de maturidade tecnolégico ira caracterizar o nivel de
desenvolvimento da tecnologia e, quais etapas ainda serdo necessarias para
que a mesma alcance a producao em escala industrial e posteriormente o
mercado. Para esta avaliacdo foram adotados nove niveis diferentes de
maturidade tecnoldgica e duas escalas distintas (ANEXO 1).

Nesta dissertagdo o setor exemplificado € o setor Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosmético(HPPC), um segmento da da industria farmacéutica. A
Figura 7 elucida as 5 etapas de desenvolvimento de farmacos até o
langamento de um medicamento, as quais devem obedecer as regulacdes
especificas da ANVISA.

No estagio inicial que abrange a pesquisa basica e a descoberta,
concentram-se na identificagdo e otimizacdo de moléculas capazes de
representar novos compostos quimicos com potencial clinico.Com o auxilio de

métodos de quimica medicinal, € possivel explorar o imenso espago quimico
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delineando o trabalho de identificagdo, selegdo e otimizacao de moléculas
capazes de interagir com alta afinidade e seletividade com o alvo molecular

selecionado.(GUIDO,R.2010)

Pesquisa basica > Descoberta Fase pré-clinmca > Fase clinica Comercial
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Figura 7: Fonte: Vieria, V., Ohayon, P., 2006. As etapas do desenvolvimento de novos farmacos,
iniciando na pesquisa basica e terminando na fase pds registro do medicamento na ANVISA.

As Fases clinicas avaliam a seguranca e eficacia do composto em seres
humanos.Para garantir a qualidade e seguranga dos ensaios, existem inumeras
regras e critérios que devem ser seguidos Todos o0s ensaios s&o avaliados por

uma comissao de ética antes de serem iniciados.(http://www.anvisa.gov.br).

Para avaliacdo sobre o potencial de mercado € necessario buscar

informagdes relacionadas a comercializagdo; aos consumidores finais;
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possiveis licenciadores e potencial competitivo da tecnologia. Para tanto, os
itens analisados sdo: concorréncia tecnolégica; demanda potencial e
comparagao de preco e qualidade.

Na etapa de negociagao sao identificados os possiveis acordos gerados a
partir da tecnologia, traduzindo para uma linguagem econémica os ganhos
auferidos com a licenca. E neste momento que definidos o valor do
investimento; royalties; prazos e a forma de comprometimento das partes
envolvidas no processo(Sistema Mineiro de Inovagao- SIMI. 2008). De acordo
com Torkomian(2009) e Angeli(2013) a caréncia de informagdes a respeito dos
custos de investimento; a concorréncia do mercado; o preco do produto final,
somados ao estagio inicial desenvolvimento, limita-se a uma avaliagdo
preliminar quanto a certeza desta tecnologia atingir o mercado.

Ainda para as autoras, no caso de tecnologias muito incipientes,
dificilmente chegara ao calculo de VPL®(Valor Presente Liquido), sendo menos
provavel a projecao de receitas futuras.

O NIT da Unicamp sugere que esta etapa somente seja realizada quando
ja se conhece o “parceiro” para o qual sera transferida a tecnologia. Segundo o
NIT, esta etapa demanda grande esfor¢o, que muitas vezes nao seria
aproveitado (TORKOMIAN, 2009).

Por fim, efetua-se a licenga da tecnologia, a ultima etapa deste processo,
mediante a negociagdes e assinatura do contrato de transferéncia ou Licenga

de Tecnologia.

Ea diferenga entre o valor investido e o valor resgatado ao fim do investimento, trazidos ao valor

presente. Se VP for positivo, entdo o valor investido sera recuperado e havera um ganho. Se VP for zero

significa que aplicar ou n&o faréa diferenca. Agora se VP for negativo significa que o investidor estara B

resgatando um valor menor que o valor investido, entdo ndo se deve aplicar neste investimento.(CONCEICAO,
E.S.,2012)
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Na tentativa de descrever um modelo de Transferéncia, Gibson e
Smilor(1991) propuseram um modelo dividido em 4 etapas: comegando pela
origem da pesquisa basica em um Laboratério; evoluindo para uma pesquisa
aplicada; até atingir a sociedade através da comercializagcdo de produtos,

processos ou servigos, conforme figura 8.

Niwvel IV
Comercializagdo

Nivel 111
Implementacgao

Niwvel 11
Compartilhamento

Nivel |
Criagdo

Figura 8: Fonte: Gibson e Smilor ,1991. Metodologia de Transferéncia de
Tecnologia.

Esta metodologia tem inicio pela criagdo do conhecimento através da sua
publicagdo em revistas cientificas, congressos, simpdsios e demais meios de
comunicagao. O segundo nivel é a etapa de compartiihamento e divisdo de
responsabilidades entre os agentes envolvidos na transferéncia. Ja o terceiro
corresponde ao final do desenvolvimento da tecnologia por meio de recursos
especificos, podendo esta ser um produto ou processo. E por ultimo, o quarto
nivel, envolve a comercializagdo da tecnologia(GIBSON e SMILOR, 1991).

A maioria das metodologias propostas sobre TT estdo baseadas em
conceitos de avaliagcao e negociagao de tecnologia, seguindo um fluxo de etapa
linear. Matos e Kovaleski (2005) em seus estudos propuseram um modelo de

TT mais enxuto, divididos em trés etapas compreendendo uma pré-negociagao,
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negociacdo e pds-negociagcdo. A pré-negociacdo é alicercada pela fase de
identificacdo da oportunidade; ja a negociagao enfatiza os aspectos técnicos e
elaboragdo do plano de negocio, e por ultimo a etapa de pds-negociagao,
baseada no monitoramento e sustentagdo do plano de negdcio.O diferencial
desta metodologia é que apresenta uma divisdo de areas do conhecimento e
habilidades, conforme Figura 9. A sua primeira etapa consiste em um
planejamento, que antecede as negociagdes, construindo um caminho de
conhecimento mutuo, visando a criagdo de elos de relacionamento proficuos.
Portanto, caracteriza-se em uma area comportamental; exigindo dos
negociadores grandes habilidades interlocutivas, capazes de criar um canal de

comunicagao interno e externo baseado na confianga.

ETAPAS ireﬂ
Identificagio
de Oportunidad
. . o ot H ‘ Comportamental ‘
Pré-negociagio
Anilise do Ramo da Empresa

— [ Linguagem Interpessoal ]

Estabelecimento de contatos e coleta

da propostas ‘ /

Negociagéo Plano de Negdcios & Estratégias de
Negociagdo

-\ rea

\ Tecnologia ‘

Caractarizago das Relagdes Confratuais ) [ Linguagem Téenica e Juridiea }

—r

Fechamento da Negociagao

Arca

Pos-Negociaglio Cantrole, Avaliagio ¢ Marketing
Menitoramanto do

Atendimento

Sustentacdo e Expansaode | Y

[ Linguagens de Sistemas de Qualidade ¢ de
Negdcios

Informagio

Figura 9: Fonte: Matos e Kovaleski (2005) - Fluxograma das Etapas da Metodologias de
Negociagéo para Transferéncia de Tecnologia entre Universidade e Empresas.
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A etapa de comercializagdo € a etapa de planejamento, execugéo e
controle da negociacdo em uma sequencia légica e determinada. A linguagem
€ predominantemente concentrada na formagdo de estratégias e tomada de
decisbes, além do conhecimento técnico-juridico para execugéo de contratos
que governam toda esta etapa. Na ultima etapa é regida pela linguagem da
informagéo e do marketing, registro e avaliagao; permitindo o desenvolvimento
de marketing externo e interno

Ao final de cada metodologia € possivel determinar os rumos a serem
seguidos e quais as tecnologias que apresentam o estagio de desenvolvimento
mais avancados e mercado definido, identificando quais sdo as empresas
interessadas nesta tecnologia e, acima de tudo, a tecnologia que apresenta
menor risco em seu desenvolvimento.

Na maioria dos casos o0s pesquisador acreditam que sua tecnologia
encontra-se em estagio avangado, pronta para ser incorporada ao mercado.
Em verdade, ndo é o observado tal avango, sendo na maioria dos casos, uma
pesquisa basica. As metodologias devem ser ferramentas que auxiliem os
NIT's distinguir estes dois estagios(TORKOMIAN,2009).

Diante das informacdes expostas neste capitulo, fica clara importancia de
uma metodologia que traga informacdes técnicas e mercadoldgicas a respeito
da tecnologia a ser transferida. Contudo, o maior desafio é a internalizacao
das mesmas pelos NIT; a formacdo de recursos humanos capacitados em
avaliar o mercado e; principalmente, geragcdo de confianga entre os atores.
Pois,a transferéncia de tecnologia € acima de tudo um processo de
relacionamento de pessoas, onde deve haver confianga, ética e respeito

(TORKOMIAN, 2009).
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2.2 Dificuldades ao Processo de Transferéncia

Saber conduzir as etapas de avaliagdo e negociagcdo da tecnologia séo
tarefas importantes para o sucesso da TT, entretanto pontos criticos que
antecedem estas etapas devem ser eliminados, pois do contrario, podem
atravancar toda a negociagao. Estes pontos incluem a propria complexidade do
processo, os altos recursos aplicados, a necessidade de mao-de-obra
qualificada, imprevisibilidade na obtencao de resultados concretos e orientacio
politica institucional das empresas envolvidas(JASINSK, 2005).

De acordo com uma pesquisa realizada na Polbnia, envolvendo 79
empresas que realizam TT, identificou as seguintes barreiras que dificultam
este processo: despreparo e cultura fechada das instituicbes de P&D para
cooperar com empresas; ineficiéncia de sistema de suporte a inovacao;
dificuldades na obtencdo de recursos financeiros externos a instituicado de
pesquisa; caréncia de recursos proprios; falta de cultura e mentalidade
inovativa dos empregados da empresa e a falta de comunicagao entre o setor
de ciéncia e o setor industrial. (Santos,J., 2010).

Entrevistas mediante a envio de questionario com os coordenadores de
P&D&l de industrias farmacéuticas brasileiras(Anexo Il) e Coordenadores dos
NIT's (Anexo lll) que atuam diretamente na transferéncia de tecnologia , foram
realizadas a fim de conhecer as dificuldades do processo de transferéncia.

Para os coordenadores de P&D&l das industrias farmacéuticas os
problemas brasileiros ndo estao distantes do caso polonés, sendo apontado
como barreiras a TT: a ténue interagao entre o setor publico e privado; a rigidez

dos aspectos legais que regulamentam esta atividade; a fragilidade da protegao
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intelectual, dificuldade em transpor da escala laboratorial para industrial e a
auséncia de inovagbes nas tecnologias sdo algumas dificuldades apontadas
por eles.

Para os coordenadores dos NIT's, além dos fatores indicados acima, a
Medida Provisoria N° 2186-16 de 23 de agosto de 2001 que dispbe sobre o
acesso ao patriménio genético brasileiro, € uma barreira a TT exclusiva do
Brasil. Esta Medida Proviséria tornou-se uma barreira a partir do momento que
foi necessario ter a permissdo do Conselho de Gestao do Patrimbnio Genético
(CGEN) para iniciar qualquer pesquisa que venha utilizar a fauna e flora da
biodiversidade brasileira, dificultando e atrasando o desenvolvimento de
pesquisas nesta area.

Apesar do aumento do numero de NIT's nas ICT's e o interesse pela
protecdo intelectual por partes dos pesquisadores ter apresentado um
crescimento, estes ndo sdo os unicos fatores determinantes para transferéncia
de tecnologia entre o setor publico e privado ( GUARNICA & TORKOMINAN,
2009). Para que ocorra este processo, € necessario mudangas nos parametros
legais; fomentar a cultura de cooperagdo com empresas e ICT's; remuneragao
para os pesquisador envolvido neste processo e, acima de tudo, mudangas na
estrutura governamental.

Para Fujino e Stal (2004) a maior dificuldade é auséncia de uma Normal
Legal que padronize as operagdes dos NIT's, proporcionando aos mesmos
maior autonomia administrativa, politica e financeira. Dada a auséncia desta
Norma os procedimentos administrativos, no que se refere ao depdsito de
pedidos de patentes, ficam a merce das regras internas de cada ICT. Acredita-

se que este fato €& ocasionado pela cultura ainda recente da protecéo
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intelectual. No Brasil, muitos pesquisadores relatam as dificuldades e a falta de
informacdo de como proceder para efetuar um pedido de patente e,
principalmente, sobre as dificuldades em compreender a linguagem técnico-
juridico dos pedidos de patentes(CORREA apud GLOSS, L.; FERREIRA, G. et
col. 2012).

Outros pontos cruciais sdo a burocracia e a morosidade das acgdes
juridico-administrativas, ocasionando fortes barreiras a TT (SIGIEL. et col.,
2004). Estes pontos infelizmente estdo presentes nas ICT's e demais
instituicbes publicas, suscitando um aumento na distancia entre o meio
académico e as empresas e, acima de tudo, provocando um sentimento de
insatisfacéo e desconfianga ao processo. (SANTANA & PORTO, 2009)

Ademais, existe um descompasso nas politicas de premiagcdo do
Conselho de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) , que
fomenta a pesquisa, quase que exclusivamente, na forma de publicacdes
cientificas e ndo na criacdo de acordo de parcerias com empresas € no
depdsito de pedido de patente. E necessario mudangas nas avaliagbes e
promogdes dos pesquisadores, visto que um pedido de patente, devido aos seu
requisito de sigilo, inviabiliza a publicagdo de muitos artigos cientificos.
(AMADEI & TORKOMIAN, 2009). Uma saida para este problema seria uma
premiacao superior aos pesquisadores envolvidos com TT e patentes.

De acordo com Santana e Porto (2009) os pesquisadores brasileiros
acreditam que a contrapartida financeira originaria dos processos de TT, esta a
quem de todo trabalho e esforco envolvido nesta pratica. Para eles, a
contrapartida poderia ser na forma de “prémio” em dinheiro, reconhecimento

académico, novos equipamentos para o seu laboratério, formagao de recursos
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humanos, etc. Compartilham da ideia de um percentual maior em royalties, do
que o valor de 1/3 dos ganhos advindos com a exploragédo econémica da
tecnologia conforme versa a Lei de inovagéo .

Em contrapartida, casos de sucesso sdo fatores que estimulam o
processo de TT(SANTANA apud CLOSS, L.; FERREIRA, G. et col., 2012 ); a
participacao do inventor é fator chave para este sucesso, sendo ele, o principal
conhecedor das qualidades e deficiéncias da tecnologia. Sua presenga nas
reunides de negociagao € fundamental para o marketing positivo e sucesso da
TT( GUARNICA, 2009).

