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Apresentacao

Dentre as atividades dos Nucleos de Inovagao Tecnologica (NITs) previstas na Lei de
Inovacao (Lei n° 10.973/2004) esta a atribuicao de celebrar contrato de transferéncia de tecno-
logia e de licenciamento de criagdes desenvolvidas pelas instituicdes ou por meio de parcerias.

As criacdes desenvolvidas nas Instituigdes Cientificas, Tecnologicas e de Inovagao
(ICTs) podem ser exploradas comercialmente, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento
econdmico. A transferéncia de tecnologia € o processo que permite ceder ou licenciar a um ter-
ceiro o direito de uso ou de exploragdo da criagdo.

A negociacao de uma transferéncia de tecnologia entre licenciante e licenciada envolve
uma sé€rie etapas, e uma delas ¢ a valoragdo. Valorar uma tecnologia € quantificar seu valor mo-
netario e ndo ¢ uma tarefa simples. A valoragdo se configura como uma importante ferramenta
de apoio na tomada de decisdo dentro do processo de negociacao e transferéncia. Existem di-
versas abordagens e métodos de valoragao, podendo ser baseados em custos, mercado ou renda,
porém sdo muitas as incertezas que envolvem todo o processo. A utilizacdo de uma ou outra
metodologia dependera do contexto.

Embora ndo seja uma tarefa fécil, € preciso atribuir um valor justo para ambas as par-
tes. Alguns pontos como a capacidade e disponibilidade da equipe de inventores, o nivel de
prontiddo tecnolégica', o mercado e as questdes juridicas devem ser considerados ao longo do
processo de valoracdo de tecnologias.

Assim, torna-se fundamental que o NIT possua conhecimento da tecnologia alvo da ne-
gociacdo e dos modelos de valoragdo, buscando adotar praticas mais adequadas para cada tipo
de situacao.

Diante do exposto, mas sem a inten¢do de esgotar o tema, o Grupo de Pesquisa em Ino-
vacdo e Transferéncia de Tecnologias do IF Sudeste MG produziu este material com o objetivo
de apresentar as principais metodologias utilizadas para a valoragdo de tecnologias.

Desejamos uma boa leitura!

Emerson Augusto Priamo Moraes — Nucleo de Informatica - Campus Juiz de Fora
Flavia Couto Ruback Rodrigues — Nucleo de Inovagdo e Transferéncia de Tecnologia
Juliana Godinho de Oliveira — Nucleo de Inovagdo e Transferéncia de Tecnologia
Kaio César Barroso Costa — discente do Campus Juiz de Fora

Luciano Polisseni Duque — Nucleo de Gestdo - Campus Juiz de Fora

Paula Beatriz Coelho Domingos Faria — Diretoria de Pesquisa, Inovagao e Pos-graduagdo -
Campus Juiz de Fora

Raysa Friaga Andrade de Mello — Nucleo de Inovagdo e Transferéncia de Tecnologia

1 Expressao traduzida do termo inglés Technology Readiness Level (TRL).



O IF Sudeste MG

O IF Sudeste MG atua na Zona da Mata Mineira e Campo das Vertentes através dos
Campi nas cidades de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuacu, Muriag,
Rio Pomba, Santos Dumont, Sao Jodo del-Rei e Uba. A institui¢ao tem a inova¢ao como poli-
tica institucional com o objetivo de promover a adequada prote¢ao das invengdes geradas pela
comunidade académica e sua transferéncia ao setor produtivo, visando a integracao com a co-
munidade e a contribui¢@o para o desenvolvimento tecnoldgico e social do pais.

A Pro-Reitoria de Pesquisa, Pos-Graduagao e Inovagao ¢ o 6rgao executivo responsavel
por planejar, coordenar, fomentar, acompanhar e executar as politicas e acdes de pesquisa, pos-
-graduacdo e inovacao integradas ao ensino e a extensdo. Para o fomento a inovagao, prote¢ao
da propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia e empreendedorismo inovador, conta
com o Nucleo de Inovagado e Transferéncia de Tecnologia — NITTEC.

