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Resumo

A avaliacdo do portfélio 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 portfélio extenso de tecnologias, como é o
caso da Universidade Federal do Parana— UFPR, e cujo numero de depositos de pedidos tendem
a aumentar. O objetivo deste estudo € apresentar um modelo de avaliacdo do portfélio das
tecnologias para a Agéncia de Inovacdo UFPR. Para formatacdo do modelo sugerido foi
realizada uma busca por metodologias ja empregadas em instituicGes conceituadas e, apds
andlise 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 diminuicao de
tecnologias em seu portfélio, no intuito de reduzir gastos com sua manutencao e possibilitar
que a equipe se dedique a atividades mais estratégicas.
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PROPOSAL FOR EVALUATION MODEL FOR PATENT AND PATENT APPLICATIONS
PORTFOLIO IN THE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

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 Paranad - 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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INTRODUCAO

Entre muitas das atribui¢6es definidas aos Ndcleos de Inovagdo Tecnoldgica — NIT’s, criados pela
Lei da Inovagdo (Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004) (BRASIL, 2004), a principal delas é a
gestdo da Propriedade Intelectual — Pl, que envolve vérias atividades, o que demanda equipe
especializada e um cronograma extenso de tarefas.

Conforme Eloi, Couto e Morais (2016), devido ao grande volume de operacfes envolvidas, as
instituicGes acabam priorizando a parte operacional e deixam, em segundo plano, as ac¢Oes estratégicas
como valoragdo de tecnologias e patenteabilidade, revisdo do portfélio de patentes, licenciamento de
tecnologias, etc. Atividades, essas, que demandam esforgo e capacitacdo da equipe, mas que podem
gerar retornos financeiros e econdmicos para as instituicoes.

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

Assim, este relato técnico tem como objetivo propor um modelo de avaliagcdo do portfélio dos
pedidos e patentes de invengdo da Agéncia de Inovagdo da Universidade Federal do Parana (UFPR), no
intuito de auxiliar na reducéo de custos com a manutencdo do banco de patentes.

Para tanto, foi necessario realizar um levantamento dos modelos para avaliagcdo de portfélio de
patentes, utilizados por Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica — NIT’s. A ideia central foi verificar os
métodos utilizados em institui¢des que ja tém o processo bem consolidado, a fim de identificar critérios
de analise para aplicacdo no modelo. Apds o levantamento dos dados, foi feita analise e estruturagdo do
modelo, em conjunto com o NIT da UFPR, instituicdo escolhida para o desenvolvimento da pesquisa.

A proposta sera apresentada ao NIT e, caso 0 mesmo decida pela adogdo da metodologia, a mesma
sera implantada e reavaliada apds 6 meses de sua implantacdo, onde pretende-se realizar uma avaliacéo
e mensuragdo dos resultados.

O presente relato esta dividido da seguinte maneira: na proxima secdo sera explanado sobre o
ambiente foco do presente estudo, bem como as atividades e dificuldades encontradas relacionadas ao
assunto discutido. Seguindo, sera feita uma revisdo tedrica e, logo ap6s, abordado sobre a metodologia
utilizada para o diagndstico da situacéo investigada. Na sequéncia, sera feita a anélise da situacéo-
problema, bem como a descricdo da intervencdo realizada na instituicdo estudada. Por fim, serdo
apresentada a contribuicdo tecnoldgica e referéncias bibliograficas utilizadas para a construgdo do

modelo proposto.
CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA

O Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica - NIT da UFPR, denominado Agéncia de Inovacdo UFPR, foi
criado em 28 de maio de 2008, pela Resolucdo 16/08 — COPLAD/UFPR, cuja missdo é “promover a

articulacdo da Universidade com a sociedade civil, aproximando a producao cientifica de suas aplicacoes
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praticas. Através da colaboragédo entre academia, empresas e governos busca contribuir para 0 aumento
da competitividade e relevancia das pesquisas desenvolvidas na UFPR com o propésito da inovagao”
(UFPR, 2008, p.1).

A equipe da Agéncia de Inovacdo, 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 Orgamentos e Finangas) e 2
coordenacles: 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 Negocios
(responsavel em promover a cultura empreendedora na instituicdo, bem como incentivar e acompanhar
0s processos de pré-incubacéo e incubacdo de empresas de base tecnoldgica na Universidade).