Somados a este fatores, a prioridade do poder publico no investimento da
pesquisa basica, favorecendo a ciéncia e consequentemente alavancando a
posicédo do Brasil em numeros de artigos publicados e o baixo investimento do
setor empresarial em inovagdo de produtos e processo (Revista FAPESP
maio/2013 ) mantém nitido o distanciamento e a desconfianga entre os
pesquisadores e as empresas.

Em seu trabalho sobre os intervenientes na transferéncia de tecnologia,
Closs, L.; Ferreira,G. et Col.(2012) mencionam que “ainda ndo existe uma
cultura da empresa nacional de fazer este conexao, de obter resposta a partir
da academia”. Ainda neste trabalho, os autores sintetizaram os principais
fatores motivadores e desmotivadores associados a TT que sao apresentados

na figura 10.
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da TTUE

Intermedidrios
no processo de
TTUE

Papel critico dos
inventores no
processo de
TTUE

. Reconhecimento pela
comunidade cientifica;
fundos para pesquisa;

ganhos econdmicos.

. Regras internas para
patenteamento favorecem;

. Barreiras culturais e
mmformacionals; burocracia e
inflexibilidade geram
insatisfagSes e relagdes
informais de TTUE.

. ETT: autonomia e
expenéncia da equipe,
conhecimentos técnicos;
marketing, negociacio e
conhecimento de mercado.

. Pargques tecnologicos:
positivo para pesquisas e
comercializagio de
resultados.

. Habilidade comercial;
atitude favoravel a TT;
interacio U-E; vivéncias,
atuacio do chefe/pares,
reincidéncia na
comercializagio; alta
produgio académica;
relacionamentos
pessoais/nerwork, confianga.

. Fundos para pesquisa;
interagio com o mercado;
melhor uso de
equipamentos;
Tecompensas.

. Auséncia de regras
p/patenteamento; barreiras
culturais e informacionais;
burocracia administrativa;
morosidade juridico-
administrativa; rigidez;
regulamentagio - processos
informais de TT.

. ETT: dificuldades com
comercializagio e questdes
burocraticas; falta de
autonomia, infra-estrutura e
remuneracao inadequadas;
distdncia entre objetivos de
marketing e agbes de
mercado; desinteresse dos
pesquisadores;

. acessibilidade dos sites na
mnternet, terceiros
especializados, experiéncia
da equipe, auto=
sustentabilidade, pro-
atividade e parceria com
pesquisadores (modelo ETT
Unicamp)

. Conhecimento tacito;
marketing; relacionamentos
e comunicacio: confianga e
linguagem comum;
vivéncias positivas em TT.

. Busca de solugio para
problemas; desafios
cientificos; reconhecimento
social e entre pares; ganhos
econdmicos; fundos para
pesquisa; competicio entre
pesquisadores; produgio de
artigos.

. Ambiente:
empreendedorismo e
inovacio; politicas:
valorizagio da pesquisa, Pl
e TTUE; informagao,
estrutura e equipes
gualificadas; grupos de
pesquisa multidisciplinares;

. Dificuldade em conciliar
pesquisa, patenteamento e
docéncia; barreiras
informacionais e culturais;
suporte administrativo/legal
burocratico e centralizado.

. ETT: valorizado pelos
pesquisadores; dificuldades
em valorar resultados de
pesgquisa, negociar com as
empresas, identificar/se
aproximar de parceiros
comerciais;

. AGT facilita criacdo e
gestio de contratos;

. Parque tecnologico:
proximidade pesquisadores-
indiistria favorece inovagio.

. Cnatividade, curiosidade,
persisténcia; formacio;
vivéncias no processo —
aprendizagem;
relacionamentos entre
professores, alunos e
técnicos — cooperagio;
relacionamentos com
EOVEMMO € empresas;
comunicacio: confianga e
linguagem comum.

Figura 10: Fonte: Closs,L.;Ferreira,G. et Col(2012) - Sintese dos Intervenientes ao Processo de
Transferéncia de Tecnologia Envolvendo Pedidos de Patentes. ETT — Escritério de transferéncia de
tecnologia e TTUE — Transferéncia de tecnologia entre universidade e empresa.

Outro ponto importante € a habilidade de comunicacdo e de relagao

entres os atores deste processo. O relacionamento pessoal pode ser mais

importante para TT do que os contratos, o que confere a importancia na criagao

de network entre academia e empresa. A confianca entre as Partes € um fator
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muito importante para o sucesso, exigindo um longo tempo de trabalho, onde

0s objetivos tem que ser alinhados de forma convergente.

2.3 Modelos de Transferéncia de Tecnologias

A transferéncia de tecnologia é um instrumento que permite levar o
conhecimento cientifico para a sociedade na forma de produtos, processos,
servigos. Sua importancia é fundamental para inovagao tecnoldgica; gerando
empregos e renda e, principalmente, para o desenvolvimento econémico do
pais. (SIMI,2008)

Conforme apresentado na figura 11, para o SIMI existem dois conceitos
basicos de transferéncia de tecnologia: techlology push e market pull. O
primeiro ocorre no sentido da academia para o mercado, ou seja, € quando
pesquisadores desenvolvem uma tecnologia que tem aplicagédo no mercado. O
market pull consiste no desenvolvimento de uma tecnologia, a qual foi
demanda a um grupo de pesquisadores por uma empresa, visando a solugao
de um problema técnico.

Quando ocorre o efeito da technology push todo conhecimento produzido
é transferido as empresas pela formalizagao de contratos de licenca ou venda

tecnologias, mediante a pagamento de royalties pela exploragao econémica; ja

Market pull Necessidade

. Pesquisador \ Empresario )
Patente

Technology Push

Figura 11: Fonte: SIMI,2008 — Dindmica dos Conceitos de Transferéncia de Tecnologia .
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o efeito do market pull consiste no desenvolvimento da tecnologia em parceria
com os centros de pesquisa. Em quase todos os casos as empresas participam
de forma ativa no desenvolvimento, um bom exemplo de market pull é a
cooperacdao da PETROBRAS com diversas universidades brasileiras.

No entanto, a transferéncia de tecnologia ainda € uma caracteristica das
empresas do setor privado, o qual utiliza este meio para favorecer o seu
processo de inovagdao (MELHADO, 2005). As empresas publicas estdo numa
fase de implementacdo e evolugdo deste processo, maximizando seus
recursos humanos, financeiros e estruturais; assim como, estabelecendo
parcerias com outras empresas (publicas ou privadas) e centros de pesquisa
tecnolégica. Com isso, o setor publico espera aumentar a formagédo de
recursos humanos, visando a pesquisa aplicada e, sobretudo, ao
desenvolvimento tecnoldgico do pais( SANTOS, J., 2010)

Um exemplo que reflete o esforco das empresas publicas em formar
redes de pesquisa com os institutos de tecnologia € o caso da parceria do
CENPES - Unidade da Petrobras Responsavel pela Pesquisa e
Desenvolvimento- com laboratérios da COPPE-UFRJ ou com demais
laboratérios de outras unidades. Desde de 2001, o CENPES mantém uma
sélida parceria com o Laboratorio de Combustiveis e Derivados(LABCOM) da
Escola de Quimica da UFRJ, para realizagdo de ensaios de carater fisico-

quimico (www.labcom.org.br). Outro exemplo de parceria, porém envolvendo

somente instituicdes publicas do pais, € a iniciativa do Instituto Nacional de
Ciéncia e Tecnologia em Farmacos (INCT-INOFAR) coordenado pelo professor
Eliezer Barreiro da Faculdade de Farmacia da UFRJ. O Instituto abrange mais

de 15 instituicbes de pesquisa em todo pais, sendo idealizado no ambito do
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CNPQ para o desenvolvimento de novos candidatos a farmacos (www.inct-
inofar.ccs.ufrj.br).

O exemplo recente do esforgo do governo federal em promover a
interacao entre as empresas e ICT's € a criagdo da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovagao Industria(EMBRAPII). A empresa foi criada através da
parceria do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo(MCTI) com a
Confederacédo Nacional da Industria(CNI), sendo apoiada pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP). A EMBRAPII tem como missdo fomentar projetos
de cooperagcdo entre empresas nacionais e instituicbes de pesquisa,
transpondo da escala laboratorial para industrial novos produtos e processo
ligados as areas de biotecnologia, nanotecnologia, microtecnologia e
metrologia. (www.brasil.gov.br).

Todos esses exemplos de parcerias citados tem como objetivo principal
promover transferéncia de tecnologia e a inovagado tecnolégica no pais em
areas estratégicas.

Muitos autores especializados na area dividem a transferéncia de
tecnologia de diversas formas, para Barbiere e Alvares(2005) o processo é
dividido em modelos comerciais. Os modelos comerciais ocorrem através da
compra de tecnologias ja consolidadas; ou através de acordo de licenga para
exploragao , contratos de parceria ou transferéncia de know how.

A lei de inovagao, regulamentada pelo Decreto 5563/2005, assim como os
autores Rogers, Takeshi e Yin (2001), dividiram os modelos de transferéncia de
tecnologia da seguinte forma: parques tecnolégicos; incubagdo de empresas;
spin-off, parcerias e licenciamento ( SANTOS, J., 2010).

Os Parques Tecnoldgicos sao definidos como:
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“Um Parque Tecnolégico é uma organizagdo administrada por
profissionais especializados que tém por objetivo proporcionar para a
sua comunidade a promogdo da cultura da inovagdo e
competitividade de suas empresas e instituicbes de pesquisa. Para
alcancar estes objetivos um parque deve estimular e gerenciar o fluxo
de conhecimento e tecnologia entre as universidades, centros de
P&D, empresas e seus mercados, facilitando a criagdo e
consolidacdo de EBT'S através da incubagdo e processo de "spin-
off", além de prover outros valores agregados com espago de
qualidade e infra-estrutura” (www.parquedorio.ufrj.br)

A incubacédo de empresas consiste na transferéncia de tecnologia para
empresas iniciantes. Essas empresas localizam-se em centros de pesquisa
especializados, onde recebem apoio das incubadoras. Estas, por sua vez,
apoiam a formagao de novos negécios das empresas, fornecendo a elas toda
infraestrutura basica necessaria para o crescimento. O apoio vai desde

espacos fisicos individuais a computadores (www.incubadora.coppe.ufrj.br).

As empresas sao selecionadas através de um Edital especifico( energia,
farmacos, petréleo, servigos etc.). O tempo de incubagcdo das empresas
iniciantes varia, sendo estimado um periodo de até trés anos de incubacgéo,
podendo ser renovado por mais dois anos. A maioria das empresas incubadas
sao frutos de projetos de pos-graduacao desenvolvidos dentro dos laboratoérios
da universidade( sao as spin-off académicas).

As spin-off académicas sao empresas lideradas por professores, alunos
de po6s graducdo ou graduacdo, que a partir de pesquisas desenvolvidas em
laboratdrios, viram a chance de se tornarem seu proprio chefe, abrindo a sua
empresa.

Ja as parcerias sao projetos tecnoldgicos organizados para um fim
especifico, no qual as empresas demandam servigos técnicos especializados,

havendo trocas de informagdes e conhecimento que estdo na academia,
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chegando a populagdo em forma de produtos ou processo (TORKOMIAN,
2007) .

Existem diversas formas de levar uma tecnologia ao mercado, para isso,
€ necessario conhecer os atores que podem conduzir este processo, o setor
tecnoldégico e o grau de desenvolvimento da tecnologia. Por isso, devido as
peculiaridades desta atividade, o modelo de transferéncia escolhido para este
caso foi o licenciamento de tecnologia, o qual sera debatido no tépico seguinte.

Na definicdo de Roso (2003) o licenciamento é a forma de transferéncia
que esta sendo amplamente adotada por empresas, principalmente as que
possuem um forte departamento de P&D, que enxergam nesta pratica uma
oportunidade de captar recursos, trazer tecnologias para o mercado e ao
mesmo tempo promover o desenvolvimento econémico, social, cientifico e
tecnolégico do pais.

A  WIPO(Exchanging Valeu — Negotiating Technology Licensing
Agreement — Traning Manual - 2005) define licenciamento de tecnologia como
sendo o direito que o titular de um ativo intangivel possui em conceder a
terceiros o direito de uso e exploragdo comercial, sem perder a titularidade. E
uma forma importante de criacdo de valor e renda e, principalmente, para
exploracdo da tecnologia.

Thalhammen-Reyro(2008) indica que a licenga traduz-se em um contrato
entre o titular e o licenciado, de forma a excluir que terceiros explorem
economicamente a tecnologia. Portanto, o licenciamento € um processo de
transferéncia que ocorre mediante a prote¢cao do ativo intangivel na forma de
patente, desenho industrial ou marca. Assim, o titular concede ao licenciado o

direito de uso e exploragao econbmica, mediante assinatura de um contrato ,
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conforme versa o Art.61 da Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da
Propriedade Industrial) .

Todas as formas de transferéncia de tecnologia devem ser pautadas por
clausulas contratuais, principalmente aquelas de cunho oneroso, onde ha
pagamento pela aquisicdo ou direito de exploragdo do bem intangivel(ARAUJO
et col., 2007). Para Dias (2008), contratos compreendem acordo verbais ou
escritos que tem por objetivo os ensinamentos técnico-juridicos, protegidos ou
nao pelo direito de propriedade industrial, voltados para cessédo de direitos;
acordos de confidencialidades e parcerias .

A Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 ( Lei de licitagdes e contratos da
administragdo publica) em seu Art. 2 define contrato como: “todo e qualquer
ajuste entre 6rgaos ou entidade da administragdo publica e particulares, em
que haja um acordo de vontade para a formagdo de vinculo, havendo
obrigagdes reciprocas”.Geralmente sdo acordo bilaterais, mas pode ser
plurilateral; nesta caso, envolvendo varios atores.

De acordo com Denis Barbosa apud Araujo, A. V et. col (2007) a base do
comércio de tecnologias, em &ambito nacional e internacional, esta
fundamentada em contratos, seja entre 6rgaos publicos, entre as empresas ou
pessoas fisicas. S0 os contratos que determinam as condi¢cbes que deverao
ser respeitadas durante o processo de transferéncia de tecnologia.

Como observado, sao encontradas muitas definicbes a respeito de
contratos. Entretanto, para este trabalho € assumida a definicdo do INPI: "os
contratos de licenciamento consistem em documentos que expressam
comprometimento entre as Partes, definindo os Direitos e obriga¢des, assim

como, as condigdes da exploragdo econémica e o uso dos ativos intangiveis."
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A protecao dos ativos intangiveis na forma de patente, marca ou desenho
industrial, permitem as ICT's estabelecerem acordos de negociagao
envolvendo tais ativos. Segundo Stal e Figino, a prote¢ao do ativo intangivel é
um processo oneroso e trabalhoso e, tem como unico objetivo a exploragéo
comercial, caso contrario, torna-se inviavel. A licenga permite as ICT's
explorarem comercialmente o ativo através dos contratos de licenciamento de
tecnologia.

