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um papel essencial na concretizacao deste projeto.
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CONTEXTUALIZACAO PARA O MANUAL

Contextualizacao para o manual

Os direitos de propriedade intelectual (Pl) sdo agora amplamente reconhecidos como ativos
valiosos e frequentemente desempenham um papel importante na estratégia de negdcios e
no valor corporativo global. A avaliacdo dos ativos de Pl tem, conseguentemente, crescido em
importancia, uma vez gque estes se tornam uma parte importante do valor de muitas empresas
e um impulsionador de importantes transacdes de mercado.

Dadas as diferentes habilidades envolvidas em qualguer processo de avaliacdo de Pl—como P,
juridico, contabil e fiscal—muitas vezes é desafiador para os diferentes profissionais envolvidos
abordar o processo, a menos gue eles tenham uma compreensdo comum sobre esse assunto.

Para ajudar as empresas a navegar nessa area cada vez mais importante, a ICC desenvolveu
este manual para fornecer uma visdo geral pratica dos principais aspectos da avaliacdo de Pl e
servir como base de conhecimento comum para as diferentes partes envolvidas no processo
de avaliagao.

O manual foi desenvolvido com a ajuda de um grupo de 30 especialistas em diferentes areas
(como impostos, contabilidade, alfandega e propriedade intelectual) de 15 paises para garantir
uma abordagem multidisciplinar e internacional.

A ICC espera gque este manual seja uma ferramenta de referéncia Util tanto para os
profissionais de negdcios quanto para os profissionais de avaliacdo e facilite abordagens
consistentes para a avaliacdo da propriedade intelectual, que se tornou um componente
indispensavel do comércio internacional, do investimento e do desenvolvimento econdmico.
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. Introducdo a avaliacao da propriedade intelectual

A. Avaliacdo de PI: aspectos preliminares

Este capitulo introduz as particularidades, variaveis e propdsitos da avaliacdo de Pl, que a
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como “um processo para
determinar o valor monetario do Pl do ativo, que deve ser separadamente identificavel”.

Uma forma de medir o valor de um ativo é estimar os beneficios econdmicos futuros
esperados que podem ser gerados pelo ativo. Quanto maior o grau de confiabilidade com que
esses beneficios puderem ser medidos ou estimados, mais precisa sera a avaliacao.

E importante notar que os ativos de Pl n&o tém um valor absoluto — eles podem ter resultados
diferentes de avaliacado, dependendo de como podem ser ou como serdo colocados em uso
comercial e por quem.

Além disso, um exercicio de avaliacdo pode ser inerentemente subjetivo. Ha uma série de
fatores que desempenham um papel fundamental na avaliacdo de PI: o beneficio econdmico
esperado geralmente ¢ influenciado por fatores legais (por exemplo, o direito sobre Pl serd
concedido pelo escritorio de patentes), incertezas tecnoldgicas (por exemplo, € a tecnologia
pronta para ser comercializada) e forcas de mercado (por exemplo, como os concorrentes
estdo evoluindo em seus respectivos ativos de PI).

Em poucas palavras, as diferentes variaveis que podem influenciar o valor dos ativos de PI
incluem o seguinte:

> Contexto de avaliacdo: a razdo pela qual a Pl estd sendo avaliada, os beneficios esperados
para serem gerados pelo ativo de PI (por exemplo, entrada no mercado, acesso a tecnologia,
economia de custos etc.), e quem se beneficia (por exemplo, o proprietario dos direitos PI, o
licenciador etc.);

> Tempo: o momento em que a avaliacdo esta sendo realizada, por quanto tempo os direitos
de PI serdo mantidos (considerando, por exemplo, a vida Util da patente ou a duracdo de um
contrato de licenciamento);

> Situacao juridica: Pl registrada e ndo registrada, forca dos direitos de PI, questdes de violacdo;

> Variadveis externas: existéncia de incertezas juridicas, tecnoldgicas e de mercado na estimativa
do beneficio econdmico futuro do ativo de PI;

> Alcance geografico: onde o ativo de Pl serd explorado, onde ele é protegido;

> Outros: questdes tributarias, taxa de juros, entre outros.