O NITTEC ¢ 6rgao que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as poli-
ticas e agoes de inovagao, propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia e empreendedo-
rismo na instituicdo. Também tem como atribui¢do o estimulo a participagdo de servidores em
projetos com foco na inovagdo e na integragdo com a sociedade para a solucao de problemas
praticos.

Nas atividades relativas a propriedade intelectual, o NITTEC acompanha os processos
das solicitagdes de protecdo das invengdes geradas na institui¢do, para o devido registros dos
titulos de propriedade intelectual, tais como patentes, desenho industrial, marcas, programas de
computador, entre outros. Ja nas atividades de transferéncia de tecnologia, procura fomentar as
parcerias da instituicdo com 6rgdos governamentais, empresas e sociedade, para a difusdo de
novas tecnologias. No campo do empreendedorismo inovador, desenvolve iniciativas para fo-
mentar o espirito empreendedor em toda a comunidade académica, com eventos e capacitagcdes
para a consolida¢ao da cultura da inovagao.
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1 Por que valorar as tecnologias?

A valoracao ¢ uma etapa fundamental do processo que resulta nos contratos de trans-
feréncia de tecnologia ou de licenciamento entre as Instituicdes de Ciéncia e Tecnologia e as
respectivas licenciadas.

Utilizando um método adequado de valoragao, ¢ possivel estabelecer valores condizen-
tes para ambas as partes. Além disso, a negociagdo torna-se mais eficaz quando a institui¢ao
detentora da tecnologia em questao possui informagdes claras sobre a tecnologia e 0os impactos
que ela podera gerar ao tornar-se acessivel para a comunidade.

Sendo assim, a valoragdo assume um importante papel que propicia uma melhor pre-
paracdo dos envolvidos no processo de negociagdo da transferéncia ou do licenciamento da
tecnologia, mostrando-se muito relevante para o desenvolvimento tecnologico de todo o pais.

Como foi dito anteriormente, ha diferentes abordagens e metodologias de valora¢ao na
literatura e cada uma possui suas vantagens e desvantagens. A seguir, serdo apresentadas algu-
mas dessas metodologias: Pita; Pita modificado; Sunk Cost (Custos Incorridos); Royalties Rates
e Fluxo de Caixa Descontado.

2 Metodologias de valoracao de patentes

2.1 Pita

O método Pita foi desenvolvido para patentes de uma empresa do ramo petroquimico
em 2010 e se mostrou extremamente rapido e eficaz para estabelecer um valor para a patente.

Neste método de valoracao, Pita (2010) desenvolveu a seguinte formula:
Vi,t= Cmml.(Pmargem + onlume + Pinvestimento + Plegal) . (1 - d t)

Onde:
Vi,t = Valor da patente i no ano t

Ctotal = custo total de manutengdo das patentes em todos os paises (anuidades e gastos com escritdrios de paten-
tes)

Pmargem? = prémio no critério margem de contribui¢ao
Pvolume®= prémio no critério volume
Pinvestimento* = prémio no critério de investimento em ativos de produgéo

Plegal = prémio adicional por concessdo nos paises (adicionado o valor de +5 para cada pais onde a patente foi
concedida)

d = taxa de depreciacdo (reduzido em 5% a.a. a cada ano)

2 Prémio sera calculado com base na Tabela A II I II I
3 Prémio sera calculado com base na Tabela A
4 Prémio sera calculado com base na Tabela A -

1
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Para calcular os prémios (P) da férmula, o autor elaborou uma tabela baseada na indus-
tria petroquimica, a fim de mensurar o impacto econémico da tecnologia considerando o Nivel
de Prontidao Tecnoldgica da patente (NPT).

Dessa forma, na coluna mais a esquerda da tabela 1, estdo os NPTs da tecnologia, que
variam de 1 a 9. Combinando-os com a categoria do impacto da tecnologia na margem de con-
tribuicdo, no volume e no investimento’, a metodologia fornece um valor numérico de 01 a 94,
que sera utilizado na formula criada pelo autor.