A licenga consiste de um ato bilateral, pelo qual é outorgado a terceiros o
direito uso e exploracdo comercial de patente, marca ou desenho industrial;
sem que ocorra a transferéncia de titularidade. Este direito pode ser de carater
exclusivo, quando é outorgado para uma unica empresa; ou nado exclusivo,
permitindo ao titular conceder o direito de uso e exploracdo econdmica
(ARAUJO, A.; VIEGAS, J et col., 2007).

Barbosa (2006) comenta que a licenga com exclusividade € uma forma
optativa de transferéncia de tecnologia, que dependera do setor tecnolégico. O
autor divide a exclusividade em duas formas: a exclusividade absoluta e a
relativa, sendo que a primeira exclui o titular de usar o know-how ou explorar
os seus direitos no mercado pertinente; ja a relativa proibe que o titular oferega
a mais ninguém os direitos de uso de know-how ou de exploragdo econdmica.

A Lei de Inovacéo faculta as ICT's a celebrarem acordos de transferéncia
de tecnologia por meio da licenga. Mas define em seu Art.13 que se tal
modalidade for aplicada, deve ser assegurado ao inventor o direito de até 1/3
( um tergo) dos ganhos econdmicos auferidos pela exploragédo econémica. Em

seguida, esta lei define ganhos econdmicos da seguinte forma:
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“Entende-se por ganhos econdémicos toda forma de royalties,
remuneragdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da
exploragao direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos
e obrigagdes legais decorrentes da protecdo da propriedade
intelectual” ( Lei 10.973/2004, Art.13,§2)

Ja Araujo et col. (2007) definem que estes ganhos econdmicos auferidos

pela licenga de uma marca podem ser calculados da seguinte forma:

“...no pagamento devido a uma licenga de marca é variavel, calculado
em base a percentual sobre as vendas dos produtos licenciados.
Podera, também, ser calculado com base em um valor fixo por
unidade de produtos vendidos; neste caso, o pagamento somente
sera viavel caso o valor fixo por unidade fique dentro dos limites
permitidos para o pagamento”. (Aradjo et Col. Contratos de
Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. p.104)

Apesar da definicdo a respeitos dos ganhos econémicos, a auséncia de
metodologias que comprovem o percentual a ser cobrado pela venda de cada
produto ou pela licenga dos mesmos, ainda € um obstaculo no processo de
transferéncia de tecnologia. Os valores percentuais advindos na forma de
royalties podem ser influenciados pelo: tipo da tecnologia; o grau de risco para
o desenvolvimento; o estagio de desenvolvimento; o nivel de protegéo da PI;
numero de concorrentes, etc.(JUGMANN, 2007).

Alguns autores como Campos e Rocha (2009) afirmam que este valor
deve ser determinado pelo potencial de mercado. Outros utilizam de critérios
qualitativos ou quantitativos, no qual € avaliado o desempenho do produto novo
frente aos similares ou é avaliado levando em consideracdo o seu volume de
vendas. Para os NIT's determinar o valor aproximado do custo
desenvolvimento da tecnologia permite negociar o percentual de royalties e up-
front, com base na proje¢cdo dos ganhos, de maneira a ressarcir todo o
investimento realizado pela ICT ( Ver Questionario enviados aos Gestores de

NIT- Anexo II).
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Existem inimeras possibilidades de transferéncia de tecnologia, seja por
meio da incubagdo, aquisi¢cdo, fusdo de empresas; ou ainda através dos
contratos de Licenga ou Cessdao de novas tecnologias. Encontra-se uma
grande dificuldade ao processo TT que estdo relacionados a cultura dos
pesquisadores e das instituicbes, ao préprio marco regulatorio brasileiro e aos
aspectos técnicos.

Além disso, outro ponto de grande importancia € conhecer valor que esta
tecnologia ou do ativo intangivel pode trazer para ICT .Diferente das grande
empresas, as ICT's ainda nao despertaram para importancia que o ativo
intangivel tem na construgdo de valor da Instituicdo. Os ativos demonstram o
nivel de importancia e competéncia tecnoldgica que a instituicdo possui sobre

determinado setor tecnoldgico.
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3 Introducao a Valoragao do Ativo Intangivel

Vivemos em uma nova sociedade onde os bens de produgdo como a
terra, capital e o trabalho estdo gradativamente perdendo valor. Em
contrapartida, o conhecimento agregado a forma de trabalho esta sendo o
principal fator na criacdo de valor para as empresas.Trata-se de uma sociedade
intensiva em informagdes, com alta capacidade de criar tecnologias e
dependente cada vez mais dos ativos intangiveis. Este novo panorama abre
um rol de vantagens competitivas para as empresas desenvolverem e criarem
novos produtos ou explorar novos mercados. Ou seja, fornece as empresas, de
diferentes segmentos industrias, a capacidade de inovar.

A importancia do ativo intangivel neste novo panorama € marcado pelo
desenvolvimento cientifico-tecnoldgico ainda mais veloz, pelos investimentos
cada vez maiores em pesquisa, pela maior facilidade de exportacdo e
importacao de produtos e pela internacionalizacdo da economia. Para Buainain
et col. (2000) o desenvolvimento econdmico atualmente se baseia no
conhecimento e na capacidade das empresas apropriarem, gerir e aplicar o
conhecimento. No mundo atual, o ativo intangivel, bem como sua apropriagéo e
gestdo, deixaram de ser elementos acessoérios para as empresas, ocupando
posigao de destaque em grande organizagdes.

Muitos autores dedicaram-se ao estudo dos ativos intangiveis, sejam eles
as marcas, patentes, direitos autorais ou know how, e sua aplicabilidade na
criacdo de valor para empresa ou como fator de competitividade. Porém,

anteriormente a importdncia de sua aplicabilidade, faz-se necessario uma

69



definicdo a respeitos desses ativos, levando em consideragdao as suas
caracteristicas e vantagens em relacéo aos ativos tangiveis.

Entre as inumeras definicbes sobre ativos intangiveis aquela que seria a
mais basica, entretanto com grande capacidade de expressar o verdadeiro
sentido, foi dada por (HENDRIKSEN e BREDA,1999). Para os autores a
palavra tangivel vem do latim tangere - aquilo que pode ser tocado ou que
possui uma forma fisica - por outro lado, o intangivel seria o ativo que nao
possui forma, ou seja, ausente de corpo fisico ou material.

Segundo Lev (2001), ativos intangiveis sdo os beneficios futuros ou
ganhos econdmicos que a empresa possui em detrimento dos ativos fisicos ou
financeiros; sdo acdes criadas pelo processo de inovacido através de praticas
organizacionais que interagem com os ativos tangiveis.

Ja outros autores (BLAIR, HOFFMAM, TAMBUCO apud SOUZA, R.,
2011) utilizaram das conceitos juridicos para definir o ativo intangivel. Para os
autores este poderia ser dividido em trés categorias:

@ aqueles que sao de propriedade da empresa e podem ser
negociados:direitos de propriedade intelectual (patentes, marcas,
software, desenhos industriais, contratos de licenga de tecnologias,
acordos, quotas de produgao);

@ aqueles que sao propriedade da empresa mas nao podem ser vendido
separadamente: ativos organizacionais ou estruturais ( estrutura da
organizagdo, processo de gestdo, processo de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), capacidade inovativa);

@ aqueles que nao sao propriedade da empresa, mas sob os quais a

empresa tem influéncia: capital humano e racional (habilidade com a

70



gestdo de equipe, satisfacdo de consumidores, aliangas estratégicas e
percepcdo dos consumidores quanto a qualidade dos produtos e
servigos.

Na concepgao de Anwar (2011), os ativos intangiveis sdo como pilares,
que juntamente com os ativos financeiros e ativos tangiveis, contribuem para
formagao estrutural, organizacional e estratégica da empresas. O autor ainda
menciona que o capital intelectual esta subdividido em categorias formadas por

capital humano, capital estrutural e capital de relacionamento conforme

observado na figura 12

Physical Capital Financial Capital

Intellectual Capital

1 Knowledge and skills 1 Formal relationships ¥ Organisational culture;
n Work-related experience ¥ [nformal relationships * Corporate values

1 Competencies B Social networks * Social capital

1 Vocational qualifications ¥ Partnerships + Management philosophy
1 Employee engagement 1 Alliances 1 Intellectual property

1 Emotional intelligence ¥ Brand image * Brand names

# Entrepreneurial spirit B Trust + Data and information
B Flexibility 1 Corporate reputation + Codified knowledge
1 Employee loyalty 1 Customer loyalty + Patents/copyrights
1 Employee satisfaction 1 Customer engagement ¢ Trade secrets

1 Education B Licensing agreements B Processes/routines:

1 Creativity

B Joint ventures

+ Formal processes
* Tacit or informal routines
+ Management processes

Figura 12: Fonte: Bernard Awnar,2011. Definicdo dos ativos intangiveis de uma empresa em

categorias
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A divisdo em categorias auxilia no entendimento de como os ativos
intangiveis alteram a estrutura da empresa, a medida que proporcionam o
aumento do valor patrimonial e vantagens competitivas das mesmas. Outros
autores como Kayo, Kimura et. col. (2006) classificaram os ativos intangiveis
em subcategorias, conforme observado no quadro 1. Assim como Awnar
definiu, para Kayo e col. os ativos intangiveis sao pilares de sustentacédo de

toda a estrutura organizacional de uma empresa.

Familia Alguns ativos intangiveis

Ativos Humanos e conhecimento, talento, capacidade, habilidade e
experiéncia dos empregados;

administracao superior ou empregados-chave:
treinamento e desenvolvimento;

entre outros.

Ativos de Inovagio pesquisa e desenvolvimento;
patentes;

formulas secretas:
know-how tecnologico;
entre outros.

Ativos Estruturais processos;

softwares proprietarios;
bancos de dados;
sistemas de informacao;
sistemas administrativos;
inteligéncia de mercado:
canais de mercado:

entre outros.

Ativos de Relacionamento
(com piblicos estratégicos)

marcas;

logos:

rrademarks;

direitos autorais (de obras literarias, de soffwares, etc);
contratos com clientes, fornecedores, etc.;

contratos de licenciamento, franquias, etc.;

direitos de exploragio mineral, de dagua, etc.:

entre outros.

Quadro 1: Fonte: Kayo, Kimura et Col (2006) - Classificagdo dos ativos intangiveis em 4
categorias

Essa mudanca estrutural nas empresas ndo € um processo recente,
algumas empresas de grande porte adotaram a de gestdo dos seus ativos
intangiveis durante a década de 80. A COCA-COLA, SONY, PHILIP-MORIS,

KODAK e MERCEDES-BENS ja valorizavam a importancia de suas marcas no
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inicio desta década, enquanto alguns laboratérios farmacéuticos como Merck e
Pfizer promoviam o aumento dos seus portifdlios de patentes.(SOUZA, 2009).

Para comprovar a mudanca na estratégia empresarial, o Brookings
Institute através de uma pesquisa demonstrou que os ativos tangiveis nos anos
70 representavam 62% do valor de mercado das empresa , porém, na década
seguinte, este numero declinou para 38%. Lev (2001) observou que o valor de
mercado das empresas americanas cresceu de 1 nos anos 80 para 6 em 2001.
Esse crescimento esta relacionado a grande valorizagdo das agdes devido a
importancia que os investidores passaram a atribuir aos ativos intangiveis.

Para melhor elucidar o exposto acima, um grafico foi elaborado
demonstrando a razdo do investimento aplicado sobre intangivel/tangivel. Nota-
se que esta razdo vem aumentando desde a década de 70, mas foi a partir do

ano 2000 que esta curva de apresentou maior indice de crescimento.

Ratio

1.0 /
0.6 /\/
04 —A’J

0.2

0.0 T | T T | |
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Grafico 4: Fonte: Blaug et Lekhi,2009. Financial reporting and value creation in the knowledge
economy. O grafico demonstra , em forma de razéo, a curva de crescimento dos investimento dos
intangiveis sobre os tangiveis.

Torna-se evidente que nesta nova sociedade do conhecimento, onde os

meios de producdo como capital e terra perdem valor em comparagao ao
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3.1

conhecimento, levando empresas a mudarem sua estratégia de competicdo. O
intangivel tornou-se o grande ator no cenario de competigdo e criagao de valor
para as empresas. Porém, nesta nova estratégia, surgiram inerentes aos ativos
intangiveis a incerteza com ganhos econdmicos futuros, a complexidade em
gerencia-los e a valorizagdo dos mesmos, pois a contabilidade tradicional ainda

esta alocada em gastos com matérias-primas e horas de trabalho.

valoragao de ativos intangiveis

A importancia do ativo intangivel para criagao de valor da empresa, forgou
mudangas no sistema contabil empresarial. A contabilidade tradicional
acostumada incluir no balango patrimonial empréstimos, notas a receber, titulos
a pagar, estoques de mercadorias, teve que se adequar com os desafios
associado a identificagdo, mensuragao e a vida util dos ativos intangiveis.

Segundo Santos e Schmidt (2002) a preocupagao com o valor dos ativos
intangiveis acarretou em alteragdo na legislagdo, a fim de que os mesmo
fossem incluidos ao patriménio da empresa de forma clara e objetiva. No caso
brasileiro o marco legal foi a Lei 6385/76 que autorizou a criagdo da Autarquia
Federal Comissao de Valores Imobilidrio(CVM).Contudo, mesmo esta lei em
vigor, ainda nao foi possivel uma fiel distingdo entre os ativos tangiveis e
intangiveis, principalmente no que conste ao aumento do valor patrimonial da
empresa proporcionado pelos intangiveis.

A fiel distincdo entre os ativos, somente foi estabelecida com a norma da
CVM 488/2005, que trouxe uma nova estrutura no balango patrimonial das
empresas. Os ativos empresariais foram divididos em dois grupos: os
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circulantes e nao circulantes. Os ativos intangiveis, pela primeira vez, foram
caracterizados como ativos econdmicos sendo agrupado no grupo dos nao
circulantes.

De acordo com a norma supracitada, o valor do ativo era determinado
tendo como base os custos efetivamente incorridos. Assim, quando uma
empresa registra uma marca ou realiza um depédsito de patente, o valor
contabilizado € o custo do registro e taxas com os honorarios . Foi somente
com a Lei 11.638 de 28 dezembro de 2007, no Art.178, § 1, que o intangivel foi
classificado como ativo permanente da empresa.