Monetiza¢ao de PI

Existem muitas maneiras de os ativos de Pl gerarem beneficios econdmicos. Uma abordagem
€ comercializar um produto protegido por Pl. Um ativo de Pl também pode trazer beneficios
econdmicos ao ser licenciado ou vendido a terceiros, aumentando o poder de negociacédo

do proprietério/licenciado em transacdes realizadas com fornecedores, clientes ou outros
parceiros, proporcionando acesso ao mercado, ou criando barreiras a entrada de concorrentes,
entre outros. Em certos casos, o ativo ndo precisa ser explorado diretamente.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) 8
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Assim, a monetizacdo da Pl pode ser direta ou indireta:

Direta—via marca registrada e afirmacao de patente; negociacao, licenciamento e troca

de PI; a utilizacdo do Pl como garantia para empréstimos ou para garantir financiamento/
investimento; através de merchandising e franchising (no caso de marcas comerciais, designs e
direitos autorais).

Indireta—aplicando os ativos de Pl a produtos ou servicos, que sao vendidos aos clientes.

Cada modo de monetizagcdo tem seu proprio contexto de avaliacdo, estratégia de entrada
no mercado, riscos e vantagens. Por exemplo, reivindicar patente ou marca comercial contra
infratores € demorado e, especialmente no caso de patentes, requer substancial experiéncia
técnica e legal, podendo ser muito caro. No entanto, em muitos casos, a reivindicacao de
patentes ou marcas comerciais nao é realizada como um meio de monetizacdo em si, mas
sim para coibir infratores e garantir a exclusividade para que um produto importante seja
comercializado no mercado onde a possivel infracdo possa ocorrer. Se for bem-sucedido, os
beneficios da exclusividade podem ser significativos.

O licenciamento € uma maneira comum de monetizar Pl relacionado a tecnologia, bem

como PI relacionado com marcas e criagdes. O merchandising € uma forma de licenciamento
gue permite que os proprietarios dos ativos de Pl capitalizem a reputacdo de caracteres ou
logotipos conhecidos (gque podem ser protegidos por direitos autorais, design e/ou marcas
comerciais) licenciando-os para usos diferentes de seu uso original. A franchising inclui o
direito de usar direitos sobre PI, como marcas e designs, e inclui transferéncia de know-how e
uma ampla gama de direitos e obrigacdes. A tecnologia em estagio inicial pode ser licenciada
por institutos de pesquisa e academia para empresas para desenvolvimento adicional ou
dividida em empresas (geralmente inicialmente compostas por professores ou alunos) cujo
patrimoénio € entdo monetizado!

Monetizacdo indireta de Pl é simplesmente a conversdo de Pl em produtos e servicos para os
mercados empresariais ou de consumo. O papel fundamental do Pl neste modo é proteger

0 “preco premium” dessas ofertas. As empresas podem cobrar mais por um produto ou
servico gracas a exclusividade de mercado proporcionada por seus ativos Pl, seja uma marca
protegida por marca registrada, uma tecnologia patenteada ou design protegido. Esses
direitos sobre ativos de Pl permitem gue as empresas oferecam uma oferta exclusiva aos
clientes e diferenciem seus produtos e servicos dos concorrentes.

Propodsitos de avaliacao de PI

A avaliacdo de um ativo de Pl geralmente € um meio para alcancar um objetivo mais amplo. Os
principais propositos para realizar uma avaliacdo de Pl estdo listados abaixo:

Transferéncia de tecnologia > por licenciamento ou venda/compra

Neste caso, o processo de avaliacdo apoia o processo de negociacdo. Como na maioria das
transacdes, o vendedor (ou licenciador) e o comprador (ou licenciado) tém uma perspectiva

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT na sigla em inglés), a Universidade de Cambridge e a Universidade
de Stanford lucraram significativamente com essas atividades. No entanto, alguns estudos sugerem que a alta
rentabilidade é rara, e que, para muitos institutos de pesquisa e universidades, a atividade de licenciamento e spin-off
tem se mostrado apenas ligeiramente rentavel ou mesmo com perdas.
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diferente do ativo de Pl em negociacdo e estimam valores diferentes (devido a informacdes
assimétricas, diferentes expectativas de mercado e até mesmo o uso de diferentes abordagens
de avaliacdo). Durante o processo de negociacdo, as partes terdo como objetivo acordar um
valor de transacdo aceitavel.