As ac0es realizadas para promover o licenciamento de tecnologias séo limitadas a negociagdes de
contratos com interessados, que procuram a Agéncia ou o pesquisador, e contatos que o préprio inventor
repassa ao setor, para oferta da tecnologia. Ja a oferta das patentes ocorrera futuramente através de uma
vitrine tecnoldgica 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 nimero de integrantes da equipe e
a falta de capacitacdo para exercer tais fungdes, além da escassez de recursos, que impossibilita a
terceirizacdo para tais servicos.

No que diz respeito a gestdo do portfélio de patentes da instituicdo, a Agéncia realiza todos os
procedimentos referentes a protecdo das tecnologias, que vao desde a orientacdo ao inventor, recepcao
do pedido, revisao da redacdo das patentes, até o dep6sito, 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 manutencéo dos pedidos ja depositados, que inclui
0 acompanhamento semanal na Revista de Propriedade Industrial — RP1 do INPI, onde s&o publicados
os despachos referentes as tecnologias depositadas e 0 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 invenc&o, sendo 28 patentes concedidas (que séo aqueles pedidos de patentes que
o INPI concede a carta patente, ap6s andlise de todos os documentos e cumprimento das exigéncias). Ja
0s contratos de licenciamento, no mesmo periodo, somam 33, onde apenas 11 s&o 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 manutencédo 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 arrecadacg6es de licenciamento de patentes.
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O problema identificado, no setor em analise, foi justamente o extenso nimero de depésitos no
portfolio 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 relagéo e aproximagdo com o setor produtivo, com
0 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 portfélio e, devido ao grande volume, gasta-se muito tempo para
gerenciar o portfélio completo. H& ainda as limitagcGes orcamentarias que comprometem grande parte
dos recursos para a manutencdo do portfolio, o que impossibilita a terceirizagdo de servigos e compra
de software especifico para a avaliagdo das tecnologias. Como o NIT ainda ndo conta com uma politica
de avaliagdo 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 reducéo 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 portfélio.
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 institui¢do, no primeiro ano.

A economia citada acima € apenas uma perspectiva de reducdo, que devera ser medida assim que a
metodologia for aplicada. Deve-se considerar, ainda, se os 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 instituicoes,

gue ja tém a politica de abandono instituida, os resultados obtidos foram positivos.

Revisdo da Literatura
Este capitulo esta divido em duas sec¢des: a primeira abordara o licenciamento de tecnologias nos
Nucleos de Inovacéo Tecnologica — NIT’s. Em seguida, discorrera sobre a avaliagdo de portfolio de

patentes e os modelos existentes nas universidades.

NIT’s Brasileiros e o Licenciamento de Tecnologias

Com a criag@o dos NIT’s, a partir da Lei de Inovacdo (Lei n. 10.973, 2004) ocorreu um crescimento
significativo de depdsito 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 universitéria)

até o ano de 2004, o aumento nos depositos foi de um para 1.165 pedidos totais, com destaque para o
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periodo de 2000 a 2004, onde se registrou um aumento de 120% no numero de depositos 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 discussao da Lei de Inovagdo, em 2004 (Lei n. 10.973, 2004) e a exigéncia da criacdo de
NIT’s, em universidades, pela mesma lei. Porém, apesar de exigida por lei, a criacdo dos nicleos nas
universidades avancou de maneira distinta em cada instituicdo, principalmente considerando as
diferentes politicas, limitacdo de estrutura e equipe e despreparo ou falta de politica de inovagao nas
instituicbes. (Mueller & Perucchi, 2014). Essas limitacBes podem ter influenciado, inclusive, no
licenciamento das patentes pelas universidades.

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 concentragao maior
de patentes em seus portfolios. Verificou, também, que mesmo o NIT com mais depdsitos (total de 491
pedidos), havia licenciado apenas 11,20% de patentes (55 pedidos).

Segundo o relatério de 2016 (Forum 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 instituicGes publicas, 11 instituicdes privadas e 1 organizagdo social), 12 instituicOes
realizaram contratos de licenciamento no ano de 2016 e apenas 16 receberam receitas advindas dos
acordos de licenciamento. Isso em um montante arrecadado de mais de R$17 milhdes, sendo mais de
51% dessa receita de apenas uma ICT. Ainda, segundo FORTEC (2018), 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 protecao de PI. J& em relacdo aos acordos que geraram receitas em 2016,
a média foi de 41,9 licenciamentos a cada 1000 pedidos nacionais de protecéo de PI.