Apesar da importancia da legislacdo atual considerar ativo intangivel
como um bem permanente, ndo diminui as incertezas e dificuldades inerente
ao processo de valoracado deste ativo. Além disso, ndo vincula ao processo a
sua principal premissa: de atribuir um valor justo e esperado. E importante
ressaltar que por valor justo ou esperado entende-se ser a melhor descri¢ao do
potencial econdmico de uma tecnologia diante das informacgdes disponiveis no
momento de sua analise de valor. Em outras palavras, o objetivo da valoragéo
nao é prever o valor exato da tecnologia no momento de sua comercializagéo,
mas fornecer, diante de todas as incertezas que caracterizam o processo de
inovacao tecnoldgica, um valor esperado que capte 0s riscos e incertezas .

A valoragao do ativo intangivel deve levar em consideragcdo as razdes
pela qual a esta sendo realizada. Tais razdes podem ser de fatores externos,
como auditoria por partes dos érgdos governamentais na cobrancga de tributos,
ou ainda fatores internos como um acordo de licenciamento ou durante uma

negociagéo de venda da tecnologia.
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Outro aspecto a ser analisado é o agente que esta conduzindo o processo
de valoragdo. Sendo este o detentor da tecnologia, a valoragdo assume uma
caracteristica distinta comparando-se com aquela conduzida pelo agente
requerente da tecnologia . Este aspecto é tdo importante quanto a saude
financeira e o tamanho da empresa. Os valores dos ativos intangiveis, sejam
eles patentes, marcas, know how, de uma pequena empresa em processo de
faléncia, esta em patamares inferiores de valor comparando-se com o valor de
Pl de uma grande e consolidada empresa.(SOUZA, R., 2011)

Conhecer a ativo a ser valorado também é um aspecto importante, pois a
criacdo de valor dara de forma distinta entre as patentes,marcas, direitos
autorais ou know how. Dependendo da natureza da propriedade intelectual,o
grau de incerteza sobre a valoragdo assume aspectos distintos

Em tratando-se de pedidos de patentes, a certeza de ganhos futuros esta
vinculada ao deferimento do pedido pelo Escritorio de patente. Este fato
demonstra que o pedido possui os requisitos basicos de patentiabilidade,
agregando valor e chances de possiveis ganhos futuros. A metodologia
proposta por Deng, Narin e Lev ( Science and technology as predictors os stock
performance,1999.) através dos seus estudos sobre valoragdo, estabeleceram
a importdncia das citacbes dos pedidos de patentes em documentos
subsequentes. Para estes autores quanto mais citada fosse um documento de
patente, maior seria a sua importancia para aquele setor tecnoldgico e
consequentemente agregando valor ao pedido.

As consideragdes anteriores sobre valor demonstram insuficiéncia de
informagéo ao processo de valoragéo: sdo excluidos dados referentes ao custo

de producao, informagdes relativas ao segmento em que a tecnologia esta
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3.1

inserida e a diferenga entre o valor de negécio por dispor do pedido de patente
e o valor caso nado tivesse o pedido. Baseados nestas informacdes, Smith
(2004) procurou dividir o processo de valoragdo em trés categorias: abordagem

pelo custo; abordagem pelo mercado; abordagem pela renda.

A Abordagem pelo custo

O método de valoracéo pelo custo, segundo Drew apud Souza.R(2009),
estd baseado no gasto consumido para gerar a tecnologia. Entretanto, este
custo pode assumir visdes diferentes: partindo de uma analise de custos por
aqueles que desenvolveram a tecnologia, em confronto direto com a analise de
custos dos que consumem ou compram a tecnologia.

Os desenvolvedores contemplam a sua analise de custo de maneira a
garantir o efeito técnico desejado, para qual o projeto foi concebido e mantendo
a sua qualidade. O objetivo €& recuperar os gastos aplicados no
desenvolvimento da tecnologia, em contrapartida, a andlise dos usuarios esta
fundamentada na cépia, na réplica idéntica da mesma.

Em ambas as analises os custos estdo divididos em dois grupos: o0s
custos diretos e os de oportunidade. Os custos diretos sdo todos aqueles ativos
necessarios para desenvolver a tecnologia como matérias-primas, custo com
equipamentos, horas de trabalho, despesas de infra estrutura e etc. Esses
dados sao contabilizados de forma direta sendo necessario um
acompanhamento durante todo o desenvolvimento. Os custos de oportunidade
incluem qualquer perda nas vendas devido a uma queda de qualidade ou a

obsolescéncia da tecnologia.
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Nos EUA todos os custos com desenvolvimento de novas tecnologias sdo
contabilizados ao longo do processo de P&D, eles estdo relacionados com o
valor de mercado das empresas ou com o valor agregado da tecnologia gerada
nesse setor. Entretanto, no Brasil a contabilizagdo dos gastos com P&D é
deficitaria ou inexistente levando a uma incerteza do valor de custo da
tecnologia.(KAYO, 2006).

Estimar este custos é o grande desafio para os setores de P&D,
principalmente para aqueles que ainda ndao dominam o processo de producio
ou quando a tecnologia apresenta um alto grau de inovagao. E preciso durante
o inicio do desenvolvimento prever os gaps e todo o cenario de incertezas que
estdo inseridos no processo de desenvolvimento. Estes sdo os dois grandes
pontos limitantes a valoracdo baseada nos custos de producido, uma terceira
limitagdo é ndo considerar a demanda tecnoldgica, visto que uma tecnologia
pode apresentar um custo elevado na sua producdo, mas este pode ser

amortizado devido a grande demanda.

3.1.2 Abordagem pelo de mercado

Este método também é conhecido como método transacional, assumindo
o valor presente de mercado de uma empresa, sendo a soma dos seus ativos
tangiveis e intangiveis. A diferenca entre o valor contabil da empresa( os ativos
tangiveis) e o seu valor de negociacéo, reflete o valor total do capital intelectual
da empresa.

Uma analise panoramica do mercado fornece informacdes a respeito das
negociagbes de venda, aquisigdo ou licenciamento de ativos entre as
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empresas. Esta analise deve levar em consideracdo aspectos como a data da
negociagao, a natureza do ativo, sua aplicabilidade, localizagdo geografica e o
momento pelo qual o mercado esta atravessando ( JAIM, R., 2005). De acordo
com Flignor (2006) analise consiste de duas etapas: a triagem e o ajuste. A
primeira € responsavel pela identificacdo das informacgdes similares entre as
tecnologias; o ajuste é feito pelos analistas de acordo com a sua interpretagao
e estimativas encontradas, ou seja, é a parte mais subjetiva de todo analise.

Uma outra forma de comparabilidade sdo as taxas médias de royalties
cobradas em acordos de transferéncia de tecnologias entre as empresas.
Apesar de ser bastante utilizada, esta forma de comparabilidade nido leva em
consideragdo os gastos despendidos no processo de P&D, e em muitos
setores tecnologicos existe a forma de contrato de transferéncia ndo exclusivo,
permitindo ao titular fazer diversas licenga da mesma tecnologia.(PITKETHLY,
R., 1997 — The Valuation of Patents: A review of patents valuation methods with
consideration of option based methods and potential for further research).

A patente sendo o ativo a ser valorado, a comparabilidade a partir de
outros documentos é a grande dificuldade. N&o existe uma maneira de afirmar
que o ativo esta sendo utilizado em sua totalidade. Alternativa encontrada para
solucionar este problema foi descrita por Parr apud Pithkelthly(1997)
estabelecendo um valor a patente concedida através de um calculo residual,
apos a deducgao do valor de mercado de todos os ativos tangiveis da empresa.
Ou seja, a diferenga entre o valor de mercado da empresa com o valor de

todos os ativos tangiveis, representa o valor das patentes.
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Este método, no entanto, ndo demonstra certeza do valor objetivo da
patente. E discutivel que o valor residual desta diferenca representa o valor da
patente ou valor de todos os ativos intangiveis da empresa.

Este método, de acordo com Drew apud Souza.R(2009), tem seu ponto
limitante na quantidade de informacdes necessarias para valoragao. A maioria
das informagbes de mercado estdo em sigilo ou sdo incompletas ou
necessitam de ferramentas capazes de produzir informacdes a seu respeito. A
dificuldade em obter esses dados acaba por comprometer o processo de
valoracgao.

A Figura 13 demonstra as etapas de Valoragdo por Abordagem de

Mercado utilizada pelo Analista de P,D&l do Centro de Pesquisas da Petrobras

-CENPES- (Souza, R. 2009).

Figura 13: Fonte: Fluxograma da Valoragdo de Tecnologia no CENPES — Petrobras. Adaptado
"Valoragéo de Ativos Intangiveis: seu papel na transferéncia de tecnologias e na promogéo da inovagao
tecnolégica" Souza,R — 2009.
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Identificando a tecnologia a ser valorada(Tv), o primeiro passo €
identificar uma tecnologia similar(Ts) ja disposta no mercado, geralmente esta é
encontrada no portifdlio do concorrente. Ja identificada a Ts, o proximo passo é
comparar os beneficios entre Tv e Ts, levando-se em consideragdo os
aspectos:

Os aspectos econdmicos:

(]

o rendimento da produtividade ;

(]

os custos operacionais;

(]

facilidade de matéria-prima;

(]

numero de concorrentes no mercado;

(]

analise da propriedade industrial;

O passo seguinte é fixar um Fator de Maturidade Relativa da
Tecnologia(FMR) entre as mesmas. O FMR é um indice que demonstra o nivel
de maturidade entre as tecnologias Tv e Ts, levando em consideragao os testes
de eficiéncia e eficacia das tecnologias. Os técnicos estabeleceram trés niveis

de desenvolvimento:

FMRTv>FMR Ts =1,2a1,3;
FMRTv=FMR Ts =0,9 a1,1;

FMRTv<FMRTs =0,5a0,8

Cabe ao técnico que esta conduzindo a valoragdo escolher o FMR mais
adequado, em seguida multiplicar pelo valor da tecnologia similar e obter o

valor da tecnologia em valoragao.
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3.1.3 Abordagem por renda.

O método abordagem por renda procura quantificar o efeito sobre as
margens de lucro resultante do uso do ativo intangivel. Para isso, recorre a um
grande conjunto de indicadores ( resultados brutos ou liquidos) antes ou depois
da deducao dos impostos. Outro fator importante associado a este método é
conseguir mensurar as incerteza vinculadas ao processo de desenvolvimento
tecnoldgico.

O Fluxo de Caixa Descontado(FCD) esta inserido nesta abordagem
sendo o um dos métodos mais utilizados atualmente. O FCD leva em
consideragao as despesas gerais do desenvolvimento tecnoldgico, os efeitos
relativos a competicdo e a vida econbmica da tecnologia, que pode esta
desvinculada do tempo de vigéncia da patente (DREWS, 2004; FLIGOR,
OROSCO, 2006).

Outro ponto importante é considerar a taxa de desconto, que representa o
custo de financiamento do produto.Esta deve varia de 20% a 50% para ativos
de propriedade intelectual e considerar para as industrias o0s riscos de
investimento, assim como aqueles encontrados no mercado.(DREWS apud
SOUZA,2009).

Este € o método, de acordo com Kayo(2006), mais apropriado para
valorar uma empresa, contanto que leve em consideracdo todos os riscos
especificos do seu mercado de atuagao, projetando-os e trazendo para valores

presentes
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- FC,
V=) ——
i:z1 (1+r)l

onde:
* V=valor do ativo;
* n=vida do ativo;
* FC=fluxo de caixa no periodo i;

e r=taxa de desconto.

Este método, apesar de ser capaz de prever os riscos especificos, ainda
assim apresenta uma grande fragilidade: a incapacidade de direcionar um
gestor na tomada de decisbes com relacdo ao desenvolvimento de uma
tecnologia. Por exemplo, levar em consideragdo a possibilidade do
desenvolvimento ser interrompido ou calcular o valor de uma patente levando-
se em consideracdo a possibilidade de abandono ou depdsito em outros
paises.

Ja o método da Teoria da Opgdes Reais (TOR) vem opor a fragilidade
encontrada no FCD. O TOR busca contabilizar a flexibilidade gerencial que
estd sendo associado ao empreendimento ou desenvolvimento de tecnologia.
Esta flexibilidade esta associada as inUmeras decisdes a serem tomadas pelo
gerente frente a uma incerteza. As opg¢des podem ser consideradas como um

direito, mas ndo uma obrigacao, diante da incerteza.
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(1n(S/E)+(r+%02)t) (1n(S/N)+(r+%02)t)
—Ee "N

C=SN _ _ —ovt
oVt oVt

onde:
« C=valor total do ativo
» S=valor presente dos fluxos de caixa do projeto;
* E=custo do investimento do projeto;
* t=tempo restante para investir;
* 0= desvio padrao do valor do projeto;
* r=taxa de desconto livre de risco;
* N()=funcédo de distribui¢gdo para o custo do projeto.

Dessa forma, o TOR é um método que pode ser capaz de lidar com varias
opcodes de fluxo de caixa, cada um com sua taxa de risco. Isto € importante na
analise de um processo de P&D, onde o risco e as incertezas vao diminuindo a
medida que as etapas vao avangado. O mesmo acontece com os pedidos de
patentes, enquanto este ainda esta sob analise dos escritérios, ha uma chance
e uma grande incerteza sobre o seu deferimento. A partir do momento em que
o pedido foi concedido por algum escritério, as incertezas diminuem e o seu
valor aumenta.(Souza, R . 2009).

O capitulo a seguir sera estudado o caso de valoracao da tecnologia da
area farmacéutica selecionada como estudo desta dissertagdo, adaptando o

método utilizado pela industria farmacéutica.
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4 Aplicacao da Metodologia

No capitulo anterior foram apresentadas algumas metodologias de
valoragcédo, sendo estas aplicadas em diferentes campos tecnoldgicos. No
presente capitulo, estudaremos uma metodologia de valoragédo adaptada para
o caso especifico desta dissertacao.

As grandes industrias do setor farmacéutico estdo desenvolvendo suas
préprias metodologias de valoragéo. O objetivo principal para estas empresas é
conseguir avaliar, durante o processo de desenvolvimento interno da tecnologia
ou quando realiza um processo de transferéncia de tecnologia (in lincensing), o
gasto total para o desenvolvimento e o faturamento com as vendas deste novo
produto.

No anexo IV desta dissertacdo € mostrado como é realizado o processo
de valoracao na industria farmacéutica. Tomando como ponto de partida o inicio
do desenvolvimento até o fim da vigéncia da patente. Através desta
metodologia a empresa é capaz de medir o custo total com a tecnologia e
prever o retorno financeiro para os acionistas.