Tabela 1. Mecanismos de Prémios da Valoracao de Pita

NPT Impacto na margem de contribuigao Impacto no Volume Impacto no Investimento
Baixo |Moderado Elevado Baixo |[Moderado| Elevado Baixo |Moderado| Elevado

1 1 4 7 1 4 7 1 4 7
2 5 8 2 5 8 2 5 8
3 3 6 9 3 6 9 3 6 9
4 6 12 18 6 12 18 6 12 18
5 8 14 20 8 14 20 8 14 20
6 10 16 22 10 16 22 10 16 22
7 40 64 88 40 64 88 40 64 88
8 43 67 91 43 67 91 43 67 91
9 46 70 94 46 70 94 46 70 94

Fonte: Pita (2010)

Embora o método tenha sido desenvolvido para uma empresa do ramo petroquimico,
destaca-se a rapidez de sua aplicacao.

2.2 Pita Modificado

Para atender melhor suas necessidades e abranger mais areas além da industria petroqui-
mica, o Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica da Universidade Federal de Sao Jodo del-Rei (UFSJ)
realizou algumas modificagdes na metodologia proposta por PITA (2010).

A metodologia conhecida como Pita modificado (PAIVA; SHIKI, 2017) manteve a for-
mula original, porém propds uma analise diferenciada das variaveis economicas. Na metodolo-
gia original, a pontuacao poderia chegar a 220, enquanto na versao modificada ela pode chegar
a 44; essa defasagem ocorre porque as tecnologias desenvolvidas em Universidades em geral
ndo sao implementadas em industrias.

A Tabela 2 apresenta o mecanismo de prémios proposto pelo NIT da UFSJ (PAIVA;
SHIKI, 2017)

Tabela 2. Mecanismos de Prémios Adaptados da Metodologia de Valoracao de Pita

NPT Impacto na margem de contribuicdo Impacto no Volume Impacto no Investimento
Baixo [Moderado Elevado Baixo [Moderado| Elevado Baixo |Moderado| Elevado
1 1 4 7 1 4 7 1 4 7
2 2 5 8 2 5 8 2 5 8
3 3 6 9 3 6 9 3 6 9
4 6 12 18 6 12 18 6 12 18
5 8 14 20 8 14 20 8 14 20
6 10 16 22 10 16 22 10 16 22

Fonte: Paiva e Shiki (2017)

Uma das vantagens desta metodologia ¢ o fato de ela ter sido elaborada considerando a

realidade de um NIT.

5 Baixo, moderado ou elevado



2.3 Royalty Rates

Em seu trabalho intitulado “Royalty Rates for Licensing Intellectual Property” (2007),
Russel Parr propde uma abordagem que considera as informag¢des do segmento de mercado
para o qual a tecnologia sera licenciada. Para isso, apresenta uma tabela com taxas minima,
maxima e mediana de royalties em percentual.

A tabela Parr, como ¢ chamada, ¢ atualmente um dos padrdes mais utilizados quando se
fala em royalties para licenciamento de novas tecnologias, uma vez que prioriza a comparacao
com contratos semelhantes e ndo generaliza os diversos setores da industria.

O levantamento de Russell Parr mostra as taxas cobradas em cada licenca e os percen-
tuais cobrados sobre o ganho bruto das negociagdes.

A Tabela 3 apresenta as informagdes contidas em Parr (2007).

Tabela 3. Licencas analisadas e taxas de royalties cobradas de acordo com a area industrial

Numero de Taxa de Taxa de Mediana das taxas de
Setor da industria licenciamentos royalty royalty royalties cobradas no

analisados minima maxima setor
Automotivo 35 1,0% 15.,0% 4.0%
Quimico 72 0,5% 25.0% 3,6%
Computadores 68 0,2% 15,0% 4.0%
Bens de consumo 90 0,0% 17,0% 5,0%
Eletrénicos 132 0,5% 15,0% 4,0%
Energia e entretemimento 86 0,5% 20,0% 5,0%
Alimentos 32 0,3% 7,0% 2.8%
Produtos para a saiude 280 0,1% 77.0% 4 8%
Internet 47 0,3% 40,0% 7,5%
Maquinas e ferramentas 84 0,5% 25.0% 4 5%
Midia e entretemimento 19 2.0% 50.0% 8,0%
Farmacos e biotecnologia 328 0,1% 40,0% 5,1%
Semicondutores 78 0,0% 30.0% 3,2%
Softwares 119 0,0% 70,0% 6,8%
Telecomunicagdes 63 0,4% 25,0% 4. 7%
TOTAL 1533 0,0% 77.0% 4.5%

