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RESUMO

A avaliacdo do portfélio de patentes apresenta grande importancia estratégica, pois além de
auxiliar na identificacdo da viabilidade econdmica dos pedidos ja depositados, contribui na
reducdo de custos com a manutencdo do banco de patentes. Isso se torna favoravel,
principalmente, para instituicdes que possuem um portfélio extenso de tecnologias, como é o
caso da Universidade Federal do Parana — UFPR, e cujo nimero de depdsitos de pedidos
tendem a aumentar. O objetivo deste estudo € apresentar um modelo de avaliacdo do portfdlio
das tecnologias para a Agéncia de Inovacdo UFPR. Para formatacdo do modelo sugerido foi
realizada uma busca por metodologias ja empregadas em instituicdes conceituadas e, apos
analise das demandas e dificuldades encontradas no ambiente, foco do estudo, formatado um
modelo de avaliacdo com critérios que se ajustam a demanda da Instituicdo pela diminuicédo
de tecnologias em seu portfélio, no intuito de reduzir gastos com sua manutencdo e
possibilitar que a equipe se dedique a atividades mais estratégicas.

Palavras-chave: portfolio de patentes; avaliacdo de portfolio de tecnologias; triagem de
patentes; critérios de avaliacdo de portfélio de patentes.



ABSTRACT

The evaluation of the patent portfolio is of great strategic importance because, in addition to
helping to identify the economic viability of applications already filed, it contributes to
reducing the cost of maintaining the patent bank. This is especially favorable for institutions
that have an extensive portfolio of technologies, such as the Universidade Federal do Parana -
UFPR, and whose number of order deposits tends to increase. The objective of this study is to
present a technology portfolio evaluation model for the Agéncia de Inovacdo UFPR. In order
to format the suggested model, a search was made for methodologies already employed in
reputable institutions and, after analyzing the demands and difficulties found in the
environment, the focus of the study was to format an evaluation model with criteria that fit the
Institution's demand for decreasing technologies. portfolio, in order to reduce maintenance
costs and enable the team to engage in more strategic activities.

Keywords: patent portfolio; technology portfolio assessment; patent screening; patent
portfolio evaluation criteria.
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1 INTRODUCAO

Entre muitas das atribui¢cBes definidas aos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica —
NIT’s, criados pela Lei da Inovacdo (Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004) (BRASIL,
2004), a principal delas é a gestdo da Propriedade Intelectual — PI, que envolve varias
atividades, o que demanda equipe especializada e um cronograma extenso de tarefas.

Conforme Eloi, Couto e Morais (2016), devido ao grande volume de operagdes
envolvidas, as instituicbes acabam priorizando a parte operacional e deixam, em segundo
plano, as acdes estratégicas como valoracdo de tecnologias e patenteabilidade, revisdo do
portfélio de patentes, licenciamento de tecnologias, etc. Atividades, essas, que demandam
esforco e capacitagdo da equipe, mas que podem gerar retornos financeiros e econémicos para
as instituicoes.

A oportunidade encontrada para este estudo, parte do ponto de vista que o depdsito
de pedidos de patentes, pelos NIT’s, estd em constante crescimento e os bancos de tecnologias
dos mesmos tendem a aumentar. Portanto, fazer a avaliacdo periddica do portfélio torna-se
fundamental, principalmente no que se refere aos gastos anuais dependidos na manutencédo
dos pedidos e patentes depositados.

Assim, este relato técnico tem como objetivo propor um modelo de avaliagcdo do
portfélio das tecnologias da Agéncia de Inovacao da Universidade Federal do Parana (UFPR),
no intuito de auxiliar na reducdo de custos com a manutencdo do banco de patentes.

Para tanto, foi necessario realizar um levantamento dos modelos para avaliacdo de
portfélio de tecnologias, utilizados por Ndcleos de Inovagdo Tecnoldgica — NIT’s. A ideia
central foi verificar os métodos utilizados em instituicbes que ja tém o processo bem
consolidado, a fim de identificar critérios de andlise para aplicacdo no modelo. Apds o
levantamento dos dados, foi feita analise e estruturacdo do modelo, em conjunto com o NIT
da UFPR, instituicdo escolhida para o desenvolvimento da pesquisa.

A proposta (que consta no Apéndice deste trabalho) sera apresentada ao NIT e, caso
0 mesmo decida pela adocdo da metodologia, a mesma sera implantada e reavaliada apos 6
meses de sua implantacdo, onde pretende-se realizar uma avaliacdo e mensuracdo dos

resultados.



2 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA

O Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica - NIT da UFPR, denominado Agéncia de
Inovacdo UFPR, foi criado em 28 de maio de 2008, pela Resolugdo 16/08 — COPLAD/UFPR,
cuja missao ¢ “promover a articulagdo da Universidade com a sociedade civil, aproximando a
producdo cientifica de suas aplicacBes praticas. Através da colaboracdo entre academia,
empresas e governos busca contribuir para o aumento da competitividade e relevancia das

pesquisas desenvolvidas na UFPR com o propdsito da inovag¢do” (UFPR, 2008, p.1).

Figura 1 - Organograma da Agéncia de Inovacdo UFPR
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Fonte: elaboragdo propria com dados da pesquisa (2019).

A equipe da Agéncia de Inovagdo, até o primeiro semestre de 2019, era formada por
14 pessoas, sendo 2 docentes, 8 técnicos administrativos, 2 estagiarios e 2 bolsistas. Sua
estrutura esta dividida em Direcdo Executiva (com a Secretaria Executiva e a Unidade de
Orcamentos e Financgas) e 2 coordenacdes: Gestdo Tecnoldgica (responsavel pela gestdo da
propriedade intelectual e oferta das tecnologias da instituicdo, além do acompanhamento de
novos acordos de transferéncia de tecnologia e contratos de licenciamento de tecnologias); e
Empreendedorismo e Apoio a Novos Negécios (responsavel em promover a cultura
empreendedora na instituicdo, bem como incentivar e acompanhar os processos de pré-
incubacdo e incubagdo de empresas de base tecnoldgica na Universidade) (Figura 1).

As acdes realizadas para promover o licenciamento de tecnologias séo limitadas a
negociacbes de contratos com interessados, que procuram a Agéncia ou 0 pesquisador, e
contatos que o proprio inventor repassa ao setor, para oferta da tecnologia. Ja a oferta das



patentes ocorrera futuramente atraves de uma vitrine tecnologica virtual, que esta em
desenvolvimento e sera disponibilizada no site do NIT.

Atividades como valoracdo de tecnologias, busca de oportunidades e empresas
potenciais, analise de mercado, entre outras, ndo sdo desenvolvidas devido ao limitado
namero de integrantes da equipe e a falta de capacitacdo para exercer tais fungdes, além da
escassez de recursos, que impossibilita a terceirizagao para tais servigos.

No que diz respeito a gestdo do portfolio de patentes da instituicdo, a Agéncia realiza
todos os procedimentos referentes a protecdo das tecnologias, que vao desde a orientacdo ao
inventor, recepcdo do pedido, revisdo da redacdo das patentes, até o depdsito,
acompanhamento semanal dos despachos e pagamentos de taxas do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI (responsavel pelo registro das patentes no Brasil). E
responsavel, também, pela manutencdo dos pedidos ja depositados, que inclui o
acompanhamento semanal na Revista de Propriedade Industrial — RPI do INPI, onde sdo
publicados os despachos referentes as tecnologias depositadas e o acompanhamento e
pagamento de taxas de manutencao anual das tecnologias.

O NIT conta com um portfélio de tecnologias extenso. Até agosto de 2019, foram
depositados 530 pedidos de patentes de invengdo, sendo 28 patentes concedidas. Ja 0s
contratos de licenciamento, no mesmo periodo, somam 33, onde apenas 11 sdo de
licenciamento de pedidos ou patentes de invencéo e 22 de cultivares.

Segundo o coordenador de gestdo tecnoldgica da Agéncia, s6 no ano de 2018, foram
gastos aproximadamente R$ 113 mil para manutencdo do banco de patentes. J& em relagdo as
receitas advindas do licenciamento, no mesmo ano, foram arrecadados apenas R$ 622,09 de
licenciamento de cultivares e ndo houve arrecadacdes de licenciamento de patentes.

O problema identificado, no setor em anélise, foi justamente o extenso nimero de
depdsitos no portfdlio de patentes, que gera custos e alta demanda de atividades para sua
manutencdo. Para o coordenador de gestdo tecnoldgica, se houvesse menos pedidos no banco
de patentes, os esforgos poderiam ser direcionados a prospeccdo e licenciamento das
tecnologias, além de outras atividades que trouxessem mais recursos para a instituicdo, como
a relacdo e aproximagdo com o setor produtivo, com o objetivo do desenvolvimento
tecnoldgico e promogdo da cultura de inovacdo, e ndo apenas na ferramenta propriedade
intelectual.

A equipe responsavel pela gestdo do banco de patentes da universidade relatou ter
dificuldades em acompanhar todos os pedidos do portfdlio e, devido ao grande volume, gasta-

se muito tempo para gerenciar o portfélio completo. Ha ainda as limitagdes orcamentarias que



comprometem grande parte dos recursos para a manutencao do portfélio, o que impossibilita a
terceirizacdo de servicos e compra de software especifico para a avaliagdo das tecnologias.
Como o NIT ainda ndo conta com uma politica de avaliacdo das patentes ja depositadas, a
situacdo permanece em constante crescimento, visto que a cada ano sao realizados, em média,
27 novos pedidos.

Com a implantacdo da metodologia, a equipe estima uma reducdo inicial de 20% nos
pedidos de patentes do portfélio, principalmente as tecnologias mais antigas que ja estdo mais
obsoletas. Considerando que a média de gastos por pedido de patente, em 2018, foi de R$
372,00, segundo informacdes do NIT, e que, se dos 530 pedidos de patente do portfélio forem
desconsideradas as patentes concedidas e os pedidos arquivados e deferidos, que somam 159,
restam 371 pedidos no portfolio. Subtraindo 20% do total, seriam 74 tecnologias a menos no
portfélio, o que resultaria em uma economia de pouco mais de R$ 27.500,00 a instituicdo, no
primeiro ano.