Para este trabalho foi aplicada a metodologia pela abordagem de custo do
desenvolvimento da tecnologia.De acordo com Gestores dos maiores Nucleo
de Inovagdo do pais(ver Anexo Ill), esta abordagem deve levar em
consideragdo os gastos com ativos tangiveis e intangiveis; com provas de
conceito (testes de eficacia e seguranga); custo de manutencéo do laboratério
ou centro de pesquisa; além dos aspectos relativos ao mercado. Portanto,
neste trabalho buscou-se o somatério dos gastos desde inicio do

desenvolvimento da tecnologia (margo 2003), até o momento do licenciamento.
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O objetivo aqui € avaliar se o investimento aplicado na tecnologia esta
compativel com o up front pago pela empresa Licenciada. Durante este periodo
foram contabilizados os gastos com:
@ gastos com a remuneragdo dos técnicos que trabalharam no
desenvolvimento da pesquisa;
@ gastos gerais como agua, luz, telefone;
@ testes especificos para comprovar a eficacia e seguranga da tecnologia;
@ custos administrativos referentes aos depdsitos dos pedidos de patentes
no Brasil, assim como os seus correspondentes ( Europa, Estados
Unidos e Canada).

A segunda etapa desta metodologia é avaliar o potencial de mercado
desta tecnologia, para isso serdo avaliados:

@ dados referentes a vendas do setor Higiene Pessoal Perfumaria e

Cosmeético ;

@ |evantamento dos principais depositantes de patentes no setor;

A primeira etapa consiste no somatério dos diversos gastos para o
desenvolvimento da pesquisa no periodo de 2003 a 2004. Posteriormente os
gastos com a manutengdo dos pedidos de patente nacional e os pedidos
internacionais. O objetivo principal deste periodo € avaliar se o up front pago
pela Licenciada estd compativel com os gastos desenvolvimento da tecnologia.
O segundo periodo da valoragdo € baseado no potencial de mercado
apresentado por este setor, através do monitoramento das vendas do Setor de

Higiene Pessoal e os depdsitos de patentes.
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4.1 Descrigao da Tecnologia.

A tecnologia, estudo de caso desta dissertacdo, foi desenvolvida no
LABCQ - Laboratério de Controle de Qualidade Faculdade de Farmacia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ) - durante os anos 2003 e 2004.
O principal objetivo da pesquisa era estudar o efeito protetor contra raios
ultravioletas (UV) dos compostos derivados do liquido da castanha do caju
(LCC). No final do ano de 2004, o resultado gerado pela pesquisa foi uma
dissertacdo de mestrado e um depdsito de patente no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial(INPI) sob o numero Pl 0406040-7 e mais trés pedidos de
patentes foram realizados: um no Canada, nos Estados Unidos e Europa. Em
novembro de 2009 esta tecnologia foi licenciada por uma grande empresa do
setor de Higiene Pessoal.

Foram obtidos uma série de compostos derivados do LCC com atividade
protetora aos raios ultravioletas, sendo assim, possiveis candidatos a
Boosters™. Tais compostos poderiam ser obtidos através de dois processos
sintéticos: através do processo de ozondlise ( Rota 1) ou hidrogenagao

catalitica ( Rota 2).

10 Sao substancias que alteram o comprimento de onda e a intensidade da absorbancia dos raios ultra-violetas,
promovendo maior eficiéncia aos filtros solares.(SHAATH,2007)
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Figura 14: Fonte: Elaboracao propria - Rota de sintese dos principais compostos derivados do LCC.

Dentre esse pool de compostos gerados, apenas trés compostos foram
selecionados por apresentarem maior protecao aos raios UV. Tais compostos
foram submetidos a ensaios pré-clinicos a fim de comprovar a sua seguranga e
eficacia, conforme versa a Resolugédo da Diretoria Colegiada (RDC) n °30 de 1
de junho de 20012, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Os
ensaios realizados estdo listados a seguir:

@ Determinar o FPS das substancias em estudo
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Realizacao dos testes:
Fotomutagenicidade
Fotogenotoxicidade
Fototoxicidade in vitro
Fototoxidade in vivo
Irritac&o ocular

Irritagdo dérmica primaria
Irritagdo dérmica cumulativa.

Esta pesquisa concluiu que os compostos V32, V35 e V36 apresentados
na figura 14, possuiam o maior fator de protecdo contra raios UV e maior
eficacia e seguranca quando testados em modelos in vitro e in vivo, portanto,
sendo grande candidatos a Boosters de FPS.

Sendo identificado os principais candidatos e comprovada a eficacia e
seguranca dos mesmos, acredita-se que a pesquisa apresenta um relativo grau
de desenvolvimento que desperte o interesse do setor privado. Assim sendo,
esta tecnologia foi objeto de licenga para uma grande empresa do setor.

Ainda assim, uma grande trajetéria deveria ser percorrida até a tecnologia
esta apta para ser aprovada por entidades regulatorias competentes e langada
no mercado. Todas as informagdes como custo do desenvolvimento da
formulacdo, com equipe técnica, consultoria em assuntos regulatérios,
marketing e etc. sdo tratadas como informagdes sigilosas, portanto, ndo foram

divulgadas pela empresa licenciada.
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4.2 Breve Descrigcao do Campo da Tecnologia

O crescimento e o desenvolvimento do pais, somado as fortes politicas
de combate a miséria, a fome e ao desemprego, provocaram nesta ultima
década um aumento no poder de compra das classes mais desfavoraveis da
populacdo. Somente nos ultimos dez anos, cerca de 40 milhdes de brasileiros
foram incorporados as classes D e C da piramide econdmica -social do pais
(Pesquisa Nacional por Amostra em Domicilio- PNAD — IBGE, 2011) . Este
“‘novos emergentes” estdo tendo acesso a produtos antes n&o incluidos dentro
do seu poder de compra como automéveis, aparelhos eletrdnicos, viagens
internacionais e varios produtos de higiene pessoal.

O reflexo deste poder de consumo pode ser observado no faturamento do
setor de HPPC. De acordo com dados do Euromonitor (2012) o setor vem
apresentando um crescimento significativo nos ultimos 15 anos. Pode-se

observar este crescimento no grafico 5 a seguir:
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Grafico 5: Fonte: EUROMONITOR,2011 - Faturamento do setor HPPC no Brasil nos ultimos
15 anos.

Um outro grande fator que contribuiu para a expansao nas vendas foi o
aumento da participagdo da mulher brasileira no mercado de trabalho e sua
rapida ascensao a elevados postos de trabalho, tando nos setores publicos
como privados, bem como ao aumento da expectativa de vida do brasileiro.
Somente em 2011 o setor apresentou um aumento de 4,6%, sendo que o PIB

nacional cresceu 2,7% conforme observado na tabela 1

91



Variac¢ao anual - em porcentagem
Annual variation - percent / Variacién anual - En porcentaje

Ano PIB Indistria Geral Setor deflacionado
Overall Industry Sector deflated
Year /Ao GDP/Pi Industria General Sector deflaclonado

1996 27 33 B
1997 33 47 o
1998 0,2 -15 102
1999 038 2.2 28
2000 43 66 88
2001 13 1.6 100
2002 27 27 104
2003 1,1 0.1 30
2004 57 83 15,0
2005 32 3 L
2006 4,0 28 15,0
2007 6,1 6,0 o4
2008 52 31 S
2009 06 -74 96
2010 75 10,5 10,5
2011 27 01 4'5
Acumulado
Ag;rln:;:s:k:; ?2 (;:a.rs 633 90 ool

Acumulado dltimos 16 arios

Médio composto
ultimos 16 anos
Compound Average
last 16 years
Promedio Compuesto
ultimos 16 arios

Tabela 1: Fonte: Anuario da ABHIPEC 2012 -Crescimento do setor em relagdo ao PIB.

31 2,5 10,0

A previsao para os proximos anos € bastante otimista, espera-se que em
2015 o setor atinja a marca de 50 bilhdes em vendas. A mesma previsao
espera-se com o investimento empresarial em setores de P&D , na geracao de
empregos diretos e indiretos e aumento no volume de mercadorias. Atualmente
o investimento anual empresarial esta em torno de 9 bilhdes, mas estima-se
que este valor suba para 20 bilhbes nos proximos dois anos com incentivos a
inovagao, possibilitando o langamento de novos produtos de maior valor
agregado(ANUARIO ABIHPEC, 2012)

O langamento de um novo filtro solar no mercado é uma tarefa bastante

dificil, uma vez que requer uma alta quantidade de recursos financeiros e um
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longo tempo de pesquisa. Para o langamento do Photoprot®' foram investidos
ao todo R$500 mil reais, sendo R$350 mil financiado pela FINEP e R$150 pela
empresa farmacéutica(PROTEC - Associacdo Brasileira de Pro-Inovagao
Tecnoldgica)

Todo esfor¢co empregado € recompensado pelo crescimento do setor de
HPPC que apresentou um crescimento 9,84% em 2011, faturando mais de
R$420 bilhdes em todo o mundo. O Brasil desponta como um dos principais
paises neste setor (atualmente ocupando a 3° posigdo, somente atras do
Japdo e os Estados Unidos) no ano passado o faturamento interno foram R$
43 bilhdes, apresentando o maior crescimento (18,9%) entre os dez maiores
mercados mundiais(Anuario 2012 da Associacao Brasileira de Higiene Pessoal
e Cosméticos - ABIHPEC). A tabela 2 mostra os 10 maiores mercados em

faturamento no setor de HPPC.

11 Filtro solar fruto da parceria da BIOLAB e da Faculdade de farmacia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul(UFRGS) langado em 2010 O aporte de R$500 mil investido refere-se somente a FINEP e BIOLAB, o
custo da Faculdade de Farmacia nao foi contabilizado.
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Mercado Mundial
World Market - Mercado Mundial

US$ Bilhdes (Pre¢o ao consumidor) Em percentual
US$ Billion (Consumer price) In percentage

US$ Billones (Precios al consumidor) En porcentaje

Crescimento Participacao
Crecimiento Participacion

Estados Unidos

Japdo
mm“““
China

Alemanha 17,7 194 95 45

Franga 16, 193 75 41

Reino Unido 156 17,0 9,1 40

Russia 124 142 147 33

Italia 122 130 66 30
Espanha

Tabela 2: Fonte: Anuario ABIHPEC 2012 - Faturamento dos 10 maiores mercados
consumidores do setor de HPPC.

O Brasil assumiu a primeira posi¢ao no ranking mundial no consumo de
perfumes; o segundo lugar no consumo de produtos para cabelo, higiene oral
( infantil e adultos), filtro solar e a terceira posicdo em cosmético de cores

(maquiagens), vide tabela 3.
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Categorias

Cateqories - Categorias

Desodorantes Deodorants - Desodorantes 1e
Fragrancias Fragrances - Fragancios k
Produtos infantis Kids Products - Productos Infantles »
Higiene oral Oral Hygiene - Higiene Oral »
Protecdo solar Sunscreen - Proteccidn Solar 2
Produtos masculinos Male Products - Productos Masculinos »
Produtos para cabelo Hair Products - Productos p/ Cabello »
Banho Bath - Bario »
Maquiagem Makeup - Maquillgje 3
Produtos para pele Skin Products - Productos parala piel g
Depilatarios Depilatories - Depilatorios &

Tabela 3: Fonte: Anuario ABIHPEC 2012 - Mercado de consumo brasileiro divido por
categorias no setor HPPC

Este mercado € bastante heterogéneo, com empresas atuando em
apenas um setor e outras atuando em todos os setores. No topo do ranking
deste ultimo mercado destacam-se: PROCTER & GAMBLE com vendas
estimadas em US$28,2 bilhdes, L'OREAL com US$ 25,8 bilhdes e a

UNILEVER com US$ 18,2 bilhdes. Das empresas brasileiras a NATURA é a
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unica que aparece na décima posicdo no ranking das 20 maiores do mundo,
com um faturamento de US$ 2,9 bilhdes. (HUDSON, B., 2012).

A corrida pela lideranga de qualquer segmento industrial deve comecar
pelo setor de P&D desenvolvendo novas tecnologias, visando a Inovagao
incremental ou radical. Contudo, este processo demanda grande aporte
financeiro, alta especializagdo do setor técnico, longa espera por resultados e

alto grau de incerteza.
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Grafico 6: Fonte: Pirola,E.2011. Investimento em P&D das dez maiores empresas em 2008.
Essas 10 grandes empresas juntas representam mais de 50% das vendas do setor HPPC.

O gréfico 6 apresenta em percentuais o quanto do faturamento liquido de
10 grandes empresas do setor de HPPC ¢é investido em pesquisa e
desenvolvimento.Com o intuito de afirmar o exposto no grafico 6, foi realizada

uma busca no base de patentes QUESTEL ORBIT'? a fim de verificar o nimero

12 Base de patentes que abrange as publicagbes de 87 bancos de patentes nacionais e 6 bancos regionais. A
Agéncia UFRJ de Inovagéo é assinante do ORBIT, sendo utilizada diariamente nos trabalhos internos. A
Agéncia disponibiliza seu login para alunos e professores interessados em realizar pesquisas com a base,
dando-lhes toda orientagéo e treinamento.
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de depdsitos deste setor, tomando como intervalo de tempo o periodo

compreendido entre 1993 e 2013, vide grafico 7.

L'OREAL e
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Grafico 7: Fonte: Questel Orbit - Nimero de pedidos de patentes das 20 maiores empresas
depositantes no periodo de 1993 a 2013.

Apesar da holding norte americana PROCTER & GAMBLE apresentar o
maior faturamento nas vendas e o segundo maior percentual liquido de
investimento em P,D&l, a mesma néo lidera o ranking das empresas que mais
efetuam depdsitos de patentes no setor. A PROCTER & GAMBLE é lider no

setor macro de Perfumaria e Higiene, porém quando € analisado um segmento
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mais especifico, setor de fotoprotegdo, a holding francesa L'OREAL lidera o

ranking como a maior depositante de pedidos de patente nos ultimos 20 anos .

ASHLAND & 0 & +—0—0
AVON PRODUCTS o—o—0—@ —O—¢
BANK OF AMERICA i 4+ 2— G——) 4+
BASF @ @_q)_@_@ @ o
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DOW CORNING —2—@ 992040
ELC MANAGEMENT
EVONIK GOLDSCHMIDT
HERCULES

HINDUSTAN UNILEVER

ISP INVESTMENTS

L
-

JOHNSON & JOHNSON

JOHNSON & JOHNSON CONSUM...

.
L
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L'OREAL

o

NAMUROZE BENNOTOSHIYAPU ...