Fonte: Parr (2007)

Embora tenha uma forte base metodologica e seja bastante utilizada no ambiente aca-
démico, um dos pontos fracos desta metodologia ¢ que ela considera um histdrico de licen-
ciamentos realizados em outros paises, o que pode nao refletir a realidade do caso brasileiro,
tampouco dos NITs. Além disso, o levantamento foi feito durante os anos de 1980 a 2000, o
que pode indicar uma possivel obsolescéncia das taxas apontadas.

2.4 Sunk Cost

Os Custos incorridos ou Sunk cost consistem nos gastos feitos para o desenvolvimento
do projeto no passado, que ndo podem mais ser recuperados.

Segundo Razgaitis (2007), custo ¢ geralmente uma base muito ruim para os precos,
embora as vezes seja usado. O autor exemplifica a situacdo com base em uma suposi¢cdo de
investimento na ordem de US$ 10 milhdes em uma tecnologia, mas que nao funciona bem o
suficiente para ser usada comercialmente. Entdo, neste contexto, pondera que o mercado nao
vai valorizar o que a institui¢do pagou para desenvolver a tecnologia.



2.3 Fluxo de Caixa Descontado

O método Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ¢ utilizado para determinar o valor pre-
sente de uma empresa, ativo ou projeto com base no dinheiro que pode gerar no futuro. Sua
premissa basica € que o valor de um ativo ¢ dado pelo valor de seus fluxos de caixa futuros,
projetados ao longo do seu tempo de vida e descontados por uma taxa que representa o valor do
dinheiro no tempo e o risco.

A formula para célculo do FCD ¢ baseada em trés variaveis essenciais. Veja a seguir:

FC,
(1+4r)

Valor do ativo = ;

Onde:
n = vida do ativo
FCi = Fluxo de caixa do periodo i

r = Taxa de desconto que reflete os riscos inerentes ao ativo avaliado

Provavelmente o FCD ¢ o método mais utilizado por tomadores de decisdo em empresas
para a valoragdo de novas tecnologias. Também ¢ muito disseminado em cursos das areas de
administracdo e economia. E mais facilmente aplicado em ambientes estaticos, sendo notoria
a dificuldade de se estimar o valor dos fluxos de caixa futuros em ambientes incertos como € o
caso das novas tecnologias (SANTOS; SANTIAGO, 2008).

3 O que vocé precisa saber para valorar a sua tecnologia? | ,

E importante ressaltar que os métodos aqui apresentados, assim como outros existentes,
apenas fornecem um valor base para o licenciamento de uma tecnologia. O que ocorre, em
geral, ¢ uma negociagdo entre as partes envolvidas para se chegar a um valor final que se mostre
justo tanto para licenciante quanto para licenciado.

Assim, além de deter o conhecimento sobre as metodologias aqui apresentadas e outras
existentes, ¢ fundamental que se conheca os aspectos especificos da propria tecnologia.

Isso posto, o grupo de pesquisa em Inovagao e Transferéncia de Tecnologias, por meio
do projeto “Defini¢ao de metodologia de valoragao de tecnologias e patentes adequada ao IF
Sudeste MG”, elaborou uma lista de questdes norteadoras a serem aplicadas no contexto da
valoracao das tecnologias desenvolvidas dentro da instituicao. As questdes foram divididas em
quatro eixos tematicos e podem ser respondidas de maneira independente pelos pesquisadores
envolvidos em diferentes projetos.

A seguir constam as questdes propostas pelo grupo®:

6 As questdes contemplam, dentre outras, variaveis utilizadas na metodologia Pita e propostas no docu-

mento “Boas praticas — Transferéncia e Licenciamento de criagcdes”, elaborado pela Universidade Federal de
Minas Gerais, com apoio da Rede Mineira de Inovagao.