A economia citada acima é apenas uma perspectiva de reducdo, que devera ser
medida assim que a metodologia for aplicada. Deve-se considerar, ainda, se 0s critérios
utilizados e 0 modelo proposto serdo realmente efetivos e validos para realizar a avaliacdo das
tecnologias na instituicdo. Entretanto, a proposicdo de um modelo, de facil aplicacdo, com
critérios para avaliagdo das tecnologias do banco de patentes surge como uma tentativa de
auxiliar o setor em tal demanda, visto que em outras instituicdes, que ja tém a politica de

abandono instituida, os resultados obtidos foram positivos.



3 REVISAO DE LITERATURA

Este capitulo estd divido em duas se¢des: a primeira abordard o licenciamento de
tecnologias nos Nucleos de Inovacdo Tecnologica — NIT’s. Em seguida, discorrera sobre a

avaliacdo de portfolio de tecnologias e os modelos existentes nas universidades.

3.1 NIT’S BRASILEIROS E O LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS

Os Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica (NIT’s), também denominados como Agéncias
de Inovacdo, Nucleos de Propriedade Intelectual ou Escritorios de Transferéncia de
Tecnologia, foram criados a partir da Lei n® 10.973, de 2004, a Lei de Inovacdo (BRASIL,
2004).

Segundo Trzeciak, Coral e Pereira (2010), os NIT’s podem atuar em trés diferentes
maneiras, na gestdo de inovacao das ICT’s: 1) modelo de servi¢o (onde o NIT presta servigos
a universidade, dando apoio na protecdo das propriedades intelectuais e acordos de parceiras
com outras ICT’s ou empresas); 2) modelo de receita (onde o foco do NIT é voltado a
transferéncia de tecnologia, visando os retornos financeiros investidos nas pesquisas); ou 3)
modelo econémico (onde o NIT age como desenvolvedor da economia local, regional ou
nacional).

J& em sua pesquisa, Dias (2010) aponta duas conceitua¢fes fundamentais na
definicdo de NIT: como sendo a estrutura responsavel pela protecdo da propriedade
intelectual gerada na instituicdo e promotora da transferéncia de tecnologia; e como
moderadora na relacdo universidade-empresa.

Outra descricdo significativa encontra-se em Mueller e Perucchi (2014, p. 29):

Os NIT’s sdo encarregados do gerenciamento da politica adotada pela universidade
em relacdo a inovacdo, responsabilidade que inclui todo o processo, da solicitacéo
de depdsito ao licenciamento. Caberia aos NIT’s orientar os professores/inventores
quanto as possibilidades de patenteamento e de assumir algumas das iniciativas
necessarias para o andamento da solicitagdo e comercializagéo.

O gerenciamento da politica de inovagdo inclui atividades operacionais e
estratégicas, que demandam equipes especializadas, recursos e politica institucional definida.
Porém, a maioria dos NIT’s, por encontrar barreiras ¢ até mesmo a falta de apoio

institucional, acaba executando apenas tarefas operacionais, como 0 acompanhamento dos
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pedidos, redacédo, controle de prazos e taxas, entre outras. Assim, deixam em segundo plano
as atividades estratégicas, como a analise do portfélio de patentes, valoracéo e transferéncia
de tecnologias (ELOI; COUTO; MORAIS, 2016).

Com a criag¢@o dos NIT’s, a partir da Lei de Inovagdo (BRASIL, 2004) ocorreu um
crescimento significativo de depoésito de patentes por universidades. Em seu estudo, Mueller e
Perucchi (2014) mostram que do ano de 1979 (ano em que foi encontrado o primeiro registro
de patente universitaria) até o ano de 2004, o aumento nos depositos foi de um para 1.165
pedidos totais, com destaque para o periodo de 2000 a 2004, onde se registrou um aumento de
120% no numero de depdsitos efetuados pelas universidades, comparando-se com a década de
1990.

Segundo 0 mesmo estudo, um dos fatores que possivelmente motivou esse aumento
nos pedidos de patentes foi a discussdo da Lei de Inovacdo, em 2004 (BRASIL, 2004), e a
exigéncia da criagdo de NIT’s, em universidades, pela mesma lei. Porém, apesar de exigida
por lei, a criagdo dos nucleos nas universidades avangou de maneira distinta em cada
instituicdo, principalmente considerando as diferentes politicas, limitacdo de estrutura e
equipe e despreparo ou falta de politica de inovacdo nas instituicdes. (MUELLER;
PERUCCHI, 2014). Essas limitagdes podem ter influenciado, inclusive, no licenciamento das
patentes pelas universidades.

Podem-se considerar, ainda, outras limitacbes que dificultam a transferéncia de

tecnologia nas instituicdes publicas, conforme aponta Archila (2015, p. 126):

Falta de cultura de inovacéo, tanto da ICT quanto da empresa brasileira; preconceito
do pesquisador quanto a parceria com empresas; baixa capacidade inovativa da
maioria das empresas brasileiras, que pouco realiza P&D&lI; deficiéncia de
estratégias e de equipe de pessoal capacitado nos NIT para melhor gerenciar a
interacdo entre as partes para as atividades de propriedade intelectual, licenciamento
e transferéncia de tecnologia; pouca agilidade dos processos e procedimentos
administrativos juridicos internos da ICT em resposta ao timing das empresas, para
citar algumas. Como consequéncia, as tecnologias das ICT acabam na prateleira ao
invés de chegarem ao mercado.

Em sua pesquisa, realizada no periodo de 1997-2008, Querido (2011) observou que
65% dos 39 NIT’s estudados ndo haviam realizado nenhum licenciamento, mesmo aqueles
com concentragdo maior de patentes em seus portfolios. Verificou, também, que mesmo o
NIT com mais depositos (total de 491 pedidos), havia licenciado apenas 11,20% de patentes
(55 pedidos).
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Segundo o relatorio do Férum Nacional de Gestores de Inovagdo e Transferéncia de
Tecnologia (FORTEC, 2018), que reuniu dados de 61 Instituicbes de Ciéncia e Tecnologia —
ICT’s (sendo 49 instituicbes publicas, 11 instituicGes privadas e 1 organizacdo social), 12
instituicOes realizaram contratos de licenciamento no ano de 2016 e apenas 16 receberam
receitas advindas dos acordos de licenciamento. 1sso em um montante arrecadado de mais de
R$17 milhGes, sendo mais de 51% dessa receita de apenas uma ICT. Ainda, segundo o
Relatério FORTEC, a média de novos licenciamentos celebrados por pedido nacional de
protecdo de propriedade intelectual — Pl foi de 17,2 a cada 1000 pedidos nacionais de
protecdo de PI. J& em relagcdo aos acordos que geraram receitas em 2016, a média foi de 41,9
licenciamentos a cada 1000 pedidos nacionais de protecdo de PI.

No Formulério para Informacfes sobre a Politica de Propriedade Intelectual das
Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas do Brasil - FORMICT (BRASIL, 2019), do Ministério
da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e Comunicagbes - MCTIC, das 297 instituicfes que
participaram da pesquisam, no ano de 2017, apenas 59 possuem contratos de transferéncia de
tecnologia, dessas, 39 sdo instituicbes publicas. Em relacdo aos contratos de transferéncia,
apenas 38,5% sdo de licenciamento de tecnologias protegidas, sendo que o retorno financeiro
gerado foi de aproximadamente R$34.854.000,00.

Portanto, o licenciamento de tecnologias trds vantagens econdmicas para a
instituicdo, uma vez que permite retornos financeiros. Porém, como visto anteriormente,
poucas organizacdes conseguem, efetivamente, comercializar suas tecnologias e, as que o

fazem, ainda assim, transferem um porcentual baixo de seus bancos de patentes.

3.2 AVALIACAO DOS PORTFOLIOS DE TECNOLOGIAS

As instituicdes tém apresentado um extenso banco de patente, cuja maioria das
tecnologias ndo foram licenciadas e que geram custos de manutencdo, devido ao grande
volume de pedidos de patentes. Em 2016, segundo o Relatério FORTEC (2018), o valor
médio despendido com taxas de manutencdo, por ICT, foi de R$38,4 mil e, segundo o
relatério do FORMICT (BRASIL, 2019), em 2017 foram gastos mais de R$6 milhdes nas
instituicdes publicas. Sem falar que a falta de avaliacdo periodica dos portfélios faz, ainda,

com que muitas tecnologias tornem-se obsoletas e sem potencial de comercializagéo.

A quantidade de depdsitos de pedidos de patentes que as ICT’s tém gerado acaba
por demandar uma eficiente gestdo dessa carteira, haja vista o objetivo de transferir
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tecnologia para o mercado, em beneficio da sociedade, e ndo acumular ativos de
propriedade intelectual que apenas geram despesas para a instituicdo. (MARTINS et
al. 2017, p. 17).

A gestdo da carteira de patentes pode ser uma acdo estratégica, principalmente para
as empresas, como forma de aumentar o valor comercial do portfélio, utilizagdo das patentes
como informagdo econdmica, ou ainda, como fator de competitividade entre os concorrentes.
Em NIT’s, onde a estratégia sobre as patentes é diferente das empresas, a avaliacdo do
portfélio de patentes auxiliaria para a diminuicdo de gastos com patentes nas instituicoes. Na
literatura, encontramos diversos estudos sobre avaliacdo do portfélio de patentes como forma
de gerar valor a carteira de tecnologias e que utilizam indicadores como vida Util da
tecnologia, abrangéncia geografica, amplitude de escopo e produtos estratégicos da
organizacdo titular da propriedade intelectual. (CONLEY; BICAN; ERNST, 2013; ERNST;
CONLEY; OMLAND, 2016; GRIMALDI et al., 2015; HSIEH, 2013; WANG et al., 2011,
WANG; HSIEH, 2015).