No Formuléario para InformacBes sobre a Politica de Propriedade Intelectual das InstituicGes
Cientificas e Tecnologicas do Brasil - FORMICT, (Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicagdes [MCTIC] 2019), das 297 instituicfes que participaram da pesquisa, apenas 59 possuem
contratos de transferéncia de tecnologia, dessas, 39 sdo instituicGes publicas. Em relagéo 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 tras vantagens econdmicas para a institui¢do, uma vez que
permite retornos financeiros. Porém, como visto anteriormente, poucas organizagdes conseguem,
efetivamente, comercializar suas tecnologias e, as que o fazem, ainda assim, transferem um porcentual

baixo de seus bancos de patentes.

Avaliacdo dos Portfélios de Tecnologias
As instituigdes tém apresentado um extenso banco de patente, cuja maioria das tecnologias ndo
foram licenciadas e que geram custos de manutencéo, devido ao grande volume de pedidos de patentes.

Em 2016, segundo FORTEC (2018), o valor médio despendido com taxas de manutenc&o, por ICT, foi
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de R$38,4 mil e, segundo MCTIC (2019), em 2017 foram gastos mais de R$6 milhdes nas instituicdes
publicas. Sem falar que a falta de avaliacdo periddica 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 t€ém gerado acaba por demandar
uma eficiente gestdo dessa carteira, haja vista o objetivo de transferir tecnologia para 0 mercado, em
beneficio da sociedade, e ndo acumular ativos de propriedade intelectual que apenas geram despesas
para a instituicdo (Martins, Torkomian, Varrichio, Ferreira, & Gestic, 2017, p. 17).

A gestdo da carteira de patentes pode ser uma acao estratégica, principalmente para as empresas,
como forma de aumentar o valor comercial do portfélio, utilizacdo das patentes como informacéo
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 portfdlio de patentes auxiliaria para a
diminuicdo de gastos com patentes nas instituicGes. Na literatura, encontramos diversos estudos sobre
avaliagdo do portfélio de patentes como forma de gerar valor & carteira de tecnologias e que utilizam
indicadores como vida (til da tecnologia, abrangéncia geogréafica, amplitude de escopo e produtos
estratégicos da organizacdo titular da propriedade intelectual (Conley, Bican, & Ernst 2013; Enst,
Conley, & Omland, 2016; Grimaldi, Cricelli, Giovanni, & Rogo, 2015; Hsieh, 2013; Wang, Garcia,
Guijarro, & Moya, 2011; Wang & Hsieh, 2015).

Porém, poucos sdo os estudos encontrados sobre modelos de avaliacao de portfolio para NIT’s. Em
Brito e Fausto (2015), Gama, Toledo, Eberhart e Widener (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, criagdo 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 séo feitas
avaliagBes periodicas dos portfolios de patentes, a cada 3 e 12 meses respectivamente. Na avaliacdo sdo
considerados pontos como inviabilidade econémica e baixo potencial de mercado na sua vigéncia (ndo
foram apresentados mais detalhes de como a avaliagdo desses pontos é feita). A analise é feita por
membros internos das universidades e dos escritorios de transferéncia de tecnologia, além de consultores
externos, que sdo contratados para analisar o mercado e o valor das tecnologias (Brito & Fausto, 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 pela Universidade do