PROCTER & GAMBLE

LINILEVER

UNILEVER CONOPCO

UNILEVER HOME & PERSONAL...

Grafico 8: Fonte: QUESTEL ORBIT - Distribuicdo dos pedidos de patentes das 20 maiores
empresas nos ultimos 20 anos

O gréfico 8 revela a distribuicdo do numero de pedidos ao longo destes
20 anos, identificados ano a ano. Nesta pesquisa foi adotada como estratégia
as classificagbes A61Q 17/04 ( preparagbes topicas contra radiagao solar ou

outras radiagdes) e A61Q 19/00 ( Preparagdes para cuidado da pele) de acordo
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com a International Patent classification (IPC) e as seguintes palavras-chaves
sunscreen/composition/formulations, podendo estas serem encontradas no
resumo ou nas reivindicagbes. Um fato curioso observado no grafico acima é o
caso da UNILEVER. Esta holding, que possui diversas empresas no setor de
higiene pessoal e limpeza, seria a maior depositante caso a titularidade viesse
em nome da holding e ndo das suas subsidiarias, como observado.

Observa-se a evolugdo em proteger as tecnologias desenvolvidas para
fotoprotecao por meio do depdsito de patentes. O crescimento do numero de
depdsitos ocorreu a partir do ano 2000, tendo como apice o ano de 2004.

Somente em 2004 a L'OREAL efetuou 17 depédsitos de patentes
envolvendo tecnologias para fotoprotecdo; o conglomerado UNILEVER
(HINDSTAN UNILEVER, UNILEVER CONOPCO, UNILEVER HOME &
PERSONAL) desponta como primeira colocada totalizando 21 pedidos; estes
numeros apontam para o crescimento em P,D&l neste setor, gerando novos
produtos para o mercado. Entretanto, este crescimento ndo ocorre de forma
homogénea, sendo liderado pelas grandes corporagdes que concentram a
maior parcela de mercado do setor. A figura 15 demonstra a concentragédo das
grandes corporagdes em diferentes partes do mundo. E observado que o
mercado norte americano lidera como o mais atrativo deste setor, em segundo
o francés. O Brasil ndo encontra-se nas primeiras posigdes do ranking de

patentes, mas atrai o interesse das grandes corporacgdes do setor.
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Figura 15: Fonte: Questel Orbit - Distribuigdo por pais de prioridade das maiores depositante
de patentes no setor.

A fim de demonstrar o total de depdsitos neste setor no Brasil, foi
realizada uma busca na base de dados do Escritério Europeu de Patente
( EPO — European Patente Office). Nesta busca foram selecionadas as
mesmas classificagdes internacional - A61Q 17/04 e A61Q 19/00 - e palavras-
chaves utilizadas na busca com o Questel Orbit. Ao todo foi totalizado 118
depdsitos de patentes entre anos de 1993 e 2013, a proporgao dos depdsitos

de acordo com cada Titular estao elucidados no grafico 9 a seguir:
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Proporgao do numero de pedidos de patentes somente no Brasil

R
11y
© L'oreal
Unilever
Procter & Gamble
47% 17% Johnson&Johnson
Natura
Boticario
19%

Grafico 9: Fonte: Elaboragdo Prépria - Representa a proporgdo do numero de pedidos de
patentes dos principais players no setor durante 2003 e 2013 no Brasil no segmento de
fotoprotecdo. Para obter a informacao a respeito do nimero de depdsitos foi utilizada a bases de
patentes espacenet.

Este grafico reflete o monopdlio da L'OREAL no Brasil, com
aproximadamente metade do mercado, demonstrando as demais empresas
que deverao investir firme em inovacgao a fim de manter-se viva no mercado e
langar novos produtos.

Afim de reduzir a distancia tecnolégica entre as grandes corporagdes e
diminuir os gaps do processo de inovacao, pequenas e médias empresas
desenvolvem em conjunto ou adquirem suas tecnologias através de processo
de transferéncia de tecnologia com ICT's, start-up ou centros de pesquisa
privados, reduzindo custos e acumulando competéncias(Associacao Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras- ANPEI, 2007).

Na secdo seguinte é demostrado o custo de desenvolvimento de uma
tecnologia gerada em uma ICT a qual foi objeto de licenga para uma grande
empresa do setor. Os custos contabilizados levam em consideracédo o estagio

inicial da tecnologia, sendo desenvolvida pela ICT até a fase pré-clinica.
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421 Valor Contabil da Tecnologia.

Afim de medir o quanto foi gasto pela UFRJ para o desenvolvimento deste
ativo foi necessario fazer um levantamento dos principais custos gerados no
pela tecnologia. Os dados contabeis aqui mostrados foram coletados junto ao
PR4 -Pré-Reitoria de Pessoal da UFRJ ( salario de professor, bolsa de
mestrado e iniciagdo cientifica), os custo administrativos com INPI e os
honorarios referentes aos depdsitos de patentes(nacional e internacional)
foram coletados junto a Agéncia UFRJ de inovagéo, a relagdo de prego de
equipamentos de laboratério e os testes de eficacia e seguranga foram

coletados junto a empresas do ramo.

Custo de cada pesquisador/colaborador (R$)

Nivel Mensal Custo/Hora | Colaboradores | Horas/dia Peggfz?;ta
Iniciag&o 400,00 2,50 0 0 0
Mestre 700,00 4,38 1 8 35,00
Doutor 2200,00 13,75 1 0 0
Pés-Doc 2500,00 15,63 0 0 0
Prof 15320,90 95,76 1 2 191,51
Sub-total (R$) 226,51

Quadro 2: Fonte: Elaboragéo Propria - Representa o custo com recursos humanos divido
por categorias. Estes valores representam a remuneragdo, acrescido dos encargos
tributarios(80%) na categoria professor, entre os anos 2003 a 2004.

Participaram da pesquisa: uma aluna de mestrado, cuja dissertagao foi
base do pedido de patente da tecnologia e um professor adjunto do
Departamento de Medicamentos da Faculdade de Farmacia — UFRJ. Os
valores pagos referentes a bolsa de mestrando e a remuneragao do Professor

Adjunto estéo listadas no Quadro 2. Tais valores foram divididos respeitando a
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proporcao hora trabalho/dia e contabilizados dentro do periodo de 24 meses. O
somatério final do custo operacional com pessoal técnico ( mestrando e

Professor Adjunto) envolvido nesta tecnologia estdo divididos na Quadro 3 a

seqguir.
Custo operacional — Lab. (R$)
Periodo de obtencao da

tecnologia (més) 24
Diario 226,51
Mensal 6.795,30
Anual 81.543,60

Sub-total 1 163.087,20

Quadro 3: Fonte: Elaboragéo Prépria. Total de custo com recursos humanos durante
0s 2 anos de desenvolvimento da tecnologia.

Para efeito ilustrativo deste trabalho, o custo de manutengdo do
laboratério compreende os gastos com:
* material de consumo diario ( papel, tinta de impressora, caneta, material
de limpeza etc.);
* material de laboratério ( reagentes, vidraria, manutencdo de
equipamentos);
» custos gerais ( luz, telefone, agua, internet etc);

* demais custos reativos a pesquisa fora do laboratério( viagens para
congressos, hospedagem, alimentagdo, curso para capacitagdo dos
pesquisadores).

Para obtencdo do valor médio aproximado do custo de manutencéo de
um laboratério, foram consultados os coordenadores do Laboratério de

Avaliacédo e Sintese de Substancias Bioativas (LASSBIO). Este laboratério foi
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escolhido por apresentar um setor contabil em sua estrutura e, principalmente,
por ter um grande know how no desenvolvimento de pesquisa em parceria com
empresas. De acordo com os coordenadores o LASSBIO, o seu custo de
manutencdo apresenta uma média anual de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil)
reais.

Considerando que o LASSBIO é o maior laboratério da Faculdade de
Farmacia da UFRJ, sendo coordenado por 4(quatro) professores doutores, os
quais orientam mais de 10 alunos de pds-graduacao e pelo menos 10 de
graduagdo; adotaremos um valor inferior para custo de manutencdo do

LABCQ, aproximadamente R$ 50.000,00 ( cinquenta mil) reais ao ano.

Custo de Manutencdo — Lab (R$)
Periodo 2 anos
Diario R$ 136,00
Mensal R$ 4.166,00
Anual R$ 50.000,00
Sub-total 2 R$ 100.000,00

Quadro 4: Fonte: Elaboragéo Prépria- Estimativa do custo de manutengéo do
Laboratério durante o periodo de 2003/2004. Neste total estdo incluidos as despesas
com energia elétrica, fornecimento de agua, compras de equipamentos de utilidade
béasica, reagentes

O quadro 5 faz referéncia aos testes pré-clinicos realizados para
comprovar a eficacia , eficiéncia e seguranga da tecnologia desenvolvida.
Alguns séao realizados em modelos celulares ( in vitro), entretanto, outros foram
realizados in vivo em cobaias. Os valores sdo correspondentes ao periodo de
2004/2005 sendo fornecidos pelo GRUPO INVESTIGA, empresa especializada

na execucao de teste clinicos .
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Testes in vivo e in Vvitro realizado
Testes Custo (R9)
Fotomutagenicidade R$ 5.940,00
Fototoxicidade* In Vitro* R$ 2.000,00
Fototoxicidade®in Vivo* R$ 1.000,00
Irritagcdo Ocular R$ 4.200,00
Irritagcdao Dérmica Primaria R$ 1.000,00
Irritacdo Dérmica Cumulativa R$ 1.000,00
Sub-Total 3 R$ 15.140,00

Quadro 5: Fonte: Elaboragédo Propria - Custo estimado envolvendo a contratagdo de
empresa para realizar ensaios pré-clinicos pequenos animais (Ratos).

Até esta etapa os valores obtidos compreendem a etapa de
desenvolvimento da tecnologia durante os anos de 2003/2004. O total gasto
nesta primeira etapa € obtido pelo somatério do sub-total 1 + sub-total 2 + sub-

total 3, conforme o quadro 6 a seguir:

Custo de Desenvolvimento durante 2003/2004
Periodo 2 anos
Sub-Total 1 R$ 163.087,20
Sub-Total 2 R$ 100.000,00
Sub-Total 3 R$ 15.140,00
Total R$ 278.227,20

Quadro 6: Fonte: Elaboragéo Prépria - Total do somatoério do sub-total 1 + sub-total
2 + sub-total 3 custo para o desenvolvimento da tecnologia.

Tendo efetuado o somatério dos gastos com o desenvolvimento da
tecnologia, a segunda etapa consiste nos gastos com a manuteng¢ao do pedido

de patente Pl 0406040-7 e os demais mais dois pedidos internacionais que
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compoe a familia de patente: no Canada, nos Estados Unidos e Europa. Os

gastos com os pedidos internacionais estado elucidados no Quadro 7.

Tipo de despesa
Depasito no Brasil UFRJ
Depasito P10406040-7 55,00
Anuidade 32 - 2006 80,00
Anuidade 42 - 2007 80,00
Anuidade 52 - 2008 80,00
Anuidade 62 - 2009 100,00
Anuidade 72 - 2010 100,00
Anuidade 82-2011 100,00
Anuidade 92- 2012 120,00
Pedido de Exame 258,00
Sub-Total 973,00
PCT/BR2005/000221 UFRJ
Despesas com o depdsito 5.198,58
Tradugdo documento patente 623,00
Sub-total 5.821,58
Entrada em Fases Nacionais UFRJ
Estados Unidos(mai2007)-taxas 9.851,63
Canadd(mai2007)-taxas 7.494,21
USA+CA(mai2007) - honorarios 9.495,00
Europa(jun2007) - taxas 8.189,08
Europa(jun2007) - honorarios 5.000,00
Sub-total 40.029,92

Anuidades em Fases Nacionais UFRJ
Canada-32/out2007 - taxas 1.730,00
Canada-32/out2007 - honorarios 1.580,00
Canada-42/set2009 - taxas 713,00
Canadd-42/out2009 - honorarios 1.952,00
Canada-52/fev2011 - taxas 846,00
Canadd-53/fev2011 - honorarios 2.006,13
Canadd-63/out/2011 - taxas+honor. 2.500,00
Europa-32/0ut2007 - taxas 1.457,97
Europa-32/0ut2007 - honorérios 1.052,00
Europa-52/set2009 - taxas 2.465,76
Europa-52/set2009 - honorérios 1.444,24
Europa-62/dez2010 - taxas 1.096,81
Europa-62/dez2010 - honorarios 2.360,00
Sub-total 21.203,91
Cumprimento de Exigéncias UFR)
Canadd-out2010- custos servico 1.726,08
Canada-out2010- honorarios 1.336,00
USA-set2010 - custos servigos 2.675,00
USA-s5et2010 - honorarios 2.100,00
Sub-total 7.837,08
Total | 7586549 |

Quadro 7: Fonte: Elaboragdo Propria. Custo com a manutencdo do pedido de patente PI
0406040-7 no Brasil e no exterior.

Percebe-se que o custo para o desenvolvimento de uma tecnologia, até a

fase dos testes pré-clinicos, despende um grande aporte financeiro, quanto aos

custos com recursos humanos e a manutencdo dos ativos de propriedade

industrial.
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O motivo para todo esse esfor¢o concentra-se no crescimento deste
setor no mercado brasileiro, 0 qual possui grande poder de vendas e uma alta

concorréncia por parte das empresa multinacionais

4.2.2 O Processo de Licenciamento da Tecnologia

O contrato de licenciamento desta tecnologia foi conduzido pela Agéncia
UFRJ de Inovagao, que publicou no Diario Oficial da Unido o Edital a selegao
de proposta para contratacdo de empresa ou consocio de empresas, para o
licenciamento de direito de uso, producéo e exploragao econdmica, em carater
exclusivo, do pedido de patente Pl 0406040-7 e seus correspondentes pedidos
de patente no exterior.

Quando a contratacdo de empresa para a exploracdo econOmica € de
carater exclusivo faz-se necessario a publicagao de Edital para convocacao de
empresas, conforme preconiza o £ 1° do Art. 6 da Lei 10973/2004:°A
contratagdo com clausula de exclusividade, para os fins de que trata o caput
deste artigo, deve ser precedida de publicagdo de edital”.

Contudo, a Lei 8666/93 de contratos e licitagdes da administracao publica,
em seu Art. 24, inciso XXV, dispensa a ICT de percorrer as cinco fases da
licitagdo: instrumento convocatoério, habilitagdo, julgamento e qualificagéo,
homologacao e adjudicagao, dando agilidade ao processo.