Porém, poucos sdo os estudos encontrados sobre modelos de avaliacdo de portfélio
para NIT’s. Em Brito e Fausto (2015), Gama et al. (2013) e Martins et al. (2017) é feito um
comparativo de metodologias utilizadas em universidades do exterior com universidades
brasileiras. Além de apresentarem, no geral, criacdo e desenvolvimento mais lento que as
entidades internacionais, nem todas as universidades brasileiras possuem uma politica
definida de critérios para o abandono dos pedidos de patentes de suas carteiras.

Os modelos de avaliacdo de portfélio apresentados em Brito e Fausto (2015); Gama
et al. (2013) e Martins et al. (2017) sdo adaptados a realidade de cada instituicdo. As
universidades internacionais que apareceram nos estudos foram: King’s College London —
KCL, Universty of Georgia — UGA e Universty of Toronto — UofT.

No caso das institui¢des King’s College London — KCL e Universty of Toronto -
UofT sdo feitas avaliacBes periddicas dos portfélios de patentes, a cada 3 e 12 meses
respectivamente. Na avaliacdo s@o considerados pontos como inviabilidade econémica e
baixo potencial de mercado na sua vigéncia (ndo foram apresentados mais detalhes de como a
avaliacdo desses pontos é feita). A andlise é feita por membros internos das universidades e
dos escritérios de transferéncia de tecnologia, além de consultores externos, que s&o
contratados para analisar o mercado e o valor das tecnologias (BRITO; FAUTO, 2015).

J& a instituicdo Universty of Georgia (UGA), através do University of Georgia
Research Foundation, Inc. (UGARF), estudada em Gama et al. (2013), faz a triagem de suas

tecnologias utilizando a TechAssess Technology Score Card™ (TechAssess™) desenvolvida
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pela Universidade do Texas — Texas Agricultural & Mechanic University (TAMU) (Figura
2). A ferramenta é apresentada em forma de um formulario, que permite avaliar, de maneira
imediata através de gréafico, os fatores comerciais da tecnologia, ao avaliar o potencial geral

de sucesso na transferéncia da invencéo para a industria.

Figura 2 - TechAssess™ criado pela TAMU e utilizado na UGARF

SUMMARY

- o Add text summarizing the key issues (¢.g. strong
Ownership "’"f)/ iSiage of Development points & weak points of the technology, hurdles,
show stoppers) along with the recommended course

of action.

Ability to Protect
Inventor(s) |

N 7 /
Size of bubble indicates strength

Case Number | |

Case Title |

Does use or production require IP owned elsewhere?
Are there co-i on this technology from other institutions?
Is invention subject to option or royalty sharing?

ponsorship contracts available to review?

Effectively reduced lo practice? Proof of cou:epl achieved?

Are there identifi: in develop ? (e.g. fundi hnical hurdles?)
How much scale up is needcd’

'What investment is needed for initial dcvelop.enl’

or in print?
What is the -bllity to wnrk around the invention?
Detecting infringement is (or would be)...

'What is the patent/copyright landscape like?

Is there a strong internal champion?
How many outside entities require a negotiated contract or reporting?
How many inventors are reported?

Is the innovation easy to understand by others?

Has a market need been identified?

‘What is the estimated market nddreued by this innovation?
R 'y envir in this technology space?
l’ndb-ck from industry has been..
Can pricing carry a premium? Dl'f..
How soon can it be on the market?

research material)?

Is there interest in forming a start-up around the technology?

Portfolio Priority ranking? (A,B,C or D)
Assessment output range = 0.01 to 0.99

Fonte: Gama et al. (2013).

Segundo a TAMU, instituicdo criadora do programa, o TechAssess'™ é uma
ferramenta para priorizar o investimento de recursos e gerenciar expectativas. Nela sdo
verificadas questdes sobre a propriedade intelectual da tecnologia (qual a autonomia que a
instituicdo tem para gerenciar a invengdo e se ha cotitulares); o estagio de desenvolvimento
(em qual fase encontra-se até chegar, de fato, ao mercado); a capacidade de protecdo (fatores
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que verificam a viabilidade de protecdo e a possibilidade de infragédo ou de reproducgéo da
invencdo); os inventores (questdes sobre um possivel licenciamento da tecnologia, fatores que
podem influenciar na divisdo de receitas); e mercado (analisa o potencial da tecnologia para
entrar no mercado, qual a abrangéncia e geracdo de valor). Ao final é, ainda, possivel incluir
outros fatores que podem influenciar a capacidade de licenciamento da tecnologia em analise.
Ao responder as perguntas, os valores séo estabelecidos automaticamente, gerando o grafico
no topo do formulario (GAMA et al., 2013).

Referente as instituicdes nacionais, Brito e Fausto (2015) selecionaram as
universidades referéncias na questdo de inovagdo no pais, atraves de dados baseados no
namero de pedidos de patentes depositados entre 2002 e 2011: Universidade de Sao Paulo —
USP, Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP, Universidade Federal de Minas
Gerais — UFMG, Universidade Federal do Parand — UFPR e Universidade Federal do Rio de
Janeiro — UFRJ. J& em Gama et al. (2013) e Martins et al. (2017), foram estudadas boas
préaticas utilizadas pelas instituicbes paulistas na gestdo de seus portfolios (Universidade
Federal de S&o Paulo — UNIFESP, Universidade Federal de Sdo Carlos — UFSCar e
Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP). Dentre as universidades citadas, apenas a
UFRJ, UFSCar e UNICAMP detalharam as metodologias utilizadas na andlise de seus
portfélios de tecnologias.

Na UFRJ ha politica para verificacdo de conveniéncia para a protecdo da invencdo e
também para cessdo de direito ao inventor ou interrupcdo na manutencdo da patente. Apds
consultoria com uma empresa especializada, a instituicdo definiu critérios para avaliacdo das
tecnologias, tanto para pré-avaliacdo (antes da protecdo), quanto para avaliacdo continuada,
que analisa o portfélio de pedidos depositados, durante a vigéncia de cada tecnologia. Os
critérios de analise (Quadro 1) sdo divididos em cinco grupos: perfil do inventor, propriedade
intelectual, potencial de mercado, mérito técnico e recursos da agéncia (na pesquisa nao foi
informado como é feita a analise de cada critério) (BRITO; FAUSTO, 2015).

Quadro 1 - Critérios de Avaliagdo Continuada da UFRJ

A. Perfil do Inventor

1. Contatos com licenciadores potenciais
2. Disponibilidade do inventor

3. Experiéncia com protecdo intelectual
4. Experiéncia de mercado

B. Propriedade Intelectual:

5. Status da protecéo

6. Validade da protecdo

7. Titularidade

8. Tipo de protecao
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9. Cobertura geografica

10. Extenséo da protecéo

11. Custo de manutenc¢do da prote¢éo

12. Avaliacdo de patenteabilidade

C. Potencial de Mercado:

13. Licenciadores potenciais identificados

14. Possibilidade de financiamento

15. Aplicacdo comercial

16. Investimento Inicial para produgéo

17. Analise da concorréncia tecnologica

18. Analise comparativa de preco

19. Analise da demanda potencial

20. Anélise comparativa de qualidade/funcionalidade

D. Mérito Técnico:

21. Possibilidade de desenvolvimentos futuros

22. Risco de contrafacdo

23. Nivel de maturidade tecnoldgica

E. Recursos da Agéncia:

24. Conhecimento da agéncia sobre o mercado

25. Contatos da Agéncia com licenciadores potenciais

26. Acesso a especialistas do mercado

27. Acesso a dados do mercado

28. Conhecimento da Agéncia sobre a tecnologia
Fonte: Brito e Fausto (2015).

Na UFSCar a metodologia foi baseada no programa “Patent Portfolio Management
with IPscore 2.2”, do European Patent Office, que permite realizar uma avaliacdo qualitativa,
guantitativa e de previsdo financeira da tecnologia, através de perguntas, cujas respostas
correspondem a uma pontuacdo (Quadro 2). Os fatores avaliados sdo: fatores impeditivos
(Anvisa, CGEN, institucional ou técnico); status legal (vigéncia, reivindicacfes, cobertura
geogréfica); aspectos tecnoldgicos (grau de inovagdo, maturidade da invencdo, nivel de
investimento); aspectos mercadolégicos (licenciamento, potencial de mercado atual); e
aspectos institucionais (grau de interesse do grupo de pesquisadores e continuidade da(o)
pesquisa/projeto — investimento) (MARTINS et al., 2017).

Quadro 2 - Exemplo do instrumento de avaliacdo da manutencao de patentes da UFSCar

4. ANALISE DE MANUTENCAO DE PATENTES

Acima de 36 pontos — a patente sera mantida

Abaixo de 36 pontos — a patente sera abandonada

A. Status legal

1. Por guanto tempo a patente ainda é valida?

5 - Patente tem prazo superior a 12 anos restantes.

4 - Patente tem prazo 8-12 anos restantes.

3 - Patente tem prazo 4-6 anos restantes.

2 - Patente tem prazo 2-4 anos restantes.

1 - Patente tem prazo 0-2 anos restantes.

2. Quao amplo e abrangente sdo as reivindicacBes de patente? (Esta questdo deve avaliar a forca da
patente. Quanto mais estreitas as reivindicacdes da patente, mais reduzida seré entdo a sua forca).
5 - As reivindicagdes incluem um principio geral e sdo consistentes.

4 - As reivindicacfes sdo amplamente inclusivas.

3 - As reivindicagdes sdo razoavelmente amplas.
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2 - As reivindicacBes sdo bastante estreitas.
1 - As reivindicages séo estreitas e especificas.
3. A cobertura geografica da patente inclui mercados relevantes? (Essa questdo deve avaliar se o
mercado brasileiro — onde esta depositada — é o principal foco da patente, se € um dos focos ou se essa
ecnologia sé é relevante em mercados externos).

Fonte: Martins et al. (2017).