Texas — Texas Agricultural & Mechanic University - TAMU.
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A ferramenta é apresentada em forma de um formulario, que permite avaliar, de forma imediata
através de gréafico, os fatores comerciais da tecnologia ao avaliar o potencial geral de sucesso na
transferéncia da invencgdo para a indlstria. Sdo verificadas questdes sobre a propriedade intelectual da
tecnologia; o estagio de desenvolvimento; a capacidade de protecéo; os inventores e mercado. Ao final
é, ainda, possivel incluir outros fatores que podem influenciar a capacidade de licenciamento da
tecnologia em andlise. Ao responder as perguntas, os valores sdo 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 questao de inovacgdo no pais, através de dados baseados no nimero de pedidos de patentes depositados
entre 2002 e 2011: Universidade de Sdo Paulo — USP, Universidade Estadual de Campinas —
UNICAMP, Universidade Federal de Minas Gerais — UFMG, Universidade Federal do Parana — UFPR
e Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ. J4 em Gama et al. (2013) e Martins et al. (2017),
foram estudadas boas praticas utilizadas pelas instituicdes paulistas na gestdo de seus portfélios
(Universidade Federal de Sdo 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 prote¢do da invencao e também para
cessao 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 portfdlio de pedidos
depositados, durante a vigéncia de cada tecnologia. Os critérios de analise sdo divididos em cinco
grupos: perfil do inventor (contatos com licenciadores potenciais, disponibilidade do inventor,
experiéncia com protecdo intelectual e experiéncia de mercado), propriedade intelectual (status da
protecdo, validade da protecdo, titularidade, tipo de protecdo, cobertura geogréfica, extensdo da
protecdo, custo de manutencdo da protecdo e avaliacdo de patenteabilidade), potencial de mercado
(licenciadores potenciais identificados, possibilidade de financiamento, aplicacdo comercial,
investimento inicial para producdo, anélise da concorréncia tecnoldgica, anélise comparativa de preco,
andlise da demanda potencial e andlise comparativa de qualidade/funcionalidade), mérito técnico
(possibilidade de desenvolvimentos futuros, risco de contrafacdo e nivel de maturidade tecnoldgica) e
recursos da agéncia (conhecimento sobre o mercado, contatos com licenciadores potenciais, acesso a
especialistas do mercado, acesso a dados do mercado e conhecimento sobre a tecnologia) (Brito &
Fausto, 2015). Na pesquisa ndo foi informado como é feita a analise de cada critério.

Na UFSCar a metodologia foi baseada no programa “Patent Portfolio Management with IPscore
2.2”, do European Patent Office, que permite realizar uma avaliagcdo qualitativa, quantitativa e de
previsao financeira da tecnologia, através de perguntas, cujas respostas correspondem a uma pontuacao.

Os fatores avaliados sdo: fatores impeditivos (Anvisa, Conselho de Gestdo do Patrim6nio Genético -
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CGEN, institucional ou técnico); status legal (vigéncia, reivindicagdes, cobertura geogréfica); aspectos
tecnoldgicos (grau de inovacdo, maturidade da invencdo, nivel de investimento); aspectos
mercadolodgicos (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).

As tecnologias permanecem no portfolio de patentes se, apos a anélise, somarem trinta e seis ou
mais pontos. Caso o resultado seja trinta e cinco ou menos pontos, segue para analise 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 analise do portfélio é
realizada apds cinco anos de seu deposito e, caso a metodologia aplicada indigue pela continuidade da
patente, esta sera avaliada a cada ano, consecutivamente, até que seja licenciada ou sua pontuagdo
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 é feita, também, através de critérios pré-estabelecidos. Essa triagem é realizada
pelaequipe do NIT, que apos realizar um estudo de mercado, responde guestionamentos da metodologia.
S&o quatro grupos critérios: tecnologia (diferencial, potencial, estadgio de desenvolvimento); mercado
(abrangéncia, valor); critérios gerais (titulares, atualidade da tecnologia); e critérios boénus (impacto e
protecdo). Cada critério tem um grupo de perguntas que equivale a uma nota e um peso na somatéria
final (Quadros 1).

Quadro 1 - Critérios de Avaliacdo da Triagem de Tecnologias da Inova Unicamp

. - Notas
Critérios de avaliacdo crescentes Peso %
1) Workaround e infringimento Da@ 3
2) Diferencial da Tecnologia ) a(®) 3
Tecnologia | 3) Estagio de Desenvolvimento ) a(®) 2 26 %
4) Impacto Financeiro da Tecnologia (1) a(5) 1
5) Amplitude do Mercado & Valor de Mercado 0)a(5) 1
6) Desenvolvimento de produtos a partir da mesma base (1) a @) 3
Mercado tecnoldgica 39%
7) Escopo Geogréfico (1) a(d) 3
s 8) Grupo de Pesquisa ) a(®) 2
g;‘rt:gos 9) Titularidade (1) a (5) 1 2204
10) Atualidade da Tecnologia (1) a(d) 2
BONUS Impacto da Tecnologia 10%
Prote¢éo -10%
TOTAL 23

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 relagéo ao seu potencial tecnolégico e de mercado (Gama et al. 2013).
DIAGNOSTICO DA SITUACAO-PROBLEMA

Este estudo possui natureza descritiva, por ter predominio na anélise de eventos, acontecimentos,

comportamentos (Marconi & Lakatos, 2003). O trabalho utilizou, também, abordagem qualitativa, que requer
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a observacdo de fatos reais, bem como a insercao 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 préprio ambiente de trabalho.