> Fusdes e Aquisicoes, empreendimentos conjuntos e aliancas estratégicas

Nessas transacdes, as carteiras de Pl envolvidas podem ter valor econdmico significativo e ser
um dos principais aspectos a serem negociados. Além disso, apods a realizacdo da transacao,
pode ser necessario reavaliar a carteira de Pl para fins contabeis e tributarios.

> Financiamento, garantia de empréstimo bancario

Em algumas situacdes, empresas com carteiras de Pl valiosas (por exemplo, PMEs de
tecnologia; ou na industria cinematografica) podem usar os ativos de Pl como garantia de
empréstimo bancario para financiar o crescimento. Embora alguns credores relutem em aceitar
ativos de Pl como garantia devido a incerteza em torno de sua avaliacdo e liquidez limitada,
eles estdo se tornando mais amplamente aceitos.?

> Uso de seguro sobre ativos de PI

Os custos potenciais de litigio relacionados a Pl continuam sendo uma preocupacao
significativa. Nessa situacdo, as empresas tém a chance de investir em um Seguro de Despesas
Legais (LEI na sigla em inglés) Antes do Evento (BTE na sigla em inglés), fornecendo-lhes
cobertura contra potenciais custos legais futuros. A avaliacdo de Pl € um dos principais
critérios considerados pelas seguradoras na definicdo do prémio.

> Tomada de decisdao de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Ao decidir se devem continuar investindo em Pesquisa e Desenvolvimento, os que tomam a
decisao podem considerar o potencial de qualguer nova Pl para gerar valor econdmico futuro.

> Gestdo de portfoélio

Decisbes como abandonar, licenciar ou manter ativos de Pl podem levar em conta os
beneficios futuros esperados gerados por esses ativos. Embora algumas decisdes possam ser
tomadas com base em uma avaliacdo qualitativa, a avaliacdo também pode ser realizada para
apoiar a tomada de decisao.

> Calculo de danos ou aplicacao de direitos sobre PI

A avaliacdo pode ajudar a formular uma estratégia em resposta a violacdo de direitos de

Pl por terceiros ou quando um ativo de Pl protegido de terceiros é explorado internamente
sem permissao. Dependendo dos resultados de avaliacao, diferentes abordagens podem ser
seguidas, como informar e negociar diretamente com terceiros, recorrer a mecanismos de
mediacdo ou arbitragem ou mesmo acado judicial.

2 Nos EUA, por exemplo, entre 2011 e 2016, quase um milhdo de empréstimos apoiados por Pl foram concedidos por
entidades financiadoras. Os credores do governo na China, Coreia e Cingapura também estdo ativos neste campo —
por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da China prometeu o equivalente a (Falta algo aqui—Nota do tradutor)

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) 10
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Tributacao

Ao avaliar transacdes e estruturas entre empresas de terceiros envolvendo ativos de PI, as
autoridades fiscais geralmente exigem gue os ativos de Pl envolvidos sejam avaliados em
condicdes de mercado,® especialmente no contexto das operacdes em diferentes paises. Na
area de precos de transferéncia, as técnicas de avaliacdo podem ser utilizadas em algumas
circunstancias pelos contribuintes e administracdes fiscais como parte de um dos cinco
métodos de precos de transferéncia da OCDE, ou como uma ferramenta que pode aplicada de
maneira Util na identificacdo de precos em condicdes de mercado.”

Contabilidade, relatérios financeiros e relagdes com investidores

Os ativos de Pl geralmente representam uma parte importante do valor de uma empresa.
Como resultado, as normas internacionais de contabilidade (por exemplo, IASB e IFRS) agora
reconhecem os ativos de Pl como ativos especificos separados do agio, estabelecendo pré-
requisitos e abordagens a serem utilizadas em cada situacao.

As regras internacionais de contabilidade® especificam que os ativos intangiveis (incluindo
ativos de PI) inicialmente sdo medidos pelo seu custo.? Se um ativo intangivel for adquirido
como parte de uma combinacdo de negodcios, o custo do ativo é definido como seu valor justo
na data da aquisicao.