As tecnologias permanecem no portfolio de patentes se, apos a analise, somarem
trinta e seis ou mais pontos. Caso o resultado seja trinta e cinco ou menos pontos, segue para
andlise de descontinuidade de sua manutencdo. Neste caso, 0s inventores ou cotitulares
podem arcar com as despesas da manutencdo da tecnologia, porém, a titularidade permanece
com a instituicdo. A andlise do portfdlio € realizada ap6s cinco anos de seu deposito e, caso a
metodologia aplicada indique pela continuidade da patente, esta serd avaliada a cada ano,
consecutivamente, até que seja licenciada ou sua pontuacdo diminua (MARTINS et al., 2017).

Por fim, na UNICAMP, estudada por Gama et al. (2013) e Martins et al. (2017), a
triagem do portfélio de patentes € feita, também, através de critérios pré-estabelecidos. Essa
triagem € realizada pela equipe do NIT, que ap0s realizar um estudo de mercado, responde
questionamentos da metodologia.

Sdo0 quatro grupos critérios: tecnologia (diferencial, potencial, estagio de
desenvolvimento); mercado (abrangéncia, valor); critérios gerais (titulares, atualidade da
tecnologia); e critérios bénus (impacto e protecdo). Cada critério tem um grupo de perguntas

que equivale a uma nota e um peso na somatoria final (Quadros 3 a 7).

Quadro 3 - Critérios de Avaliacdo da Triagem de Tecnologias da Inova Unicamp

Critérios de avaliagéo Notas Peso %
crescentes
1) Workaround e infringimento 1)a@ 3
2) Diferencial da Tecnologia @) a() 3
Tecnologia | 3) Estagio de Desenvolvimento 1) a®) 2 26 %
4) Impacto Financeiro da Tecnologia 1) a(b) 1
5) Amplitude do Mercado & Valor de Mercado 0)a(5) 1
6) Desenvolvimento de produtos a partir da mesma (1) a (@) 3
Mercado base tecnoldgica 39%
7) Escopo Geografico (1) a(b) 3
s 8) Grupo de Pesquisa @) a(d) 2
g;‘rt;rs'os 9) Titularidade (1) a (5) 1 2204
10) Atualidade da Tecnologia (1) a(5) 2
BONUS Impacto da Tecnologia 10%
Protecao -10%
TOTAL 23

Fonte: Gama et al. (2013).



Quadro 4 - Critérios de Potencial da Tecnologia da Inova Unicamp

17

Tecnologia
Definicdo do Critério Pontuacéo
1.1. Workaround e infringimento
A tecnologia é dificilmente copiavel (workaround) e de féacil detecgdo de infringimento 4
A tecnologia é dificilmente copiavel (workaround) e de dificil deteccdo de infringimento 3
A tecnologia é facilmente copiavel (workaround) e de facil deteccédo de infringimento 2
A tecnologia é facilmente copiavel (workaround) e de dificil detecgdo de infringimento 1
1.2. Diferencial da Tecnologia
Radical - é de ruptura e/ou substituta frente as tecnologias atuais e dominantes 5
Incremental - apresenta melhoria e aperfeicoamento frente as tecnologias atuais e dominantes 3
Relativa - apresenta pouco diferencial frente as tecnologias atuais e dominantes 1
1.3. Estagio de desenvolvimento
Avangcado - se encontra em fase avancada, com aplicacGes identificadas e testadas 5
Intermediario - se encontra em fase de testes para confirmacao das aplicac6es 3
Inicial - se encontra em fase de pesquisa, as aplicacdes foram identificadas, mas ndo foram 1
testadas
Fonte: Gama et al. (2013).
Quadro 5 - Critérios de Mercado da Tecnologia da Inova Unicamp
Mercado
Definicdo do Critério Pontuacdo

2.1. Existéncia de problemas que podem ser solucionados pela inovacgao tecnolégica (Alinhamento com

demandas de mercado)

Os problemas sdo conhecidos e quando solucionados geram ganhos econdmicos elevados 4
Os problemas séo conhecidos e quando solucionados geram ganhos econémicos medianos 3
Os problemas séo conhecidos e quando solucionados geram poucos ganhos econdémicos 2
Os problemas séo conhecidos, porém ainda ndo é possivel identificar se, quando solucionados, 1
geram ganhos econdmicos ou nao se imagina que seja possivel solucionar nenhum problema de

grande importancia

2.2. Amplitude do mercado & Valor de Mercado

Mercado Amplo - atratividade para multiplos mercados 5
Mercado Especifico - atratividade para um setor e ou mercado mais especifico 3
Mercado Restrito - atratividade para um nicho ou segmento de mercado menor ou nao 1
claramente identificavel

2.3. Desenvolvimento de produtos a partir da mesma base tecnolégica

O projeto possibilita a geracdo de uma familia de produtos. 4
O projeto possibilita a geracdo de mais de um produto, porém de familias diferentes. 3
O projeto possibilita somente o desenvolvimento de um Unico produto. 2
O projeto ainda esta em uma fase preliminar a ponto de ndo ser possivel definir quais produtos 1
podem ser desenvolvidos.

2.4. Escopo geografico do mercado

Mundial 4
Continental 3
Nacional 2
Local 1

Fonte: Gama et al. (2013).
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Critérios Gerais
Definicdo do Critério Pontuacéo
3.1. Grupo de pesquisa
Produtividade alta (com bolsa de produtividade CNPq) e alta disponibilidade 5
Produtividade baixa (sem bolsa de produtividade CNPq) e alta disponibilidade 3
Produtividade alta (com bolsa de produtividade CNPq) e baixa disponibilidade 1
Produtividade baixa (sem bolsa de produtividade CNPq) e baixa disponibilidade 0
3.2. Titularidade
Sem cotitular 5
1 ou 2 cotitulares além da Unicamp 3
3 ou + cotitulares além da Unicamp 0
3.3. Atualidade da tecnologia
Alta - relaciona-se com problemas de grande atualidade 5
Média - relaciona-se com problemas atuais, mas de menor evidéncia e com esfor¢o relativo de 3
pesquisa 1
Baixa - relaciona-se com problemas de pouco apelo atual, com pouco esforco de pesquisa
Fonte: Gama et al. (2013).
Quadro 7 - Critérios Bonus da Inova Unicamp
Critérios Bonus
Definicdo do Critério Pontos Bénus

Impacto da tecnhologia (bdnus sobre a nota final)

Impacto ambiental

Impacto social
Reinvestimento em pesquisa
Saude

Publicidade e repercussédo

PR RN

Pontuagdo < 2
Bonus 0%
Entre 2 e 4 Bo6nus

Maior ou igual a 5

5%

dependentes ndo garante a somatOria das caracteristicas para melhor
caracterizacdo do(s) objeto(s) de protecdo

Bonus 10%
Escopo de Protecdo da Patente (penalizacdo na nota final)
Protecéo satisfatoria - Quando o quadro reivindicatdrio reflete a suficiéncia 0
descritiva do pedido de patente
Prote¢do parcial - Quando o quadro reivindicatério tem um escopo muito
amplo com insuficiéncia descritiva para concretizacdo de um ou mais objetos -5%
de protecédo
Prote¢do insuficiente - Quando um ou mais objetos da invencdo ndo foram
contemplados; ou quando o esquema de numeracdo de reivindicacGes -10%

Fonte: Gama et al. (2013).

Os critérios de bonificacdo sdo somados ou subtraidos do montante final de pontos

dos critérios anteriores. Com a pontuacdo final é gerado um grafico com eixo x e y, que

permite observar a classificacdo de cada patente em relacéo ao seu potencial tecnoldgico e de

mercado (GAMA et al. 2013).
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4 DIAGNOSTICO DA SITUACAO-PROBLEMA

Este estudo esta disposto em formato de relato técnico, pois “apresenta os resultados
de uma intervencdo administrativa, técnica ou gerencial numa organizacdo, realizada com
critérios metodologicos” (BIANCOLINO et al., 2012, p. 299). Possui, também, natureza
descritiva, por ter predominio na analise de eventos, acontecimentos, comportamentos
(MARCONI; LAKATOS, 2003).

O trabalho utilizou abordagem qualitativa, que requer a observacdo de fatos reais,
bem como a insercdo do pesquisador no contexto, principal meio para coleta de dados no
ambiente que sera analisado (CRESWELL, 2007). Assim, o ambiente foco deste estudo foi
observado durante o periodo de 2017 a 2019, pela propria pesquisadora, inserida no meio ha
um periodo anterior, uma vez que o local do estudo trata-se de seu proprio ambiente de
trabalho.

Foram realizadas, também, reunies com a equipe responsavel pela gestdo da
propriedade intelectual na Agéncia de Inovacdo da Universidade Federal do Parand — UFPR,
no intuito de coletar informagbes sobre a atual situacdo do portfolio de tecnologias, 0s
obstaculos e dificuldades encontrados para gerir 0o extenso banco de patentes e definir,
juntamente com a equipe, 0os melhores parametros para o modelo de avaliagcdo proposto.

A verificagdo de dados por documentos auxilia no levantamento de evidéncias e
fatos de outras fontes. A pesquisa documental busca informagdes em material ndo editado,
como memorandos, cartas, relatorios, etc. (MARTINS; THEOPHILO, 2009). Foram
investigados relatdrios, manuais e outros documentos com informacdes sobre patentes e
avaliacdo de portfolio em instituicbes de referéncias, no intuito de identificar critérios
utilizados para 0 modelo de avaliag&o.

Foram levantados, também, os nimeros até o més de agosto de 2019, referentes as
tecnologias e contratos de licenciamentos, além de dados de 2018 com as despesas de
manutencdo das tecnologias e recursos advindos dos licenciamentos de patentes da UFPR.

Para se chegar aos resultados, os dados foram analisados a partir da triangulacéo de
dados, que permite realizar a convergéncia de evidéncias, que corroboram com 0 mesmo
fendmeno de estudo (YIN, 2010). Assim, as informacdes coletadas na literatura, sobre os
modelos de avaliagdo utilizados nas instituicbes, bem como as informagdes obtidas
diretamente no ambiente de estudo, foram analisadas de forma triangular entre elas.