Foram realizadas, também, reunides com a equipe responsavel pela gestdo da propriedade intelectual na
Agéncia de Inovacdo da Universidade Federal do Parana — UFPR, no intuito de coletar informagdes sobre a
atual situagéo do portfdlio de patentes, os obstaculos e dificuldades encontrados para gerir o extenso banco
de patentes e definir, juntamente com a equipe, os melhores pardmetros para o modelo de avaliacdo proposto.

A verificacdo 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 & Thedphilo, 2009). Foram investigados relatérios, manuais e outros documentos com
informacOes sobre patentes e avaliacdo de portfélio em instituigdes de referéncias, no intuito de identificar
critérios utilizados para o modelo de avaliagdo. Foram levantados, também, os ndmeros até o més de agosto
de 2019, referentes as tecnologias e contratos de licenciamentos, além de dados de 2018 com as despesas de
manutencao 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 o mesmo fenémeno de estudo (YIN, 2010).
Assim, as informacdes coletadas na literatura, sobre os modelos de avaliagéo utilizados nas institui¢ces, 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 estruturacdo do modelo apresentado a Agéncia de Inovacdo UFPR, observando a realidade do ambiente
estudado, e dispostos em uma planilha Microsoft® Office Excel, com uma formatagdo simples e de fécil
manuseio, a fim de facilitar sua aplicacéo.

A metodologia sera apresentada a instituicdo no inicio de 2020 e, caso a mesma decida pela adocao da
proposta, serdo seguidos 0s seguintes passos para implantacéo:

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 correcdes, se Necessarios.

Na sequéncia a implantagdo do modelo, ou seja, a execugdo propriamente dita, onde as tecnologias
contidas no portfélio 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 implantacdo, por ser uma metodologia simples e de facil utilizagao.

Na avaliacdo de resultados, apds 6 meses de utilizacdo da ferramenta, ocorre a aprovacdo € 0
aprimoramento do modelo proposto. Podem ser avaliados, dentre outros indicadores, o indice de sucessos e
aevolucdo do nivel de maturidade. Essa etapa de avaliacdo de resultados fornecera elementos para divulgacao

dos beneficios alcangados com a implantagdo do modelo de gestéo de projetos.
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Anélise da Situacao-Problema e Proposta de Intervencéo

Para realizar a analise dos modelos ja aplicados em outras instituicdes, foram coletadas informaces
relacionadas com a metodologia e critérios utilizados, bem como a busca na literatura, com estudos ja
realizados sobre o tema. ldentificaram-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 avaliacdo das
tecnologias, que foi desenvolvido especificamente para utilizagdo nas areas de Ciéncias Bioldgicas e Fisica.

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

Ambos o0s programas identificados acima sdo de facil utilizacdo e com funcionalidades interessantes,
porém, ndo atendem a demanda da Agéncia de Inovacdo UFPR, que é realizar uma andlise 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 capacitacao para realizar a valoragdo de
tecnologias e analise de mercado, sem contar que o portfolio de patentes é constituido por tecnologias de
varias areas, sendo necessario, para avaliacdo de cada uma delas, pelo menos um técnico de cada area.

Foram definidos nove critérios, baseados no programa IPscore 2.2 e na metodologia criada pela
Unicamp, separados em trés grupos: tecnologia (vigéncia da tecnologia, reivindicacdes, nivel de maturidade
tecnoldgica e tipo de inovacao), mercado(abrangéncia e potencial atual) e critérios gerais (titularidade, copia
e infracdo e licenciamento).

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 avaliar as patentes apds cinco anos, contados do seu
dep6sito, uma vez que a vigéncia de um pedido de patente de invencéo € de vinte anos.

Alguns fatores utilizados em outras instituicdes fogem da realidade do ambiente de estudo, como é o
caso de critérios que avaliam o mercado, ja que um estudo mercadoldgico, para avaliar a tecnologia e seu
potencial no mercado exige equipe especializada para tal. Assim, considerando a importancia do critério
mercadolégico, mas ainda assim observando as limitagdes da equipe, foram incluidos critérios de mercado,
possiveis de serem mensurados pela equipe e que entram como pontuacdo bonus na avaliacéo.

