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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas possi bilidades de ganhos econdmicos
diante da propriedade intelectual desenvolvida e a relevancia dos mesmos para a sociedade. Salienta-se
gue os ganhos econdmicos nutrem a continuidade do processo inventivo, de maneira a convergir o
interesse dos inventores, das organizacOes, do mercado e do Estado sob a égide do interesse social, que
deve prevaecer. Portanto, a sociedade precisa ter acesso as novas tecnologias desenvolvidas para,
também, melhorar a qualidade de vida, e ainda, estabelecer que o desenvolvimento econdémico estegja
ainhado ao bem-estar sbcio-ambiental. Neste estudo foram abordados diversos tipos de vantagens
econdmicas para o licenciador, quais sejam os royalties, royalties minimos, royalties escalonados ou
variaveis, pagamentos fixos, transferéncia de know-how, assisténcia técnica e as penalidades e
indenizacBes concernentes. Pode-se concluir que os métodos e procedimentos explicitados ndo se
sobrepdem, ao contrério demonstram que em todos ha vantagens e desvantagens e que a tomada de
decisdes conjuntas, tende a aumentar o retorno por diminuir o risco do investimento, diante do
conhecimento da tecnologia envolvida, do ambiente mercadol dgico, da transparéncia nas negociacdes e
no cumprimento dos acordos pelos parceiros envolvidos.
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1. INTRODUCAO

O presente estudo tem como objetivo apresentar algumas possibilidades de ganhos
econdmicos diante da propriedade intelectual desenvolvida e a relevancia dos mesmos para a
sociedade. Salienta-se que o0s ganhos econdmicos nutrem a continuidade do processo
inventivo, de maneira a convergir o interesse dos inventores, das organizagdes, do mercado e
do Estado sob a égide do interesse social, que deve prevalecer. Portanto, a sociedade precisa
ter acesso as novas tecnologias desenvolvidas tendo em vista melhor qualidade de vida, e
ainda, estabelecer que o desenvolvimento econdmico também necessario, esteja alinhado ao
bem-estar sdcio-ambiental.

Contudo, visando a perenidade deste ciclo de esforco inventivo a sociedade, também é
imprescindivel que haja o investimento e o reinvestimento a mantenca e o crescimento
plataformas e estratégias de inovacdo, verificando-se, portanto, a relevancia dos ganhos
econdmicos a retro alimentacdo deste processo e, consequentemente, a qualidade da pesquisa
relacionada.

Os ganhos econdomicos advém usualmente de um reembolso que a sociedade
proporciona aos investimentos realizados em seu beneficio. No entanto, os geradores de
tecnologia para melhorarem as condi¢Ges da sociedade, nem sempre Sd0 0S mesmos que
usufruem dessa tecnologia.

Assim, é essencial que os desenvolvedores de tecnologia possam auferir ganhos
econémicos para reinvestirem em novos desenvolvimentos que a sociedade precisa e ira
utilizar.

Ao longo deste texto, a palavra tecnologia designard de modo genérico algo que se
quer transferir. Pode ser um processo, método, formulagdo, prot6tipo, produto, etc., e pode ter
um, ou, varios tipos de propriedade intelectual (PI) a ela associados, tais como patentes,
softwares, marcas, desenho industrial, indicacbes geogréaficas, etc., enfim, ativos de PI.
(QUINTELLA, 2006).

Para serem consideradas ativos, as Pls precisam promover provaveis beneficios
econémicos futuros que serdo obtidos ou controlados como resultado do invento. (SFAC n° 6,
1985).

Segundo Quintella (2012), um dos entraves a transferéncia de tecnologia (TT) para a
sociedade dos produtos desenvolvidos e apropriados, seja por empresas, setor académico, e,
até por inventores independentes, sdo duavidas do tipo: Como intensificar a TT e a
comercializacdo? Como aumentar a qualidade? Como aumentar o retorno financeiro e
econémico? Como melhorar a relacdo entre as partes?

A Figura 1 mostra um fluxograma das etapas relevantes para a gestdo e
comercializacdo de tecnologia. Observa-se que a etapa de valoracdo € crucial para a
finalizacdo da analise da tecnologia e deve ser realizada antes de se iniciar a negociacao. Os
modelos de valoragdo precisam fornecer dados plausiveis para o processo de entrada de uma
nova tecnologia no mercado.
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FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS RELEVANTES PARA A GESTAO E COMERCIALIZAGAO DE TECNOLOGIA.
FONTE: QUINTELLA, 2011A.