Por fim, foram selecionados os critérios de avaliagdo e método de avaliagdo julgados

mais relevantes para a estruturagdo do modelo apresentado a Agéncia de Inovacdo UFPR,
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observando a realidade do ambiente estudado, e dispostos em uma planilha Microsoft® Office
Excel, com uma formatacéao simples e de facil manuseio, a fim de facilitar sua aplicac&o.

A metodologia, cuja proposta de apresentacdo consta no apéndice da presente
pesquisa, sera apresentada a instituicdo no inicio de 2020 e, caso a mesma decida pela ado¢éo

da proposta, serdo seguidos 0s passos para implantacdo, conforme apresentados na Figura 3.

Figura 3 - Fluxograma de Proposta de Projeto

/_ 2. Levantamento ‘\‘ / 3. Construcio do \

T edrico Modelo
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Fonte: elaboracdo prépria (2019).
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As etapas de 1 a 3 referem-se as atividades ja desenvolvidas nesta pesquisa. Na etapa
de apresentacdo do modelo, com previsdo para inicio de 2020, a equipe responsavel pela
gestdo da propriedade intelectual, na instituicdo, fara a analise dos critérios do modelo
proposto e verificara se é possivel ou ndo conseguir utiliza-los com os dados disponiveis na
base de dados do setor. Na sequéncia, serdo feitos testes com a metodologia, sendo também
realizados ajustes e correcles, se necessarios.

A implantacdo do modelo refere-se a execucdo, propriamente dita, onde as
tecnologias contidas no portfdlio serdo analisadas, uma a uma. Nesta fase € importante o
registro das alteracdes e/ou adaptacdes ocorridas no modelo, em decorréncia das primeiras
aplicagdes. O treinamento ocorre no mesmo momento que a implantagcdo, por ser uma
metodologia simples e de facil utilizacao.

Na avaliacdo de resultados, ap6s 6 meses de utilizacdo da ferramenta, ocorre a
aprovacdo e o aprimoramento do modelo proposto. Podem ser avaliados, dentre outros
indicadores, o indice de sucessos e a evolucao do nivel de maturidade. Essa etapa de avaliacdo
de resultados fornecera elementos para divulgacdo dos beneficios alcancados com a

implantacdo do modelo de gestéo de projetos.
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5 ANALISE DA SITUACAO-PROBLEMA E PROPOSTA DE INTERVENCAO

Para realizar a analise dos modelos ja aplicados em outras instituicdes, foram
coletadas informacGes relacionadas com a metodologia e critérios utilizados, bem como a
busca na literatura, com estudos ja realizados sobre o tema. Identificaram-se quatro métodos,
utilizados pelas universidades Universty of Georgia — UGA, UFSCar, UFRJ e UNICAMP,
possiveis de embasamento para 0 modelo buscado.

Dentre os modelos identificados, dois sdo programas gratuitos para avaliacdo de
portfolios de patentes de empresas e instituicdes. O TechAssess™, um formulario com
questionamentos para avaliagdo das tecnologias, que foi desenvolvido especificamente para
utilizac@o nas areas de Ciéncias Bioldgicas e Fisica.

O outro programa, o IPscore 2.2, € desenvolvido no Microsoft® Office Access,
disponivel em Alemao, Espanhol, Frances, Inglés e Dinamarqués, também com questdes
avaliativas sobre a tecnologia (ja anteriormente citadas), podendo excluir alguns fatores da
avaliacdo ou ainda seleciona-los como fatores de risco ou de oportunidade. Apds responder as
perguntas, pode-se gerar uma série de graficos e diagndsticos sobre o perfil juridico,
financeiro, mercadologico e tecnoldgico da patente. Apesar da praticidade e facilidade em
utilizd-la, esta ferramenta é mais voltada a questdes de estratégia mercadol6gica das
tecnologias.

Ambos o0s programas identificados acima sdo de facil utilizagdo e com
funcionalidades interessantes, porém, ndo atendem a demanda da Agéncia de Inovacdo UFPR,
que ¢ realizar uma analise estratégica das tecnologias que estdo ha mais tempo depositadas,
sem terem sido, ainda, licenciadas e que demandam tempo e recursos para manté-las no
portfélio.

O préximo passo foi analisar os critérios de avaliagdo que mais se encaixam no perfil
da Agéncia de Inovacdo UFPR, levando-se em conta que a equipe é pequena e sem
capacitacdo para realizar a valoracdo de tecnologias e analise de mercado, sem contar que o
portfolio de patentes é constituido por tecnologias de vérias areas, sendo necessario, para
avaliacdo de cada uma delas, pelo menos um técnico de cada &rea. Foram definidos nove
critérios, baseados no programa IPscore 2.2 e na metodologia criada pela Unicamp, separados
em trés grupos, conforme descrito no Quadro 8.

A sugestdo de aplicacdo do método de avaliacdo também foi adotada da mesma
metodologia da UFSCar (MARTINS et al., 2017), que apds benchmarking internacional e

considerando a realidade dos NIT’s brasileiros, chegou a conclusdo de que o ideal seria
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avaliar as patentes apds cinco anos, contados do seu depdsito, uma vez que a vigéncia de um

pedido de patente de invencgdo é de vinte anos.

Quadro 8 - Critérios para Modelo de Avaliacao de Portfélio de Patentes da UFPR

A. Tecnologia
1. Vigéncia da tecnologia
2. Reivindicacbes
3. Nivel de maturidade tecnoldgica
4. Tipo de inovacédo
B. Mercado
5. Abrangéncia
6. Potencial atual
C. Critérios Gerais
7. Titularidade
8. Cépia e Infracdo
9. Licenciamento
Fonte: elaboracdo prépria (2019).

Alguns fatores utilizados em outras instituicbes fogem da realidade do ambiente de
estudo, como é o caso de critérios que avaliam o mercado, j& que um estudo mercadoldgico,
para avaliar a tecnologia e seu potencial no mercado exige equipe especializada para tal.
Assim, considerando a importancia do critério mercadoldgico, mas ainda assim observando as
limitacGes da equipe, foram incluidos critérios de mercado, possiveis de serem mensurados
pela equipe e que entram como pontuagdo bénus na avaliacao.

Apds validacdo dos critérios do Quadro 8, com a equipe da Agéncia de Inovacao
UFPR, foram excluidos alguns itens que ndo seriam possiveis de avaliacdo, devido as
limitacGes existentes j& mencionadas anteriormente. Mantiveram-se, assim, 0s critérios

apresentados no Quadro 9 e suas respectivas questoes.

Quadro 9 - Modelo de Avaliacdo de Portfolio de Patentes para a UFPR

A. Tecnologia
Critérios de Avaliacdo Pontos
Al. Tempo que a Patente ainda tem de Vigéncia (considerando 20 anos da data do depésito)
Mais de 12 anos
De 8 a 12 anos
De 4 a 8 anos
De 2 a 4 anos
Menos de 2 anos
A2. Reivindicagles

NA o H

Reivindicacfes muito consistentes
Reivindicac6es abrangentes
Reivindicac6es razoavelmente amplas
ReivindicacOes restritas

Reivindicagfes muito restritas e especificas

[ay
o

= Wwo ©

A3. Nivel de Maturidade Tecnolégica
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Avancado - se encontra em fase avancada, com aplicacGes identificadas e testadas 10
Intermediario - se encontra em fase de testes para confirmacao das aplicagoes 5
Inicial - se encontra em fase de pesquisa, as aplicacbes foram identificadas, mas ndo foram testadas 1
A4. Tipo de Inovacao
Radical - é de ruptura e/ou substituta frente as tecnologias atuais e dominantes 10
Incremental - apresenta melhoria e aperfeicoamento frente as tecnologias atuais e dominantes 5
Relativa - apresenta pouco diferencial frente as tecnologias atuais e dominantes 2
B. Critérios Gerais
Critérios de Avaliacao Pontos
B1. Titularidade
Titularidade exclusiva da UFPR 10
UFPR + 1 titular 8
UFPR + 2 titulares 6
UFPR + 3 titulares 3
B2. Cépia e infracdo
Dificil reproducéo e facil deteccéo de infringimento 10
Dificil reproducéo e dificil deteccdo de infringimento 8
Fécil reproducdo e fécil deteccdo de infringimento 4
Fécil reproducdo e dificil deteccdo de infringimento 1
B3. Licenciamento
Licenciada 10
H4 interessados em licenciar 9
Ainda ndo houve procura para licenciar 4
Ja licenciada, porém com cancelamento posterior do contrato 1
C. Mercado
Critérios Bénus Pontos
C1. H& empresas prospectando a tecnologia?
Sim 10
Néo 0
C2. O desenvolvimento da tecnologia recebeu algum recurso de financiamento?
Sim 10
Né&o 0

Pontos totais: 70
Resultado = ou 35> a patente permanece no portfélio
Resultado = ou 34< cessdo de direitos ao inventor ou abandono da patente

Fonte: a Autora (2019).

Com base nas metodologias estudadas na literatura, foram selecionados nove

critérios utilizados nos modelos encontrados, conforme apresentados no Quadro 9. Esses itens

foram selecionados especificamente devido a possibilidade de serem mensurados pela equipe,

pois sdo informagdes possiveis de serem encontradas no NIT, ndo precisando de analises mais

especificas para cada tecnologia, nem de um especialista no assunto referente a area de

classificacdo de cada pedido de patente que serd analisado.

Para realizar a avaliacdo das tecnologias, utilizando o modelo proposto no Quadro 9,

deve-se considerar cada critério e sua pontuacdo correspondente para o céalculo dos pontos,

que vai de uma escala de 0 a 10. Os critérios estdo divididos em trés grupos, o primeiro com
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informagdes especificas da tecnologia; o segundo, com informac@es gerais, voltadas mais para
a propriedade intelectual da mesma; j& o terceiro referente a questdes mercadologicas. A
analise é individual para cada tecnologia e deve ser realizada pelo técnico responsavel na
gestao das PI’s, uma vez que, para responder as questbes, sera necessario conhecimento
minimo dos termos e critérios utilizados.