As Unicas etapas preconizadas a ICT sdo: fase de habilitagdo das
empresas concorrentes e a qualificacdo técnica. Na primeira etapa é avaliada a
regularidade fiscal e trabalhista das concorrentes e a qualificagdo econdémica e
técnica das empresas. A qualificacdo do potencial econémico foi comprovada

mediante apresentagido dos seguintes documentos:
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atividade econémica e historico da empresas condizente com o objetivo a ser
licenciado;

comprovacao da estabilidade financeira da empresa e capacidade de investir,
mediante da comprovacao do Capital Social da empresa e balanco do ultimo
exercicio,

total de funcionarios atuante em todas as unidades da empresas.

Dentre os objetivos dos critérios técnicos para qualificagcdo da proposta

mais vantajosa encontravam-se:
apresentar um setor de P, D&l em atividade;
possuir experiéncia de pesquisa em licenciamento de produto no Brasil e no
exterior;
ter langado nos ultimos 18 meses algum produto no Brasil ou exterior;
apresentar como proposta minima de 1,5% de royalties sobre o faturamento
liquido das vendas , resultantes da comercializagdo dos produtos em razao
do licenciamento do Direito de Uso e Exploragéo da tecnologia;
proposta de pagamento(up front) a fim de ressarcir em parte os valores
investidos pelo titular da tecnologia, tendo como pagamento minimo o valor
de R$100.000,00.

Duas empresas, submeteram suas propostas para este Edital. Ambas
disputaram em igualdade quanto aos critérios econémicos, pois possuiam o0
valor do Capital Social aproximado e a mesma capacidade de investimentos.
Quanto as critérios técnicos, as duas possuiam um setor de P,D&l em atividade
e experiéncia em licenciamento de produtos.Entretanto, os critérios técnicos
que colocaram a frente a empresa A foram: a proposta de pagamento de

royalties e o pagamento referente ao up front.
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Esta empresa apresentou as melhores propostas do que sua concorrente,
a empresa B, sendo a vencedora desta licitagcdo .Com isso, foi concedido com
exclusividade a vencedora o direito de uso, comercializacdo e exploracéo
econdmica da tecnologia consubstanciada no pedido de patente Pl 0406040-7

pelo periodo que perdurar os direitos de propriedade industrial.
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5 Conclusao

Este trabalho tendo como estudo de caso uma tecnologia desenvolvida e
licenciada por uma ICT, permitiu concluir alguns aspectos referentes ao
processo de transferéncia de tecnologia para empresa, principalmente, as
dificuldades encontradas neste processo e o valor que o ativo intangivel
assume nas empresas e nas ICT's.

O capitulo introdutdrio deste trabalho define historicamente a criagao dos
ETT's no Brasil a partir da Lei de Inovagao, a formacido destes no Japao e
como se relacionam com as ICT's. Antes da lei de inovagcdo observa-se a
formagao de ETT nas grandes instituicdes de pesquisa, porém somente no ano
de 2005 o numero de ETT's criados foi 6(seis) vezes maior demonstrando que
esta Lei foi a grande impulsora na criacéo dos ETT's no Brasil.

A Lei de Inovagao representa o marco regulatério para inovagao dentro
das ICT's. Foi a partir dela que regulamentou as possiveis formas de interagao
entre ICT - empresa e através dela foi regulamentada as formas de protecao
dos ativos intangiveis das ICT's

No segundo capitulo foram apresentadas diversas formas de promover
a transferéncia de tecnologia entre ICT e empresas. Entretanto, todas
apresentam dificuldades relacionadas a auséncia de normas que venham
acelerar e facilitar este processo; fomentar a cultura na formacdo de redes
entre o setor publico e privado; dificuldade em transpor da escala laboratorial
para industrial e manter profissionais qualificados trabalhando nos NIT's.

E preciso que os NIT's possuam certo grau de autonomia administrativa e
financeira em relagdo as ICT's, assim como observado no caso japonés,
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fazendo com que tenham maior agilidade na formagdo de parcerias ou
desenvolvimento de projetos junto ao setor privado, escapando de toda
burocracia inerente as ICT's.

O terceiro capitulo apresenta a importancia que o ativo intangivel assume
nas empresas e o quanto este contribui atualmente no valor da empresa,
podendo corresponder em alguns casos mais de 50%. No capitulo ainda &
apresentada algumas metodologias de valoragdo de ativos intangiveis,
sobretudo a metodologia desenvolvida pelo CENPES. Esta metodologia tem
por objetivo valorar as tecnologias adquiridas pela PETROBRAS, comparando
o aporte financeiro para o desenvolvimento com tecnologia similar.

Observa-se que para compor o valor da tecnologia foram analisados
dados de mercado e a maturidade tecnolégica. Assim como em outras
metodologias, esta ndo levou em consideragéo o capital intelectual empregado,
deixando de representar uma grande parcela de valor da tecnologia.

Nesta dissertacdo foi adaptada uma metodologia de valoragdo que
pudesse contabilizar o aporte financeiro envolvido no desenvolvimento de uma
tecnologia numa ICT. Este aporte contemplou: a manutengdo do laboratorio,
custo com capital intelectual empregado (recursos humanos) e a prote¢cao do
ativo na forma de patente.

A manutencdo do laboratério consistiu a maior parcela dos custos
(despesas com fornecimento de energia elétrica, agua, manutencdo dos
equipamentos). O aporte destinado ao pagamento de recursos humanos
englobou bolsas de iniciagéo cientifica, bolsas de pds-graduacéo e pagamento

do coordenador do laboratério.
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Os custos com a protecdo do ativo mediante o depdsito de patentes
assumiu posicdo de destaque, pois dependendo do numero de paises
indicados para proteger a tecnologia, o somatério com os custos de
manutengdo das anuidades e honorarios dos escritorios podem assumir a
primeira posigao entre os demais gastos.

Conforme percebe-se pelo exposto no capitulo 4, o custo total do
desenvolvimento da tecnologia e a manutengdo dos pedidos de patentes no
Brasil e exterior, ultrapassou a quantia de R$ 250.000.00 .Tendo em vista que
o up front pago pela empresa licenciada foi de R$150.000.00, o gasto total com
o desenvolvimento da tecnologia pela ICT nao foi equiparado com o valor
pago pelo licenciador . Uma alternativa seria transpor para os royalties parte
desse custo, porém a tecnologia ndo chegou a fase de comercializagao pela
empresa.

Este fato demonstra que as ICT's ndo apresentam formas de controle do
quanto é investido no desenvolvimento de tecnologia, e sobretudo possuem
baixa percepc¢ao do potencial de mercado.

Conhecer o quanto de aporte financeiro foi investido no desenvolvimento
da tecnologia é uma informagéo importante para medir o quanto de up front a
empresa licenciada devera pagar. Também é importante verificar o potencial de
mercado da tecnologia, pois s&o informagdes que irdo subsidiar o percentual
de royalties cobrados pela exploragdo econdmica da tecnologia.

O up front pode ser um fator limitante para o processo de transferéncia de
tecnologia. De acordo com os Coordenadores de departamento de P&D&l das
empresas farmacéuticas( ANEXO [I- Questionario enviado aos Coordenadores

de P&D&I de Industrias Farmacéuticas) o pagamento de up front ndo faz parte
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da politica de muitas empresas, devido as inumeras incertezas que sao
inerentes ao processo de inovagao, preferindo transpor aos royalties o valor do
custo de desenvolvimento da tecnologia.

As empresas utilizam bases de dados mercadolégicas (Anexo V- Bases
utilizadas pelas empresas para mapear o mercado) para estipular uma margem
de lucro com a venda da tecnologia licenciada em periodos de 5 a 10 anos.
Desta forma, para as empresas consiste em diminuir as incertezas, desenhar a
estratégia de markenting do produto e ter subsidios para negociar os royalties
com as ICT's.

Foi realizado o monitoramento dos principais players do setor através das
informacdes disponiveis em bancos de patentes; e o faturamento do mercado
através do anuario da ABIHPEC™. O mercado brasileiro vem apresentando um
bom crescimento neste setor, com o aumento do numero de empresas e maior
aporte financeiro para P,D&lI.

A analise dos principais depositantes de patentes no Brasil, indica que
existe o dominio das empresas multinacionais L'OREAL (47%) e UNILEVER
(19%),assumindo quase 70% do mercado. A brasileira Natura aparece com
apenas (3%) em numeros de depdsitos de patentes. Estes dados demonstram
que mesmo havendo um crescimento do mercado brasileiro, as empresas
nacionais continuam assumindo um patamar inferior no processo de
desenvolvimento de novas tecnologias, devendo investir macicamente em

inovacgao para concorrer a altura com as multinacionais.

13 Uma vez que o autor ndo teve acesso as bases do ANEXO V, para andlise do crescimento do setor foi
consultado o Anuério Associacdo Brasileira da Industria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético
(ABIHPEC) e para identificar os principais depositantes de patentes foi utilizado a base QUESTEL ORBIT.
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A criacdo de uma metodologia de valoracdo que aponte os custos do
desenvolvimento a partir dos gastos e, sobretudo, forneca informacgdes a
respeito do potencial de mercado, vem a ser uma 6tima ferramenta de auxilio
as ICT's durante o processo de transferéncia de tecnologia com as empresas.

Recomenda-se que o estudo realizado nesta dissertacdo possa ser
efetuado em outros setores tecnolégicos e em outras ICT's. Assim, seria
possivel comparar setores a fim de apontar aquele que despende maior
aporte financeiro para o desenvolvimento de uma tecnologia, qual apresenta
maior atratividade de investimento e a comparacgao entre ICT's quanto ao seu

processo de transferéncia de tecnologia.
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7 Anexos

7.1 Anexo - |

Anexo | - FORMULARIO DE AVALIACAO - AGENCIA UFRJ DE INOVOCAO

O presente Anexo é parte integrante da dissertacdo de David Oliveira Pinheiro Junior”sobre “Levantamento do Custo de Desenvolvimento
de Tecnologias : enfatizando a Transferéncia entre ICT e empresas”. Esta dissertacdo é parte do Mestrado Profissionalizante em Inovac3o

e Propriedade Intelectual do Instituto da Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Finalidade, Fungio,
Aplicagio ou Uso:

Perfil do Inventor

 Contates com Lic Potenciais

@ 0 inventor possul contato com rés ou mais licencizdores potencials da invengio
O 0 inventor possul contato com até dois licenciadores potenciais da invengio

{J Nao existem licenciadores potenciais em contata com o inventor

 Disponibilidade do Inventar
{0 Alta dispaninilidade
) Média dispenibilidade

) Baixa disponibilidade

~ Experiénda com Protecdo Intelectual

@ O inventor j& possul uma ou mals invengBes patenteadas & licenciadas com sucesss
{J Oinventor possui uma ou mais patentes ainda nao licenciadas

{J O inventor ndo possul patentes

- Experiéncia de Mereado

@ Oinventor no possul conhecimento sobre o mercado da invengao
) O inventor possui conhecimentos do mercado da invencao, mas ndo tem experiéncia profisional nele

O O inventor tem experiéncia profissional no mercade da invencao e conhecimentos de sua dindmica

- Status da Protecio

O Pedido de depssito aindz n3o apresentado

U Pedido depositado no pals de origem

@ Pedido em fase intemacional

O Pedido em fase nacional

i Carta patente concedida

Propriedade Intelectual

- Temoo de duracao da pretecd

[ Data atual |
- " Dat; ti d Dat: I
Depésito do Pedido [atales o o e e alea .|
Fase internacional
(Tempo restante em dias)
. Data estimada Data real
Entrada na fase inter

Fase nacional
(Tempo restante em dias)

Validade da protegio
(Tempo restante em dias)

{0 Co-titularidade entre mais de duas instituiges
@ Co-titularidade entre duas instituigBes

O Titularidade exdusiva

r Tioo de Protecdo

£ Modelo de Utilidade
@ parente Irwencio
O Desenho Industrial

O Software

[ Cobertura Geeg

& Cobertura nacional
{ Cobertura Internacial em apenas um pais

O Cobertura internacional em mais de um pais

- Extens3o da Proteg3o

0 A protecio ndo abrange todos os aspectos da invencao limitanda sua aplicagio
U A protecBo abrange todos os aspectos da invengBo, mas no garante melhorias futuras

@ A protegdo abrange todcs os aspectos da invengdo e garante linerdade para melnorias futuras

- Custo de 30 da Pratecio
{2 Aito custo
& Médio custo

< Baixo custo

- Avaliagso de

) Avaliagio rezlizada através de busca répida
O Avaliagia reslizada através de busca completa em bases de dados nacionais

@ Avaliagio realizada através de busca completa em bases de 0ados NAcionals & Internacionais
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Potencial de Mercado

[ Licendadores Pontenciais identificadas

{0 0 mercado nda possul patencials licenciadares identificados
{J Mercado possul pequenc nimero de posenciais licendiaderes (418 trés)

@) Mercado possul grande nimera de potenciais licenciadaores (Mais de trés)

r F de Finandamento

{1 NEo existem programas de financiamenta que possam atender a invengio
{8 Existe até trés programas de financiamento estruturados gue podem atender a invengio

{_} Existe mais de trés programas de financiamento estruturados que podem atender a invencio

 Aplicacio comercial

{J & invengio pessul apenas uma aplicagio comercial
O Ainvengao pessui duas aplicagBes comerciais

@ 4 invengio pessul mals de duas aplicagBes comerclals

- Investimento inicial para produgdo

@ Para 2 producac da Invencao é necessario um babo Investmenta inicial (Menor que R$ 0,5 Milhdc)

{} Para a produglo da Invenglo é necessario um média investiments inicial (de R$ 0,5 Milho 2 RS 1,5 Milndes)

{_J Para a produgdio da invenglo é necessério um alto investimento Inicial (Mais de &8 1,5 MilhGes)

[ Andlise de concorréncia

{01 0 mercado pessui grande nimero de tecnolégias concarrentes
10 0 mereado pessul pequenc nimero de tecnaldgias concorrentes

@ Nao existe no mercado carréndia tecnoldgica diretz

- Andlise comparativa de prego

{1 [rwencdo possUl preco superior as tecnologias concorrentes
U Irwencdn possul preco equivalente as tecnalogias concorrentes
{1 Inwencio possui prega inferior as tecnologias concorrentes

{_} Fator ndo utilizado na avaliacia

 Analise de demanda Potencial

{J Demanda potencial claramente insuficiente
{J bemanda potencial difusa ou indefinida

@) Pequena demanda potencial dlaramente definida

{J Grande demanda potencial claramente definida

- Andlise comparativa de ur

{J Irwencio possul qualidade inferior as tecnalogias concorrentes
8 Invencdo possui gualidade equivalente as tecnologias concorrentes
{1 Iwencio possui gualidade superior as tecnclogias concorrentes