2. AVALIA(;()ESAPRELIMINARES QUALITATIVAS QUE AFETAM OS
GANHOS ECONOMICOS

Para a definicdo de quais ganhos econdmicos devem ser tratados na negociagdo, é
essencial avaliar com cuidado diversos fatores.

O primeiro e mais relevante é conhecer as politicas de Pl e TT das organizacbes
envolvidas na negociacdo. Alguns aspectos podem, inclusive, impedir que a negociagédo
efetivamente comece. Por exemplo, se uma organizacdo define que tera sempre direito a um
percentual fixo de cotitularidade e a participacdo da organizagdo no desenvolvimento dessa
tecnologia foi inferior a esse percentual. Nestes casos, deve-se olhar com cuidado as
possibilidades de compensacdo do capital social envolvido no desenvolvimento da tecnologia
e, S0 apos esta definicdo, sera possivel verificar se vale a pena ou ndo iniciar as negociacoes.

Em vérios paises e culturas que ndo tém tido miscigenacdo recente e,
consequentemente, ndo tém varios pontos de vista complementares trazidos pelas diversas
culturas, € muito comum confundir titulares (depositantes e/ou applicants) com os que detém
os direitos de licenciamento e de TT visando fabricagdo e comercializagdo. De fato, este pode
se tornar um obstaculo muito sério se 0s negociadores ndo estabelecerem desde o inicio quem
realmente detém os direitos. Os negociadores devem também averiguar se as outras partes
tém em suas equipes de negociacdo alguns membros com esta visdo inadequada devendo,
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entdo, tomar as acOes necessarias para evitar problemas futuros que prejudiquem as
organizagdes licenciadoras e licenciadas pela viséo de seus representantes.

Assim, se recomenda que, sempre que exista mais do que um titular numa solicitacao
de apropriagédo de PI, antes da inclusdo dos demais cotitulares, seja firmado um termo
contratual de direitos e deveres de cada parte e/ou participe.

Outro fator importante é definir se a Pl (patentes, marcas, softwares, etc.) é de
propriedade exclusiva das organizacdes envolvidas na negociacdo, ou se existem outras
organizagOes que a dettm. Mesmo que sejam de propriedade exclusiva, pode acontecer que 0s
direitos de definir o licenciamento tenham sido dados a outras organizac@es, sendo importante
confirmar este aspecto.

Este levantamento deve também identificar parceiros, competidores e ameacas
tecnoldgicas e/ou comerciais. Neste estdgio podem ser convidadas mais organizagdes para a
negociacdo, ou até negociar com outras entidades. Esta informacdo de "quem é quem"
usualmente advém da prospeccdo tecnoldgica que deve ser focada e sistematica
(QUINTELLA, 2010) (QUINTELLA 2011b). A originalidade da tecnologia deve ser muito
bem investigada e serem definidos limites tanto para o licenciador como para o licenciado.

A etapa do desenvolvimento da tecnologia é um fator crucial para mensurar 0S
potenciais gastos futuros antes que a tecnologia chegue ao mercado e comece a gerar
vantagens econdmicas. Usualmente, se classificam as tecnologias em escala de bancada,
piloto, demonstracéo e comercial, sendo especialmente utilizadas estas nomenclaturas quando
a tecnologia é um processo.

No estagio de bancada, a tecnologia é geralmente desenvolvida em laboratério, com
capacidades muito menores do que as que serdo necessarias para comercializacdo, e
precisando, ainda, de ser testada em escala maior, sendo o risco de alto a médio.

No estagio de piloto, ja ocorreu um aumento de escala e foram testadas, por exemplo,
variaveis de processo como necessidade de manter a temperatura constante numa area grande,
garantir a eficiéncia da mistura para que 0s reagentes estejam em contato, permitindo ocorrer
a reacdo, uniformidade de deposicdo de material numa placa com acdo fotovoltaica, um lote
cabeca de linha de um equipamento, etc. No entanto, no estagio piloto ainda é necessario
verificar qual o aumento de escala para que seja comercial. Apds o piloto, terd que se otimizar
0 processo, ou verificar a conformidade e niveis de confianga, por exemplo, de um
equipamento, rendimento de um processo, relacdo sinal ruido de sinais eletrbnicos, entre
outros.