No grupo A, as respostas as questdes podem ser encontradas nos proprios
documentos de deposito da patente ou com os inventores. O primeiro critério a ser avaliado €
referente ao tempo de vigéncia que a tecnologia ainda tem, que somam 20 anos, a partir de
sua data de depdsito junto ao INPI. Ou seja, quanto mais tempo de vida o pedido ou patente
de invencdo ainda tiver, mais pontos receberd, sendo 10 a maior pontuacdo, considerando que
conforme o tempo passa, a patente vai perdendo seu valor, assim, quanto mais velha, menos
valiosa (WANG et al., 2011). Ha de se observar, ainda, se a patente foi concedida, se estd em
processo de negociagdo com empresa ou se tem licenca de exclusividade com outro titular
(questBes que serdo verificadas nos proximos critérios da planilha). Pois, nesses casos, 0
tempo de vigéncia da patente ndo sera tdo relevante quanto o status da mesma.

Em seguida, deve ser analisado o quadro reivindicatorio da tecnologia, considerando
que, quanto mais amplas e consistentes as reivindica¢des, maior a pontuacdo sendo, também,
10 o maior valor. Analisar esse critério é importante para a avaliacdo da tecnologia pois, 0
quadro reivindicatério “delimita as peculiaridades sobre as quais o titular tera direito de
exclusividade, se a patente for concedida” (JUNGMANN, 2010, p. 30). Segundo Lanjouw e
Schankerman (2004), as reivindicac¢@es indicam a importancia tecnoldgica da inovacao.

O proximo critério refere-se ao grau de desenvolvimento, onde a tecnologia que se
encontra em testes e aplicacdes avancadas recebe mais pontos, de um maximo de 10. Este
critério € baseado em um padrdo de mensuracdo que avalia a maturidade tecnoldgica, o
Technology Readiness Level (TRL), que é constituido por diversos niveis de
desenvolvimento da tecnologia, identificando a maturidade atingida e funcionando como uma
ferramenta estratégica de gestdo. Isso permite aos investidores e a gestdo superior
supervisionar sua evolucéo, programar o trabalho a desenvolver e 0 or¢camento necessario
para tal (GIL; ANDRADE; COSTA, 2014).

E como dltimo critério do primeiro grupo, tem-se o tipo de inovacéo que a tecnologia
representa, considerando as de inovacdo radical com mais pontuacdo, uma vez que “estd
associada as mudangas radicais, de ruptura com os paradigmas vigentes, gerando um novo
patamar tecnoldgico onde se aplica, abrindo toda uma nova gama de possibilidades de

desenvolvimento e novos ciclos de inovagéo incremental” (AUDY, 2016, p. 77).



26

No grupo B, sdo trés critérios para anélise. O primeiro é referente ao nimero de
titulares que a tecnologia possui. Quanto menos titulares, mais pontos, visto que “quanto
maior 0 numero de titulares, mais esforco é feito para que haja convergéncias de acles e
menores ganhos serdo auferidos com o licenciamento” (GAMA et al., 2013, p. 250). O
segundo critério relaciona-se com os niveis de facilidade em copiar a tecnologia e detectar o
uso ndo autorizado da mesma. Quanto mais dificil de reproduzir e mais fécil de identificar a
violacdo, maior a pontuacao.

Por fim, o Gltimo diz respeito a ocorréncia ou nao de licenciamento da tecnologia, ou
ainda, se houve desisténcia do contrato, apds o licenciamento. A maior pontuacdo sera
destinada aquelas tecnologias licenciadas, visto que ja houve casos na instituicdo de pedidos
de patentes que, apds licenciados, tiveram seu contrato cancelado pois, ao realizar os testes
para producdo, a empresa que licenciou detectou problemas com a tecnologia, por nédo
apresentar os resultados indicados no relatério descritivo, impossibilitando de produzir e
comercializar os produtos licenciados. O primeiro e Ultimo item do grupo B pode ser
verificado junto ao proprio NIT, ja o segundo item deve ser verificado com o pesquisador,
caso ndo tenha a informacdo na redacédo da patente.

Por fim, o grupo de critérios bbnus, que avaliam questdes mercadoldgicas da
tecnologia. Como citado anteriormente, a equipe do NIT da UFPR tem limitacGes para
avaliacdo mercadoldgica, uma vez que requer pessoal capacitado em prospeccédo e estudo de
mercado. Assim, foram definidos dois critérios referentes a possiveis empresas interessadas
na tecnologia, bem como se houve financiamento para desenvolvimento, evitando-se, assim,
que as tecnologias com resposta “sim” sejam retiradas do portfolio, j4 que os pontos bonus
sdo valorados em 10 pontos extras para cada resposta positiva.

Para o célculo dos pontos, foi utilizado o mesmo método da UFSCar (MARTINS et
al., 2017), onde cada resposta corresponde a uma determinada pontuacdo, em uma escala de 0
a 10 e os critérios bdnus sdo adicionados a nota final. Na somatoria final, de um total de 70
pontos, se o resultado for igual ou maior que 35 (que correspondente a metade do valor total
de pontos) a patente permanece no portfélio, caso contrario, segue para analise da equipe para
cessdo de direitos ao inventor ou abandono da patente.

As perguntas foram distribuidas em uma planilha do Microsoft® Office Excel, para
facilitar a aplicacdo e utilizacdo da metodologia pela equipe. A planilha foi formatada para
realizar a somatdria automatica dos pontos e, a partir do resultado, concluir qual o destino da

tecnologia em analise.
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Por fim, salienta-se que o cruzamento de informagdes identificadas na literatura, em
conjunto com os dados da instituicdo estudada, permitiu delimitar um modelo para aplicacédo
futura no setor, que apds testes e ajustes, possibilitara a avaliacdo dos pedidos ja depositados,
bem como dos pedidos futuros, apds um determinado tempo de depdsito. Espera-se que o
portfélio tenha reducdo de pedidos para manutencdo, com o modelo de avaliacdo proposto,
gerando economia para a Instituicdo e possibilitando que os esforcos da equipe sejam
direcionados para atividades que tragam mais recursos para a Universidade, como a

prospeccdo e licenciamento das tecnologias.
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6 CONTRIBUICAO TECNOLOGICA

Devido ao constante aumento dos pedidos de depdsito de patentes de invengdo, 0s
NIT’s vém buscando reduzir seus portfolios, no intuito de diminuir custos e manter um banco
de tecnologias com mais potencial mercadoldgico para o licenciamento. A instituicdo, objeto
deste relato, esté inserida nesse cenério. O estudo realizado apontou que poucas instituicdes
brasileiras realizam a avaliagdo periddica de seus portfélios, porém, as que adotaram um
método, obtiveram bons resultados com o processo.

O objetivo deste relato foi propor um modelo de avaliacdo de portfolio de pedidos de
patente e patentes de invengdo ao NIT da UFPR, que ainda ndo tem um sistema de avaliacéo
implantando. Para atingi-lo, foi necesséario encontrar metodologias j& adotados por outras
instituicGes de ensino, inclusive estrangeiras, e desenhar um modelo aplicavel a realidade da
instituicdo estudada. Para tanto, foram identificados critérios relevantes para avaliacdo de
tecnologias protegidas por patente de invencéo.

Foram identificados dois programas gratuitos disponiveis para utilizacdo em
avaliacdo de portfélios de patentes de empresas e instituicbes, porém, um deles é aplicavel
apenas para algumas areas. E o outro, apesar de completo e muito interessante em suas
funcionalidades, apresenta um modelo de avaliagdo com apelo mais mercadoldgico da
tecnologia, o que ndo atende a atual demanda do NIT da UFPR, foco deste estudo.

Foi constatado, também, que alguns parametros empregues nas metodologias
estudadas ndo se ajustam ao modelo proposto, devido as restricGes que a equipe em questdo
tem para realizar a avaliacdo, como falta de pessoal capacitado e equipe reduzida. Obteve-se,
desta forma, apds validacdo com o grupo de trabalho responsavel pela gestdo do banco de
tecnologias da UFPR, um modelo ajustado e melhorado, a fim de atender as limitagdes
relatadas.

Este relato propds, como contribui¢do, auxiliar na dificuldade existente para a
manutencdo de portfélio de pedidos e patentes de invencdo em instituicbes pablicas, mais
especificamente na UFPR. Espera-se, portanto, que o modelo de avaliacdo sugerido a Agéncia
de Inovacdo UFPR, depois de aplicado, possibilite a reducdo de um numero consideravel de
tecnologias do banco de patentes, ajudando, de fato, na diminuicdo de custos com a
manutencdo do portfolio.

Além da economia de gastos com 0 banco de patente, a avaliacdo do portfélio de
patentes possibilitara que a universidade disponha de tecnologias com mais chances de

licenciamento, trazendo mais beneficios para a propria instituicdo (com a obtencdo de receitas



29

advindas do licenciamento e que podem ser destinados a mais pesquisas), € para outras
organizac0es e sociedade (que se beneficiam da inovacao que é levada ao mercado).

Esta pesquisa possui outros possiveis desdobramentos para trabalhos futuros. Além
da constatacdo dos resultados, ap6s um determinado tempo de execucdo do modelo proposto,
ha, ainda, a necessidade de estabelecer politicas para aplicacdo nos pedidos que, apds
analisados pela metodologia de avaliacdo de portfélios, resultarem na descontinuidade da
protecdo ou cessdo dos direitos aos inventores. Pode-se, também, realizar uma analise ainda
mais profunda para proposicdo de um modelo que auxilie o NIT na prospeccdo e
licenciamentos de suas tecnologias, observando as limitac0es que a organizagéo apresenta e as

particularidades em uma instituicdo publica.
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1 APRESENTACAO

A avaliacdo do portfolio de patentes apresenta grande importancia estratégica, pois
além de auxiliar na identificacdo da viabilidade econémica dos pedidos ja depositados,
contribui na reducdo de custos com a manutencdo do banco de patentes. Isso se torna
favoravel, principalmente, para instituicdes que possuem um portfolio extenso de tecnologias,
como é o caso da Universidade Federal do Parand — UFPR, e cujo numero de depdsitos de
pedidos tendem a aumentar.