3.1 Eixo Equipe
1 - Os pesquisadores disponibilizardo tempo para ajudar no processo de transferéncia?

2 - A equipe possui conhecimento técnico para continuagdo/aprimoramento do projeto para
fins de amadurecimento da tecnologia, caso a empresa tenha esse interesse?

3 - A equipe possui alguma experiéncia/conhecimento no ramo de negocios/gestao?

3.2 Eixo Tecnologia

4 - O que ¢ a tecnologia? E um processo ou um produto? Ou os dois?
5 - Qual ¢ o problema que a tecnologia resolve?

6 - Quais sdo as aplicagdes da tecnologia?

7 - Ha algum servigo associado (exemplo: treinamento, suporte, etc.)?

8 - H& know-how associado, ou seja, existe alguma informagao da tecnologia que ndo esta des-
crita sob a forma de protegao intelectual? Ela foi descrita em algum documento?

9 - O que torna a tecnologia inovadora e quais sdo os beneficios que ela gera?

10 - Como ¢ o processo de obtencdo de insumos para desenvolvimento da tecnologia junto aos
fornecedores?

11 - Qual € a area da tecnologia? (escolher conforme tabela Parr). Caso haja empresa interessa-
da, citar também a area da empresa.

12 - Quais sdo as barreiras no desenvolvimento da tecnologia? (todas as aplicagdes ja foram
testadas? faltam alguns testes? Exemplo: testes de laboratério, elaboragdo de prototipo, etc.)

13 - Os resultados dos testes sdo conclusivos para qual fase do desenvolvimento da tecnologia?

14 - Quais barreiras devem ser superadas para que a tecnologia chegue ao mercado? (regula-
mentagao junto a 0rgaos, registro do produto, barreiras legais e/ou comerciais, entre outras).

15 - Foram seguidas as regulamentagdes técnicas para o desenvolvimento da tecnologia?
(Exemplo: CGEN, agéncias reguladoras, etc.)?

16 - Qual ¢ o estagio de desenvolvimento da tecnologia? (escala de 1 a 9 conforme régua
TRL).

17 - Outras instituicdes ou empresa ajudaram a fazer algum teste ou ajudaram em algum desen-
volvimento na tecnologia?

18 - Falta algum investimento para terminar a pesquisa (tempo, dinheiro, etc)?
19 - Quais foram os recursos gastos no desenvolvimento da tecnologia?

20 - Quais beneficios sdo esperados para a ICT com a transferéncia dessa tecnologia?






3.4 Eixo juridico

38 - Caso haja cotitular, essa situagdo estd regularizada nos 6rgdos de protegdo intelectual?
39 - Se houver cotitular, qual € o percentual de cotitularidade de cada institui¢ao?
40 - Qual dos cotitulares lidera as atividades de transferéncia e licenciamento da tecnologia?

41 - Quais as condi¢des contratuais mais importantes considerando o modelo de negdcios que
sera adotado para a exploragdo da criagao?

42 - Como surgiu o interesse da empresa por essa tecnologia?

Este roteiro de questdes auxilia na etapa inicial do processo de valoragdo de tecnologias e tam-
bém se configura como um mapeamento das oportunidades de melhoria dos aspectos conside-
rados relevantes para uma transferéncia de tecnologia (equipe, mercado, tecnologia e juridico).

Considerando o conteudo apresentado, uma das mais importantes premissas que deve-
mos ter ao iniciar uma negociagdo de transferéncia de tecnologia ¢ que ndo existe uma unica
metodologia a ser aplicada em todas as situacdes. Adicionalmente, ¢ importante que sejam
ouvidas as expectativas da licenciada.

Assim, este material podera auxiliar no constante aprimoramento das competéncias re-
lacionadas as atividades de negociagdo de contratos de transferéncia de tecnologia e de licen-
ciamento de criagdes, contribuindo diretamente para a constitui¢ao de parcerias de sucesso com
atores da comunidade externa.

11
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