No estdgio de demonstracdo normalmente a organizacdo mostra um processo,
protétipo, planta, produto ou método, como se fosse seu mostruario para que possiveis
compradores avaliem antes de adquirir a tecnologia. Aqui o risco é baixo e o preco da
tecnologia é alto.

No estagio comercial, a tecnologia esta pronta para ser repassada para o cliente final.

O valor econémico da tecnologia aumenta quando o estagio estd mais proximo de ser
comercial, ja que nele a quantidade de aspectos técnicos duvidosos é muito menor do que nos
outros estagios.

E possivel que uma plataforma tecnoldgica tenha aplicagdo em varios campos
tecnoldgicos, por exemplo, um composto surfactante que pode ser utilizado para fins
medicinais, farmacéuticos, limpeza doméstica e/ou industrial, fins alimentares, transportar
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fluidos, etc. Neste case deve-se definir com cuidado quais partes da tecnologia (reivindicacdes
ou quais Pls do portfolio) estdo sendo negociadas.

Os usos correlatos também devem estar previstos no termo contratual, pois é comum
que, ao colocar uma tecnologia no mercado, se identifiguem uma série de usos correlatos ndo
especificados nos documentos de Pl como, por exemplo, 0 uso de um surfactante para reduzir
a amplitude de ondula¢des de um tanque de transporte de fluidos liquidos podem néo estar
explicitamente descritos nas patentes e outros tipos de Pls da tecnologia.

O tipo de acordo exclusivo ou ndo exclusivo também influi no valor econdmico e esta
intimamente ligado a estratégia de TT das organizacfes. No caso de ser exclusivo, o seu valor
econdmico deve ser mais alto e com penalidades caso a tecnologia ndo chegue ao mercado em
um prazo a ser definido entre as organizacdes. No caso das Instituicdes Cientificas e
Tecnoldgicas (ICTs) brasileiras, deve-se olhar com atencéo o arcabouco legal e verificar se é
possivel dar exclusividade e em que condigdes isso seria possivel, por exemplo, Decreto n°
5.563 de 2005, Decreto n° 7.423 de 2010; Lei n® 12.651 de 2012 e Lei n°® 12.651 de 2012,
entre outros.

Os direitos de modificar e melhorar a tecnologia podem ou ndo ser concedidos. A
decisdo vai depender do estado da tecnologia. Se estiver nos estagios iniciais de sua
maturidade, certamente estes direitos serdo necessarios. Uma possibilidade é conceder estes
direitos mediante atas de reunides assinadas por todas as organizacGes parceiras.

A limitagdo de responsabilidade dado o risco deve ser avaliada cuidadosamente para
evitar que cada parceiro se sinta prejudicado durante o tempo de vigéncia do termo contratual.
Aqui se recomenda parcimOnia para que Se ouga com atencdo o0s parceiros, identifique-se
exatamente qual o risco que estdo prevendo e se encontrem solu¢Ges conjuntas que devem ser
previstas também em termo contratual.

Finalmente, deve-se definir com muito cuidado os seguintes itens que seréo as balizas da
negociacdo (QUINTELLA, 2011a) (STL, 2006):

e O que eu quero e a outra parte tem?
e O que eu tenho que a outra parte precisa?
e O que € negociavel?

e O que ndo é negociavel?

3. POSSIBILIDADES DE GANHOS ECONOMICOS

3.1 ROYALTIES

Esta palavra é comumente utilizada genericamente para englobar todos os modos de
vantagens econdmicas da Pl (STL, 2006), especialmente se sdo ainda iniciantes em TT.

Aqui serd utilizada para referir o percentual a ser pago pelo licenciado ao licenciador
sobre a venda da tecnologia. Pode ser em relagdo ao valor bruto ou ao valor liquido.

O valor bruto é mais utilizado quando o licenciando tem dificuldade em auditar as
contas do licenciado, sendo, portanto sobre a fatoragdo bruta da tecnologia, e usualmente seu
valor percentual ¢ menor do que se fosse sobre o valor liquido.
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Caso seja escolhido o valor liquido, recomenda-se que haja um consenso sobre quais
serdo os descontos do valor bruto para gerar a receita liquida, ja que existem diversas formas
de calculo que mudam de acordo com a regido, pais, tipo de organizacao, etc.

Vérias tabelas exemplificando os percentuais mais utilizados para royalties podem ser
obtidas no Portal da Inovacdo da Rede NIT-NE (PORTAL, 2012; STL, 2006).