Poucas instituicdes possuem uma politica ja estabelecida para a avaliacdo periddica
de suas tecnologias. Isto faz com que as organizacdes mantenham um extenso banco de
patentes, onde, sem a analise periddica dos pedidos, muitas tecnologias acabam ficando
obsoletas e sem potencial de comercializacdo (MARTINS et al., 2017).

Além disso, o grande volume de pedidos de patentes gera altos custos de manutengéo
as instituicbes e, como o numero de licenciamentos é pequeno, o pesquisador e,
principalmente a Universidade, ficam sem retorno financeiro e econémico. Segundo o
Relatério do Forum Nacional de Gestores de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia -
FORTEC (2018), o valor médio despendido com taxas de manutencdo em 2016, por ICT, foi
de R$ 38,4 mil. Ja em 2017, segundo o relatério do Formulario para Informacgdes sobre a
Politica de Propriedade Intelectual das Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas do Brasil -
FORMICT (BRASIL, 2017), foram gastos mais de R$ 6 milhdes nas institui¢des publicas.

Diante do cenério apresentado, fica evidente a relevancia de uma metodologia para
avaliacdo periddica do portfolio de patentes, principalmente aquelas tecnologias que ja estéo
ha& mais tempo depositadas e ainda sem licenciamento.

Assim, o objetivo de propor um modelo de avaliacdo do portfolio das tecnologias da
Agéncia de Inovacdo da Universidade Federal do Parana (UFPR), tem o intuito de buscar uma
reducdo de pedidos para manutencdo no portfolio. Assim, pode gerar economia para a
Instituicdo e possibilitar que os esforgos da equipe sejam direcionados para atividades que
tragam mais recursos para a Universidade, como a prospeccdo e o licenciamento das

tecnologias.



2 DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

O Ndcleo de Inovacdo Tecnologica - NIT da UFPR, denominado Agéncia de
Inovacdo UFPR, foi criado em 28 de maio de 2008, pela Resolucédo 16/08 — COPLAD/UFPR,
cuja missdo ¢ “promover a articulagdo da Universidade com a sociedade civil, aproximando a
producdo cientifica de suas aplicacGes praticas. Atraveés da colaboracdo entre academia,
empresas e governos busca contribuir para o aumento da competitividade e relevancia das
pesquisas desenvolvidas na UFPR com o proposito da inovac¢ao” (COPLAD, 2008, p.1).

A equipe da Agéncia de Inovagdo, até o primeiro semestre de 2019, era formada por
14 pessoas, sendo 2 docentes, 8 técnicos administrativos, 2 estagiérios e 2 bolsistas. Sua
estrutura esta dividida em Dire¢do Executiva (com a Secretaria Executiva e a Unidade de
Orcamentos e Financas) e 2 coordenacdes: Gestdo Tecnoldgica (responsavel pela gestdo da
propriedade intelectual e oferta das tecnologias da instituicdo, além do acompanhamento de
novos acordos de transferéncia de tecnologia e contratos de licenciamento de tecnologias); e
Empreendedorismo e Apoio a Novos Negdcios (responsavel em promover a cultura
empreendedora na instituicdo, bem como incentivar e acompanhar 0s processos de pré-
incubacdo e incubacgdo de empresas de base tecnoldgica na Universidade).

As aces realizadas para promover o licenciamento de tecnologias s&o limitadas a
negociacOes de contratos com interessados, que procuram a Agéncia ou 0 pesquisador, e
contatos que o proprio inventor repassa ao setor, para oferta da tecnologia. Ja a oferta das
patentes ocorrera futuramente através de uma vitrine tecnoldgica virtual, que estd em
desenvolvimento e sera disponibilizada no site do NIT.

Atividades como valoracdo de tecnologias, busca de oportunidades e empresas
potenciais, analise de mercado, entre outras, ndo sdo desenvolvidas devido ao limitado
namero de integrantes da equipe e a falta de capacitacdo para exercer tais funcdes, além da
escassez de recursos, que impossibilita a terceirizagdo para tais servicos.

No que diz respeito a gestdo do portfolio de patentes da instituicdo, a Agéncia realiza
todos os procedimentos referentes a protecdo das tecnologias, que véo desde a orientacdo ao
inventor, recepcdo do pedido, revisdo da redacdo das patentes, até o depdsito,
acompanhamento semanal dos despachos e pagamentos de taxas do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI (responsavel pelo registro das patentes no Brasil). E
responsavel, também, pela manutencdo dos pedidos j& depositados, que inclui o

acompanhamento semanal na Revista de Propriedade Industrial — RPI do INPI, onde sdo



publicados os despachos referentes as tecnologias depositadas e o acompanhamento e
pagamento de taxas de manutencdo anual das tecnologias.

O NIT conta com um portfélio de tecnologias extenso. Até agosto de 2019, foram
depositados 530 pedidos de patentes de invencdo, sendo 28 patentes concedidas. Ja o0s
contratos de licenciamento, no mesmo periodo, somam 33, onde apenas 11 sdo de
licenciamento de pedidos ou patentes de invengéo e 22 de cultivares.

Segundo o coordenador de gestdo tecnologica da Agéncia, s6 no ano de 2018, foram
gastos aproximadamente R$ 113 mil para manutencdo do banco de patentes. J& em relagdo as
receitas advindas do licenciamento, no mesmo ano, foram arrecadados apenas R$ 622,09 de
licenciamento de cultivares e ndo houve arrecadacdes de licenciamento de patentes.

O problema identificado, no setor em andlise, foi justamente o extenso nimero de
depdsitos no portfdlio de patentes, que gera custos e alta demanda de atividades para sua
manutencdo. Para o coordenador de gestdo tecnoldgica, se houvesse menos pedidos no banco
de patentes, os esforcos poderiam ser direcionados a prospeccdo e licenciamento das
tecnologias, além de outras atividades que trouxessem mais recursos para a instituicdo, como
a relacdo e aproximacdo com o setor produtivo, com o objetivo do desenvolvimento
tecnoldgico e promocgdo da cultura de inovacdo, e ndo apenas na ferramenta propriedade
intelectual.

A equipe responsavel pela gestdo do banco de patentes da universidade relatou ter
dificuldades em acompanhar todos os pedidos do portfdlio e, devido ao grande volume, gasta-
se muito tempo para gerenciar o portfélio completo. Ha ainda as limitagdes orcamentéarias que
comprometem grande parte dos recursos para a manutencao do portfélio, o que impossibilita a
terceirizacdo de servicos e compra de software especifico para a avaliagdo das tecnologias.
Como o NIT ainda ndo conta com uma politica de avaliacdo das patentes ja depositadas, a
situacdo permanece em constante crescimento, visto que a cada ano sdo realizados, em média,
27 novos pedidos.

Com a implantacdo da metodologia, a equipe estima uma reducao inicial de 20% nos
pedidos de patentes do portfélio, principalmente as tecnologias mais antigas que ja estdo mais
obsoletas. Considerando que a média de gastos por pedido de patente, em 2018, foi de R$
372,00, segundo informac6es do NIT e que, se dos 530 pedidos de patente do portfolio forem
desconsideradas as patentes concedidas e os pedidos arquivados e deferidos, que somam 159,
restam 371 pedidos no portfolio. Subtraindo 20% do total, seriam 74 tecnologias a menos no
portfolio, o que resultaria em uma economia de pouco mais de R$ 27.500,00 & instituicdo, no

primeiro ano.



A economia citada acima é apenas uma perspectiva de reducdo, que devera ser
medida assim que a metodologia for aplicada. Deve-se considerar, ainda, se 0s critérios
utilizados e 0 modelo proposto serdo realmente efetivos e validos para realizar a avaliacdo das
tecnologias na instituicao.

A proposicdo de um modelo, de facil aplicacdo, com critérios para avaliacdo das
tecnologias do banco de patentes surge como uma tentativa de auxiliar o setor em tal
demanda, visto que em outras instituicdes, que ja tém a politica de abandono instituida, os

resultados obtidos foram positivos.



3 FASES DE IMPLANTACAO DA METODOLOGIA

As etapas do processo de desenvolvimento do modelo proposto para avaliacdo de
portfolio de patentes estdo inseridas no fluxograma abaixo. A descricdo do fluxograma
objetiva apresentar as etapas necessarias para a implantacdo do modelo proposto na
instituicdo, sendo que algumas delas j& foram executadas por este estudo.

/ \ [2. Levantamento\ /3. Construcao do\
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Na etapa inicial, foi realizado um diagnoéstico da situagdo em que se encontra o
ambiente foco do estudo. Foram necessarias informacdes sobre as atividades que o setor
desenvolve, quantos membros a equipe tem, informacdes sobre o portfélio de patentes e sua
gestdo, gastos com a manutencdo do mesmo e receitas advindas de licenciamentos, além de
apontamentos sobre as dificuldades e limitacfes da equipe referente a gestdo do portfélio.
Essas informacdes foram abordadas no capitulo 2.

Na sequéncia, foi feito um levantamento tedrico dos modelos existentes, para
embasamento da metodologia que estd sendo proposta a UFPR, tanto em instituicGes
nacionais quanto nas internacionais, para entéo, poder realizar a construgdo do modelo de
avaliacdo de portfolio, objetivo central deste trabalho, observando as caracteristicas da
organizacdo e fazendo as devidas adequacdes. O detalhamento do modelo proposto esta
descrito no capitulo 4.

Na etapa de apresentacdo do modelo, a equipe responsavel pela gestdo da
propriedade intelectual, na instituicdo, fara a analise dos critérios do modelo proposto e
verificard se é possivel ou ndo conseguir utiliza-los com os dados disponiveis na base de
dados do setor. Na sequéncia serdo feitos testes com a metodologia, sendo também realizados
ajustes e correcdes, se Necessarios.