Apo6s validacdo dos critérios citados acima, com a equipe da Agéncia de Inovacdo UFPR, foram
excluidos alguns itens que ndo seriam possiveis de avaliacdo, devido as limitacdes existentes ja mencionadas

anteriormente. Mantiveram-se, assim, 0s critérios apresentados no Quadro 1 e suas respectivas questdes.
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Quadro 1 - Modelo de Avaliacao de Portfolio de Patentes da UFPR

A. Tecnologia
Critérios de Avaliacéo Pontos

Al. Tempo que a Patente ainda tem de Vigéncia (considerando 20 anos da data do dep0ésito)

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

Reivindicacfes muito consistentes 10
Reivindicacfes abrangentes 9
Reivindicacdes razoavelmente amplas 6
Reivindicag@es restritas 3
Reivindicagdes muito restritas e especificas 1
A3. Nivel de Maturidade Tecnoldgica

Avangado - se encontra em fase avancada, com aplicaces identificadas e testadas 10
Intermediario - se encontra em fase de testes para confirmagao das aplicacGes 5
Inicial - se encontra em fase de pesquisa, as aplicacdes 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 10
UFPR + 1 titular 8
UFPR + 2 titulares 6
UFPR + 3 titulares 3
B2. Cdpia e infracao
Dificil reproducéo e facil deteccéo de infringimento 10
Dificil reproducéo e dificil detec¢do de infringimento 8
Féacil reproducdo e facil deteccdo de infringimento 4
Féacil reprodugdo 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
Né&o 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).
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Com base nas metodologias estudadas na literatura, foram selecionados nove critérios utilizados
nos modelos encontrados, conforme apresentados no Quadro 1. 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 classificagdo de cada pedido de patente
que serd analisado.

Para realizar a avaliacdo das tecnologias, utilizando o modelo proposto no Quadro 1, deve-se
considerar cada critério e sua pontuacao correspondente para o calculo dos pontos, que vai de uma escala
de 0 a 10. 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 questdes mercadolégicas. 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, serd
necessario conhecimento minimo dos termos e critérios utilizados.

No grupo A, as respostas as questdes podem ser encontradas nos préprios documentos de depdsito
da patente ou com os inventores. O primeiro critério a ser avaliado é 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 recebera, sendo 10
a maior pontuacéo, 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 (questdes que serdo verificadas nos proximos critérios da planilha). Pois, nesses casos, 0
tempo de vigéncia da patente ndo serd téo relevante quanto o status da mesma.

Em seguida, deve ser analisado o quadro reivindicatério da tecnologia, considerando que, quanto
mais amplas e consistentes as reivindica¢fes, maior a pontuacdo sendo, também, 10 o maior valor.
Analisar esse critério € importante para a avaliagdo da tecnologia pois, o quadro reivindicatério “delimita
as peculiaridades sobre as quais o titular terd direito de exclusividade, se a patente for concedida”
(Jungmann, 2010, p. 30). Segundo Lanjouw e Schankerman (2004), as reivindicacGes indicam a
importancia tecnolégica da inovagéo.

O proximo critério refere-se ao grau de desenvolvimento, onde a tecnologia que se encontra em
testes e aplicages avangadas recebe mais pontos, de um méaximo de 10. Este critério é baseado em um
padrdo de mensuragao 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 evolugao, programar o trabalho a desenvolver e 0 orcamento necessario para
tal (Gil, Andrade, & Costa, 2014). E como ultimo critério do primeiro grupo, tem-se o tipo de inovacao
gue a tecnologia representa, considerando as de inovagdo radical com mais pontuacdo, uma vez que

“esta associada as mudangas radicais, de ruptura com os paradigmas vigentes, gerando um novo patamar
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tecnoldgico onde se aplica, abrindo toda uma nova gama de possibilidades de desenvolvimento e novos
ciclos de inovagdo incremental” (Audy, 2016, p. 77).

No grupo B, séo trés critérios para analise. O primeiro é referente ao nimero de titulares que a
tecnologia possui. Quanto menos titulares, mais pontos, visto que “quanto maior o numero de titulares,
mais esforco é feito para que haja convergéncias de acGes 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 o0 uso ndo autorizado da mesma. Quanto mais dificil de reproduzir e
mais facil de identificar a violagdo, maior a pontuacao.