3.2 ROYALTIES MINIMOS

Usualmente, quando se licencia uma tecnologia, define-se um prazo para sua
colocacdo no mercado e existe uma expectativa minima de royalties.

Os royalties minimos sdo aqueles pagos pelo licenciado ao licenciador quando a
tecnologia ndo foi colocada no mercado no prazo previsto no termo contratual, ou quando a
comercializacdo da tecnologia esta rendendo royalties abaixo do patamar minimo
especificado no termo contratual.

O prazo para colocar no mercado deve ser definido conjuntamente e depende do
estagio de desenvolvimento da tecnologia e das licencas a serem obtidas para sua fabricacdo
e/ou comercializacéo.

O patamar minimo de royalties deve ser estimado de acordo com a previsdo de
comercializacdo da tecnologia podendo ser um dos itens do Plano de Negdcios do licenciado.

3.3 ROYALTIES ESCALONADOS OU VARIAVEIS

Neste caso, 0 percentual de royalties cai com o aumento do valor das vendas, de modo
a estimular o aumento da comercializacdo da tecnologia pelo licenciado, sem prejudicar o
valor absoluto que o licenciando recebe.

Devem ser definidos conjuntamente patamares de valores de venda e o respectivo
percentual. Por exemplo, de um modo mais simples, se forem vendidos até R$500 mil por
quadrimestre, o percentual sera de 5% (zero a R$ 25 mil), a partir de R$ 500 mil até R$ 800
mil o percentual sera de 4,5% (R$ 22,5 mil a R$ 36 mil), a partir de R$800 mil sera de 4% (a
partir de R$ 32 mil). Observa-se que quando o licenciado atinge patamares especificos, tem
como prémio pagar menos royalties em valor absoluto.

Cada tecnologia e cada modelo de negdcio terdo nimeros especificos que devem ser
definidos com muito cuidado para ndo prejudicar nenhum dos parceiros.

3.4 PAGAMENTO INICIAL OU TAXA DE ACESSO A TECNOLOGIA (LUMP
SUMP)

Este tipo de pagamento € um montante fixo que pode ser pago em prestacdes.

Utiliza-se mais frequentemente quando o licenciado é uma organizacdo de médio ou
grande porte e serve como uma maneira de recompensar o licenciando por seus custos de
desenvolvimento de tecnologia, aqui se entendendo por custos todo o capital social utilizado
pelo licenciador detentor da tecnologia.
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3.5 PAGAMENTOS FIXOS (INSTALLMENT PAYMENTS)

Comumente se utiliza mais do que uma prestacdo quando o risco tecnologico é
consideravel, de modo a ndo penalizar o licenciado. Desta forma, os pagamentos sao
condicionados a marcos cruciais (milstones) quando se vence cada etapa necessaria para se
chegar a comercializag&o.

Estas prestacGes podem estar, também, associadas a um desenvolvimento tecnoldgico
conjunto do licenciador e licenciado, especialmente para avancar dos estagios desde bancada
até demonstracdo. Usa-se muito quando ainda existem aspectos duvidosos em que 0
licenciador € mais capacitado para elucidar e resolver do que o licenciado.

3.6 TRANSFERENCIA DE KNOW HOW

A transferéncia de know how é o conhecimento especializado que faz a tecnologia
funcionar com desempenho otimizado, sendo um fator importantissimo para o licenciamento.
Esta necessidade de conhecimento especializado ndo configura de modo algum como ma fé
do licenciador, e sim, os aspectos nao cientificos e tecnolégicos associados a natureza
humana, pilar basico de qualquer termo contratual ou arcabouco legal.

Adicionalmente, a patente pode ter suficiéncia descritiva ao informar que um processo
funciona entre 50°C e 80°C, por exemplo, mas o know how sabe que a temperatura 6tima € de
63,5°C.

Ela garante que o licenciado ndo terd prejuizos ao tentar fabricar a tecnologia.
Usualmente, o licenciador detém este conhecimento especializado através de seus recursos
humanos.

Costuma-se estabelecer um prazo maximo em que o licenciando tera acesso a este
conhecimento especializado do "saber-fazer". Pode-se também estabelecer uma periodicidade.

Por vezes, também se incluem ganhos econémicos em retribuicdo a transferéncia do
know how, no entanto tem que se ter cuidado para que esta ndo se torne uma ma pratica de
transferéncia de tecnologia.

3.7 ASSISTENCIA TECNICA

A assisténcia técnica é o suporte a tecnologia ja colocada no mercado, consistindo em
aspectos que nao foram previstos anteriormente, usos correlatos a serem incorporados a
tecnologia, e adequacdes da tecnologia ao cliente, facilitando seu uso.