) Fator ndo utilizade na avaliacio

- P de desen futuros

O Ngo existe possibilidade de desenvolvimentos futuros no atual momento
® Existe peguena possibilidade de desenvolvimentos futuros

O Existe grande possibilidade de desenvolvimentos futuros

Risco de contrafagéo

O Alto risco de contrafacio
O Baixo risco de contrafacio

® Risco de contrafagio préximo a zero

- Nivel de Maturidade Tecnoldgica
Escala Geral

Pesquisa Bésica - TRL 1

Conceito efou aplicacdo da tecnologia formulados - TRL 2

Conceito da tecnologia provado analitica e experimentalmente - TRL 3
Componentes da tecnologia testados em ambientes de laboratério - TRL 4
Componentes da tecnologia testados em ambientes representativo - TRL 5
Sistema tecnoldgico demonstrado em ambiente real - TRL&

Prototipo do modelo tecnoldgico demonstrade em ambiente operacional - TRL 7
Tecnologia aprovada em testes de qualidade - TRL 8

Produgdo em escala comercial - TRL9

Escala de Farmacos

TRL 1 - Pesquisa Bésica

TRL 2 - Desenvolvimento de hipoteses e modelos experimentais

TRL 3 - Selegdo de alvo e testes preliminares in vitro

TRL 4 - Otimizag&o quimica e demonstragdo de eficdcia e atividade in vivo (non-GLP)
TRL 5 - Teste de toxidade e biodisponibilidade

TRL 6 - Produgdo de lote piloto e teste clinico fase |

TRL 7 - Validagdo de processos produtivos e teste clinico fase Il

TRL 8 - Desenvolvimento do pré-langamento e aprovagio no teste clinico fase Il

0O 00O ® 0 ¢ 0 0 0

TRL S - Fabricagdo de lotes industriais e aprovagao fase IV
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7.2 Anexo -l

Questionario para Empresas

Prezado (a) Chefe ou Supervisor (a) do Departamento de P,D&l, o
presente questionario € parte integrante da dissertacdo de “David Oliveira
Pinheiro Junior” sobre “Levantamento do Custo de Desenvolvimento de
Tecnologias : enfatizando a Transferéncia entre ICT e empresas”. Esta
dissertacéo é parte do Mestrado Profissionalizante em Inovagao e Propriedade

Intelectual do Instituto da Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

1) No processo de desenvolvimento de uma tecnologia X, quais as etapas
que demandam maior aporte financeiro: o desenvolvimento inicial ( selegdo de
um composto alvo ideal, estudos pré-clinicos , depdsito de pedido de patentes)
ou as fases de ensaios clinicos( fase I/ Fase ll/Fase Ill) ou apds registro

(registro do medicamento , farmacovigilancia e markenting)?

2) Sendo um projeto de uma empresa farmacéutica Y, destinado ao
desenvolvimento de um medicamento X, tendo o valor hipotético de R$ 10
milhdes para a sua concepgdo. Em média qual a porcentagem deste valor é

destinado a custos com material de laboratorio?

3) Qual o tempo estimado para o langamento de um produto? Tomando
como partida o depésito do pedido de patente, em seguida passando pelos
ensaios Pré-clinicos e clinicos e por fim a concessao do registro pelo 6rgao

competente?
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4) Na maioria dos casos sao os pesquisadores ou NIT’s responsaveis por
apresentarem novas tecnologias a empresa, ou sdo as empresas que buscam,

antecipadamente, os NIT’s ou pesquisadores?

5) No processo de transferéncia de tecnologia de um Instituto de
Pesquisa para uma empresa, como sao ressarcidos os gastos ja realizados
para o desenvolvimento da tecnologia até a sua fase de transferéncia? Este
valor vem deduzidos na forma de royaties pela comercializagdo do produto; ou
sdo ressarcidos no momento da assinatura do contrato de transferéncia,

através de up-front ou millestone?

6) Como esta empresa estima o valor da tecnologia no momento de sua
transferéncia? Leva em consideracdo todo aporte financeiro consumido até o

momento; ou seria melhor medir pelo seu potencial de mercado?

7) Quais sao os limitadores ou facilitadores ao processo de transferéncia
entre ICT's e empresas: os aspectos técnicos(processo de produgdo em
grande escala inviavel, pouca inovagdo, muitas tecnologias similares no

mercado , etc.) ou os aspectos regulatorios (leis, diretriz, portarias, etc.) ?
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7.3 Anexo -l

Questionario para Gestores de NIT’s

Prezado (a) Chefe ou Supervisor (a) de Transferéncia de Tecnologia, o
presente questionario € parte integrante da dissertacdo de “David Oliveira
Pinheiro Junior” sobre “Levantamento do Custo de Desenvolvimento de
Tecnologias : enfatizando a Transferéncia entre ICT e empresas”. Esta
dissertacéo é parte do Mestrado Profissionalizante em Inovagao e Propriedade

Intelectual do Instituto da Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

1) Qual o objetivo da Transferéncia de Tecnologia para esta ICT?
2)Como ocorre a divulgagcdo das tecnologias desta Instituicdo? Os
pesquisadores ou NIT fazem a divulgagao diretamente as empresas; ou séo

empresas que buscam novas tecnologias através dos pesquisadores ou NIT?

3) Quais das empresas estdo mais interessadas em novas tecnologias, as

nacionais ou multinacionais?

4) Esta ICT utiliza de alguma metodologia prépria para avaliagdo de

tecnologias a serem transferidas? Se SIM: qual o objetivo da avaliagao?

126



5) Como a ICT determina quais tecnologias sao apropriadas para
transferéncia, quais sido passiveis de exploragdo comercial e quais os
mecanismos de transferéncia mais utilizados ( Licenga exclusiva, criacédo de

spin-off, licenga de know how, cooperagao)?

6) Quais s&o os limitadores ou facilitadores ao processo de transferéncia
entre ICT's e empresas: o0s aspectos técnicos(rendimento baixo, muitas
tecnologias similares no mercado , etc.) ou os aspectos regulatérios (leis,

diretriz, portarias, etc.) ?

7) Como é estimado o valor da tecnologia no momento de sua

transferéncia? Devemos levar em consideracdo todo o custo para o seu

desenvolvimento ou seria melhor medir pelo seu potencial de mercado?

8) De que forma este valor é favoravel a negociagao da transferéncia da

tecnologia?
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7.4 Anexo -1V

Valoragao de Tecnologia na Industria Farmacéutica
Como exemplo, vamos tentar valorar uma tecnologia referente a um novo
anti-inflamatério que promete resolver alguns dos problemas de seguranga das
atuais terapias sem prejuizo de eficacia. A indicagao primaria do produto sera o
tratamento de dor e inflamacédo em pacientes com artrose.
1) O primeiro passo da analise de valoragdo e viabilidade do projeto seria a
determinacdo do mercado potencial para o produto.
a. Neste caso, o0 mercado potencial seria o da classe MO1A1 (AINES) +
MO1A3 (Coxibs), o que corresponde a vendas de R$ 1,5 bilhdo no
Brasil (2012);
b. Os dados de mercado s&o obtidos pela base de dados PMB.
2) Filtrar de acordo com o segmento de mercado (Prescricdo — Rx; Isento de
Prescricdo — MIP; Genérico — Gx).
a. Por se tratar de uma nova molécula ela sera, pelo menos nos cinco
primeiros anos de vida, um medicamento vendido sob prescricao
médica. Portanto, o segmento de mercado que ele vai concorrer é
apenas o Rx;
b. No caso do nosso exemplo, 60,7% do mercado é composto por
produtos Rx, 2,6% por produtos MIP e 36,6% por produtos Gx;
c. Sendo assim, o mercado potencial deste produto sera 60,7% de R$ 1,5
bilhdo, ou seja, R$ 900 milhdes.
3) Filtrar de acordo com a % de medicamentos prescritos dentro classe
terapéutica para a indicacao especifica.
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4)

5)

a. Ao avaliarmos a base de dados INTE, que mede a % de receituario
para cada patologia, dentro de uma classe terapéutica, vemos que 3%
do receituario dos AINES e Coxibs se destinam para o tratamento de
pacientes com artrose;

b. Sendo assim, o mercado potencial para o nosso produto passa a ser
3% de R$ 900 milhdes, ou seja, R$ 27 milhdes.

Estimar o crescimento da classe terapéutica ao longo dos anos até o Ano 10
em que o produto estiver no mercado. Por exemplo, se estamos efetuando a
analise hoje e o produto sera langado somente em 2017, temos que estimar o
mercado até o ano 2027. Tudo isso baseado nas tendéncias de crescimento
dos anos anteriores.

Com os dados de mercado para os dez primeiros anos de vida do produto no
mercado estimados, o proximo passo sera a determinacdo do forecast
(previsdo de vendas) para o nosso produto. Se o produto for altamente
inovador ele pode conseguir uma participagdo de 5 a 10% do mercado no
primeiro ano, com crescimento anual de 50% para o ano 2, 35% para o0 ano 3,
20% para o ano 4, 15% para o ano 5 e, a partir dai, crescimento de 7,5% ao
ano.

a. Em nosso exemplo, o mercado do produto no ano 1 seria de R$ 2,7
milhdes;

b. Para os demais anos devemos aplicar as taxas de crescimento

fornecidas no item 5.

6) Agora que ja temos os dados mercadoldgicos definidos, precisamos construir

um fluxo de caixa para o projeto, desde a fase de desenvolvimento, incluindo
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os custos, despesas e receitas anuais para o produto. Veja exemplo na tabela

a sequir:
Ano Gastos com P&D | Lucro Operacional Fluxo de
(R$) (R$) Caixa (R$)
Ano -4 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Ano -3 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Ano -2 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Ano -1 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Ano 0 2.000.000,00 - 2.000.000,00
Ano 1 2.000.000,00 2.000.000,00
Ano 2 3.000.000,00 3.000.000,00
Ano 3 4.000.000,00 4.000.000,00
Ano 4 5.000.000,00 5.000.000,00
Ano 5 6.000.000,00 6.000.000,00
Ano 6 6.500.000,00 6.500.000,00
Ano 7 7.000.000,00 7.000.000,00
Ano 8 7.500.000,00 7.500.000,00
Ano 9 8.000.000,00 8.000.000,00
Ano 10 8.500.000,00 8.500.000,00

Lucro operacional = Receita bruta — impostos — custos de producido —
despesas de marketing — despesas com for¢a de vendas
Valores de lucro operacional meramente ilustrativos
Ano 0 = ultimo ano de desenvolvimento do produto
Ano 1 = ano de langcamento do produto no mercado
7) O préximo passo € calcular o VPL (valor presente liquido) do produto com
base no fluxo de caixa do mesmo e no custo do capital utilizado para

desenvolver o projeto. Cada empresa tem o seu custo médio ponderado de
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capital, o chamado WACC. Vamos admitir que o0 WACC da nossa empresa
seja 10% a.a.

a. Ao aplicarmos o calculo de VPL sobre o fluxo de caixa do projeto do
nosso produto com a taxa de custo de capital de 15% (no Excel a
férmula € =VPL(10%;intervalodefluxodecaixa)

b. O valor de VPL para o nosso produto ¢ R$ 12,7 milhdes. Pela teoria,
qualquer projeto com VPL acima de zero deve ser considerado para
aprovacgao.

c. Como o investimento no projeto por parte da empresa foi de R$ 10
milhdes, o valor maximo a ser pago por esta tecnologia é de R$ 2,7

milhoes.
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7.5 Anexo — V BASES UTILIZADAS PARA MAPEAR MERCADO

FERRAMENTAS CONTINUAS

PMB NDDD MDTR CLOSE-UP AUDIT INTE NON-RETAIL
FESGEEAE A || M s O ST || o Tt "C-UP" Audit Pharma
Brazil de Drogas
Fornecedor] (IMS) (IMS) (IMS) (Close-Up International) (Close-Up International) (IMS) (IMS)
Infomacéo Demanda Demanda Demanda Receituario Receituario Receituario Demanda
Dados de distribuicio dos Perfil estatistico da pratica
. Mercado Farmacéutico N ; Monitoramento da demanda . - A . medica (Habite| Demanda ndo coberta pelo
O que &7 L produtos farmacéuticos por - Tendéncia Prescritiva Relevancia do Prescritor ,
Brasileiro propria | Comportamento FMB

regides (varejo & ndo varejo)

Prescritivo)

Retail (Farmacias e deliveries

Farmacias, hospitais e outros

Farmécias, hospitais & outros

Hospitalar, Govemno, Clinicas

Canal . X Farmacias Farmacias Consultoric Médico R
apenas) canais canais e Planos de Salde
. t—.-;il.CdU Atacacll::stasde:'.tre. +I- 400 Atacadistas entre | t“r-briCdU Atal::acqlstasq er.‘.re 6 isboratiri a0
Fonte|~="" o 1/00TES, TECES, delveres distribuidores, redes & giSiribuidores, redes, eivenss +/- 2152 POVs +/- 2,152 POVs Painel Médico aberatonas & i
+ Painel de farmdcias para deliveries & 0 proprio laboratdno (venda atacadistas
projecio direta)
Periodicidade| Mensa Mensal Mensal e semanal Mensa Mensal Trimestra Mensal

Locus de Avaliagéo

Classe Terapéutica

Mercado Montado

Produtos Aché

Classe Terapéutica

Classe Terapéutica

Classe Terapéutica /
IndicagGes / Perfil do

Classe Terapéutica

Paciente...
Granularidade| Fais Brick POV (CNPJ} f Brick Cidade Cidade Regiso Brasil
Regional 7| Nao Sim Sim Sim Sim Sim Nao
Concorrentes?| Todos Sim (somente os solicitados) N&o Todos §im (somente os Todos Sim

solicitados)

Categoria de

Indireta (85%) + Direta

Indireta (distribuidores) +

(Ear p . e 1 . ) P
Demanda Avaliada (5%~projetada) (apenas no Indireta Indireta (IMS) + Direta (Aché) Dlreta\en»illada pelos
canal farma) aboratdrios)
c =
orrelcao Sim Sim Sim (Mensal) e Nao (Semanal) Nao Nao Mao Sim
Retroativa?|
Comercial Produtividade;
; 5 Verdas- tarketing: o :
Interface com: Marketing Marketing; Forga de Vendas Al:lrnlnlstragan de Vendas; Marketing M ark_e.lng. Produtividade; Marketing Comercial e Marketing
Forga de Vendas; Trade Forga de vendas
Marketing
Fungéo| Estratégico Tatico Operacional Tatico / Estratégico Operacional/Tatico Estratégico Estratégico
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