A implantacdo do modelo refere-se a execucdo, propriamente dita, onde as
tecnologias contidas no portfélio serdo analisadas, uma a uma. Nesta fase € importante o
registro das alteracdes e/ou adaptacbes ocorridas no modelo, em decorréncia das primeiras
aplicagdes. O treinamento ocorre no mesmo momento que a implantagcdo, por ser uma
metodologia simples e de facil utilizacao.

Na avaliacdo de resultados ocorre a aprovacdo e o aprimoramento do modelo
proposto. Podem ser avaliados, dentre outros indicadores, o indice de sucessos e a evolugao
do nivel de maturidade. Essa etapa de avaliacdo de resultados fornecerd elementos para
divulgacdo dos beneficios alcancados com a implantacdo do modelo de gestéo de projetos.



4 MODELO PROPOSTO

O modelo proposto para avaliacdo de portfélio de patentes ao NIT da UFPR foi
formulado apds uma juncdo de critérios e dados de metodologias ja utilizadas em outras
universidades, levando-se em conta as particularidades da Universidade Federal do Parand,
bem como as limitagdes de seu NIT, a Agéncia de Inovagdo UFPR.

A sugestdo de aplicacdo do método de avaliacdo foi adotada da mesma metodologia
da UFSCar (MARTINS et al., 2017), que apds benchmarking internacional e considerando a
realidade dos NIT’s brasileiros, chegou a conclusdo de que o ideal seria avaliar as patentes
apos cinco anos do seu deposito, considerando a vigéncia de vinte anos.

A metodologia foi configurada em uma planilha do Microsoft® Office Excel, onde

foram distribuidos nove critérios, separados em trés grupos, conforme descrito no Quadro 1.

Quadro 1 - Modelo de Avaliacéo de Portfdlio de Patentes para a UFPR

A. Tecnologia
Critérios de Avaliacdo Pontos
Al. Tempo que a Patente ainda tem de Vigéncia (considerando 20 anos da data do depdsito)

Mais de 12 anos 10
De 8 a12 anos 8
De 4 a 8 anos 5
De 2 a 4 anos 4
Menos de 2 anos 2
A2. Reivindicagbes

Reivindica¢fes muito consistentes 10
Reivindicagdes abrangentes 9
Reivindicagdes razoavelmente amplas 6
ReivindicacOes restritas 3
Reivindicagfes muito restritas e especificas 1
A3. Nivel de Maturidade Tecnologica

Avancado - se encontra em fase avancada, com aplica¢Ges identificadas e testadas 10
Intermediério - se encontra em fase de testes para confirmagéo das aplicacdes 5
Inicial - se encontra em fase de pesquisa, as aplicages foram identificadas, mas ndo foram testadas 1
A4. Tipo de Inovacéo

Radical - é de ruptura e/ou substituta frente as tecnologias atuais e dominantes 10
Incremental - apresenta melhoria e aperfeicoamento frente as tecnologias atuais e dominantes 5
Relativa - apresenta pouco diferencial frente as tecnologias atuais e dominantes 2

B. Critérios Gerais
Critérios de Avaliacdo Pontos
B1. Titularidade

Titularidade exclusiva da UFPR
UFPR + 1 titular

UFPR + 2 titulares

UFPR + 3 titulares

[ay
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B2. Copia e infracgéo

Dificil reproducéo e facil deteccdo de infringimento 10

Dificil reproduco e dificil detec¢éo de infringimento 8

Féacil reprodugdo e facil detecgdo de infringimento 4

Facil reproducdo e dificil deteccdo de infringimento 1

B3. Licenciamento

Licenciada 10

H4 interessados em licenciar 9

Ainda ndo houve procura para licenciar 4

Ja licenciada, porém com cancelamento posterior do contrato 1
C. Mercado

Critérios Bonus Pontos

C1. Ha empresas prospectando a tecnologia?

Sim 10

N&o 0

C2. O desenvolvimento da tecnologia recebeu algum recurso de financiamento?

Sim 10

N&o 0

Pontos totais: 70

Resultado = ou 35> a patente permanece no portfélio

Resultado = ou 34< cessdo de direitos ao inventor ou abandono da patente
Fonte: a Autora (2019).

Esses itens foram selecionados especificamente devido a possibilidade de serem
mensurados pela equipe, pois sdo informacdes possiveis de serem encontradas no NIT, ndo
precisando de analises mais especificas para cada tecnologia, nem de um especialista no
assunto referente a area de classificacdo de cada pedido de patente que sera analisado.

A planilha é formatada para realizar a somatdria automatica dos pontos e, a partir do
resultado, concluir qual o destino da tecnologia em analise. Caso no resultado da avaliacdo a
tecnologia permaneca no portfdlio, segue para analise no ano seguinte, até que a pontuacéo
resulte em direcionamento da patente para a cessao de direitos ou descontinuidade.

Para o célculo dos pontos, foi utilizado o mesmo método da UFSCar (MARTINS et
al., 2017), onde cada resposta corresponde a uma determinada pontuacdo, em uma escala de 0
a 10 e os critérios bénus sdo adicionados a nota final. Na somatoria final, de um total de 70
pontos, se o resultado for igual ou maior que 35 (que correspondente a metade do valor total
de pontos) a patente permanece no portfolio, caso contrario, segue para analise da equipe para
cessdo de direitos ao inventor ou abandono da patente.

Para realizar a avaliacdo das tecnologias, deve-se considerar cada critério e sua
pontuacdo correspondente para o céalculo dos pontos. Os critérios estdo divididos em trés
grupos, o primeiro com informacdes especificas da tecnologia; o segundo, com informacdes

gerais, voltadas mais para a propriedade intelectual da mesma; ja o terceiro referente a
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questdes mercadoldgicas. A analise é individual para cada tecnologia e deve ser realizada pelo
técnico responsavel na gestdo das PI’s, uma vez que, para responder as questdes, sera

necessario conhecimento minimo dos termos e critérios utilizados.

Grupo A - Tecnologia (as respostas podem ser encontradas nos préprios
documentos de depdsito da patente ou com os inventores),

Al. Tempo que a Patente Ainda Tem de Vigéncia: tempo de vigéncia que a
tecnologia ainda tem, que somam 20 anos, a partir de sua data de deposito junto ao INPI. Ou
seja, quanto mais tempo de vida o pedido ou patente de invengédo ainda tiver, mais pontos
receberd, sendo 10 a maior pontuacdo, considerando que conforme o tempo passa, a patente
vai perdendo seu valor, assim, quanto mais velha, menos valiosa (WANG et al., 2011). Ha de
se observar, ainda, se a patente foi concedida, se estd em processo de negociacdo com
empresa ou se tem licenca de exclusividade com outro titular.

A2. ReivindicacOes: considerando que, quanto mais amplas e consistentes as
reivindicacdes, maior a pontuacdo sendo, também, 10 o maior valor.

A3. Nivel de Maturidade Tecnolodgica: grau de desenvolvimento, onde a tecnologia
que se encontra em testes e aplica¢des avangadas recebe mais pontos, de um maximo de 10.

A4. Tipo de Inovacdo: tipo de inovacdo que a tecnologia representa, considerando as

de inovagdo radical com mais pontuacao.

Grupo B - Critérios Gerais (O primeiro e ultimo item do grupo B pode ser
verificado junto ao préprio NIT, ja o segundo item deve ser verificado com o pesquisador,
caso ndo tenha a informacdo na redagdo da patente).

B1. Titularidade: nimero de titulares que a tecnologia tem. Quanto menos titulares,
mais pontos, visto que “quanto maior o nimero de titulares, mais esforco é feito para que haja
convergéncias de agdes ¢ menores ganhos serdo auferidos com o licenciamento” (GAMA et
al., 2013, p. 250).

B2. Cdpia e infracdo: niveis de facilidade em copiar a tecnologia e detectar o uso ndo
autorizado da mesma. Quanto mais dificil de reproduzir e mais fécil de identificar a violagao,
maior a pontuacao.

B3. Licenciamento: ocorréncia ou ndo de licenciamento da tecnologia, ou ainda, se
houve desisténcia do contrato, apds o licenciamento. A maior pontuacdo sera destinada

aquelas tecnologias licenciadas.
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Grupo C — Critérios Bonus - Mercado

C1. Empresas interessadas — se ha possiveis empresas interessadas prospectando a
tecnologia, se a resposta for “sim”, recebera 10 pontos de bonus que serdo somados a nota
final.

C2. Financiamento — se o desenvolvimento da tecnologia recebeu algum recurso de
financiamento. Se a resposta for “sim”, recebera 10 pontos de bonus que serao somados a nota

final.
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5 POSSIVEIS CONTRIBUICOES

O cruzamento de informac6es identificadas na literatura, em conjunto com os dados
da instituicdo estudada, permitiu delimitar um modelo para aplicacdo futura na Universidade
Federal do Parana. Apds testes e ajustes, possibilitara a avaliacdo dos pedidos j& depositados,
bem como dos pedidos futuros, posteriores a um determinado tempo de deposito.

Assim, este estudo pode auxiliar na dificuldade existente para a manutencdo de
portfélio de pedidos e patentes de invencdo na UFPR. Espera-se que o modelo de avaliacéo
sugerido a Agéncia de Inovacdo UFPR, depois de aplicado, possibilite a reducdo de um
namero consideravel de tecnologias do banco de patentes, ajudando, de fato, na diminuicéo de
custos com a manutencéo desse portfolio.

Além da economia de gastos com o banco de patentes, a avaliacdo do portfélio de
patentes possibilitara que a Universidade disponha de tecnologias com mais chances de
licenciamento, trazendo mais beneficios para a propria instituicdo (com a obtencédo de receitas
advindas do licenciamento e que podem ser destinadas a mais pesquisas) e para outras

organizacg0es e sociedade (que se beneficiam da inovacédo que € levada ao mercado).
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