As grandes empresas normalmente dispdem de um departamento ou uma empresa
associada que detém os conhecimentos especificos e atende os problemas tecnoldgicos dos
clientes ao utilizar a tecnologia.

No entanto, no caso de empresas de menor porte, é recomendavel que seja prevista a
assisténcia tecnica ou como um pagamento fixo periédico, ou como uma porcentagem
significativa dos royalties. Observa-se que esta vinculagdo do ganho econémico sob a forma
de royalties € vantajosa para o licenciador e o licenciado, pois permite que ambos ganhem
mais com o0 aumento das vendas e ndo onera desnecessariamente o inicio da coloca¢do no
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mercado quando a curva S (Figura 1.2) ainda esta nos seus valores minimos iniciais. A curva
S evidencia graficamente o retorno financeiro a medida que a tecnologia se difunde com um
padrdo comum na natureza para processos que crescem inicialmente devagar, depois seu
crescimento se acelera e finalmente se estabiliza num patamar.

Figura 1.2: Curva "'S”

Retorno Financeiro

\ /

Tempo

Fonte: Quintella, 2006

3.8 PENALIDADES E INDENIZACOES

Sdo as taxas, royalties minimos, etc. que incidem quando as etapas acordadas entre
licenciado e licenciando ndo ocorrem no prazo previsto ou ocorrem de modo ndo acordado.

Devem ser explicitadas claramente no termo contratual e devem ser de natureza ndo sé
econbmica, mas também técnica e legal.

A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em inglés, World
Intellectual Property Organization (WIPO), em seus treinamentos, considera essencialmente
0s seguintes aspectos ligados a garantia de desempenho e indeniza¢Ges, embora admita que
possam ser bem mais complexas (STL, 2004):

e Quem ira assumir o risco financeiro de um defeito da tecnologia?
e Quem ira assumir o risco de uma falha no texto da Pl da tecnologia?

e Quem arcard com o risco de terceiros entrarem com uma acdo judicial alegando que a
tecnologia é sua PI?

A primeira destas questdes refere-se a natureza da tecnologia para ser licenciada, e as
garantias utilizadas para resolver problemas ou mudancas na tecnologia ao longo do tempo.
Dificuldades tipicas sdo: Quem é responsavel pelos defeitos no funcionamento da tecnologia?
Quem vai pagar os recursos humanos para resolverem os defeitos e lidar com coisas do tipo
bugs de software ou hardware? Existe uma garantia uptime (tempo de funcionamento) para
produtos baseados em web? Para processos e produtos biotecnologicos, o que fazer quando
ndo funciona como esperado? Quem sera responsavel por danos materiais ou danos pessoais?
Com produtos farmacéuticos e biotecnologicos, quem se responsabiliza pelos resultados do
uso das substancias, ja que os volumes de recursos financeiros podem ser bastante
expressivos? (STL, 2004).
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Todas estas questdes anteriormente mencionadas sdo técnicas e, mesmo quando a
tecnologia foi cuidadosamente desenvolvida, os problemas podem surgir afinal ndo se pode
esquecer que somos todos regidos pela Lei de Murphy (GORGES, 2007; MURPHY, 2012).
Deve-se, entdo, definir por quem e como vao ser pagas essas despesas e quem assume as
responsabilidades.

As duas Ultimas questdes devem ser acordadas entre as organizacGes e estdo
associados a riscos tipicos dos negacios e de despesas legais.

4. CONCLUSAO

Foram abordados diversos tipos de vantagens econémicas para o licenciador. Como se
pode verificar, ha diversos métodos e procedimentos j& abrangidos na literatura que tratam da
tematica, conquanto sdo necessarios uma forte dose de bom senso, critérios técnicos quali-
quantitativos, bem como a viséo de curto, médio e longo prazos, a fim de que a correta forma
de vantagens econdmicas seja escolhida.

Verifica-se que os métodos e procedimentos aqui explicitados ndo se sobrepdem, ao
contrario, demonstram que em todos ha vantagens e desvantagens e que a tomada de decisdes
conjuntas, tende a aumentar o retorno por diminuir o risco do investimento, diante do
conhecimento da tecnologia envolvida, do ambiente mercadologico, da transparéncia nas
negociagdes e no cumprimento dos acordos pelos parceiros envolvidos.
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