Por fim, o Gltimo diz respeito a 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, visto que j& houve casos na instituicdo de pedidos de patentes que, apos
licenciados, tiveram seu contrato cancelado pois, ao realizar os testes para producéo, a empresa que
licenciou detectou problemas com a tecnologia, por ndo apresentar os resultados indicados no relatorio
descritivo, impossibilitando de produzir e comercializar os produtos licenciados. O primeiro e Gltimo
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 informag&o na redagéo da patente.

Por fim, o grupo de critérios bénus, que avaliam questdes mercadoldgicas da tecnologia. Como
citado anteriormente, a equipe do NIT da UFPR tem limitacfes para avaliagdo mercadolégica, uma vez
que requer pessoal capacitado em prospeccao 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
portfélio, j& que os pontos bdnus séo valorados em 10 pontos extras para cada resposta positiva.

Para o calculo dos pontos, foi utilizado 0 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 bonus
sdo adicionados a nota final. Na somatéria 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 cessao de direitos ao inventor ou abandono da patente.

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

Por fim, salienta-se que o cruzamento de informacGes identificadas na literatura, em conjunto com os
dados da institui¢do estudada, permitiu delimitar um modelo para aplicacdo futura no setor, que apoés 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 reducéo de pedidos para manutengdo, com
0 modelo de avaliagdo 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 prospecgao

e licenciamento das tecnologias.
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CONTRIBUICAO TECNOLOGICA

Devido ao constante aumento dos pedidos de deposito de patentes de invengdo, os NIT’s vém
buscando reduzir seus portfélios, no intuito de diminuir custos e manter um banco de tecnologias com
mais potencial mercadoldgico para o licenciamento. A institui¢do, objeto deste relato, esta inserida nesse
cenério. O estudo realizado apontou que poucas instituices Brasileiras realizam a avalia¢do periddica
de seus portfolios, porém, as que adotaram um método, obtiveram bons resultados com o processo.

O objetivo deste relato foi propor um modelo de avaliacdo de portfélio de pedidos de patente e
patentes de invencdo ao NIT da UFPR, que ainda ndo tem um sistema de avaliacdo implantando. Para
atingi-lo, foi necessario encontrar metodologias ja adotados por outras instituicdes de ensino, inclusive
estrangeiras, e desenhar um modelo aplicével a realidade da instituicdo estudada. Para tanto, foram
identificados critérios relevantes para avaliacdo de tecnologias protegidas por patente de invengao.

Foram identificados dois programas gratuitos disponiveis para utilizagdo em avaliacdo de portfolios
de patentes de empresas e institui¢oes, 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 avaliacdo
com apelo mais mercadoldgico da tecnologia, 0 que ndo atende a atual demanda do NIT da UFPR, foco
deste estudo.

Foi constatado, também, que alguns pardmetros empregues nas metodologias estudadas nao se
ajustam ao modelo proposto, devido as restri¢coes que a equipe em questao tem para realizar a avaliacao,
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 institui¢es publicas, mais especificamente na UFPR.
Espera-se, portanto, que o modelo de avaliagdo sugerido & Agéncia de Inovagcdo UFPR, depois de
aplicado, possibilite a reducdo de um namero considerdvel de tecnologias do banco de patentes,
ajudando, de fato, na diminuicéo de custos com a manutenc¢éo do portfélio.

Além da economia de gastos com o banco de patente, a avaliagdo do portfolio de patentes
possibilitara que a universidade disponha de tecnologias com mais chances de licenciamento, trazendo
mais beneficios para a propria instituicdo (com a obtencéo de receitas advindas do licenciamento e que
podem ser destinados a mais pesquisas), e para outras organizac6es e sociedade (que se beneficiam da
inovacdo que € 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 aplicagcdo nos pedidos que, apds
analisados pela metodologia de avaliagédo de portfélios, resultarem na descontinuidade da protecdo ou
cessdo dos direitos aos inventores. Pode-se, também, realizar uma anélise ainda mais profunda para
proposi¢do de um modelo que auxilie o NIT na prospeccéo e licenciamentos de suas tecnologias,

observando as limitagfes que a organizagdo apresenta e as particularidades em uma instituicdo publica.
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