Nos anos subseqguentes, as entidades continuam a contabilizar o ativo intangivel ao custo,
deduzido de qualquer amortizacdo e quaisquer perdas com desvalorizacdo do ativo
(impairment).” A mensuracdo do valor recuperavel procura assegurar gque um ativo ndo seja
registrado nos livros da entidade por valor maior do gque o valor recuperavel do ativo.® Valor
recuperavel é definido como o maior valor entre o valor justo do ativo menos o custo de
aliena¢do e o valor em uso do ativo.®

O conceito de valor justo é, portanto, central para a avaliacdo de ativos de Pl sob as regras
internacionais de contabilidade. O IFRS 13 define valor justo como “o preco gue seria recebido
para vender um ativo... em uma transacdo ordenada entre participantes do mercado na

data de mensuracdo”. As regras reconhecem gue nem sempre € possivel encontrar precos
comparaveis no mercado, e que tais precos podem precisar que sejam estimados. Para fins de

O principio de plena concorréncia estabelece que as transacdes devem ser avaliadas como se tivessem sido realizadas
entre partes n&o relacionadas, cada uma agindo em seu proprio interesse. Veja Glossario de Termos Estatisticos da
OCDE, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7245>.

Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, julho de 2017, s. 6.153. p. 301, <https:/read.oecd-ilibrary.
org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-
en#fpagel>.

Incluido nas Normas Internacionais de Contabilidade (IAS — de 1973 a 2001) e no International Financial Reporting.
Normas (IFRS — desde 2001)—Leitores e profissionais também precisardo considerar quaisquer padrdes contabeis
locais que possam ser aplicaveis, por exemplo, US GAAP, UK GAAP, Deutsche Rechnungslegungs Standards, para
mencionar apenas alguns.

IAS 38.

Se houver um mercado ativo para os ativos intangiveis (por exemplo, quotas de producéo, licengas de pesca, licencas
de taxi), a empresa pode optar pelo modelo de reavaliacédo, que se baseia no justo valor — IAS 38.75.8 IAS 36.

IAS 36.

“Valor em uso” € o valor presente dos fluxos de caixa futuros do ativo ou de sua unidade geradora de caixa.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) n
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tais estimativas, o IFRS menciona as mesmas técnicas de avaliacdo amplamente utilizadas que
descrevemos neste manual: abordagem de custo, abordagem da receita e abordagem
de mercado.

Outras situacoes

De acordo com a OMPI, a doacédo de ativos de Pl para instituicbes de caridade aumentado.
Além do proposito beneficente, em muitos paises, os doadores tém acesso a beneficios fiscais,
que podem ser baseados no valor do ativo de Pl no momento da doacdo. Os pré-requisitos e
limites de tais beneficios fiscais dependem da jurisdicdo.

Os ativos de Pl também podem ser transferidos através de heranga, com base em um
testamento ou leis de heranca.

Quando uma jurisdicao tem que dividir o espolio residual entre os beneficidrios, os bens de Pl
sdo avaliados para efeitos da divisao.

Padroes de avaliacao de PI

A crescente importancia dos direitos de Pl como ativos negociaveis para a maioria das
corporacées tem sido acompanhada, entre outras, por mais atencdo dada a transparéncia e
precisdo no processo de avaliacdo. Isso resultou, nos Ultimos anos, na introducdo de diferentes
normas e/ou diretrizes em diversas jurisdicdes.

Os padrdes representam uma estrutura basica a ser considerada ao avaliar o valor monetario
dos direitos de Pl—as abordagens de avaliacao, os principios e fatores a serem ponderados ao
avaliar diferentes tipos de ativos. Eles fornecem orientacdo aos especialistas que realizam a
avaliacdo e ajudam os usuarios do relatorio de avaliacdo a entender a abordagem de
avaliacdo subjacente.

A nivel internacional existem varios organismos de definicdo padrdo amplamente conhecidos,
como a International Organization for Standardalization (ISO na sigla em inglés)’°, a
Organizacdo para a Economia, Cooperacdo e Desenvolvimento (OCDE), o Conselho
Internacional de Normas Contabeis (IASB na sigla em inglés) ou o /nternational Valuation
Standards Council (IVSC). Além dos organismos internacionais, algumas organizacdes
regionais, como o CEN (Comité Européen de Normalizacdo), e nacionais, como o Deutsches
Institut fir Normung (DIN), a Association Francaise de Normalisation (AFNOR), a British
Standards Institution (BSI), o Institut der Deutschen Wirtschaftspriufer (IDW) e o Austrian
Standards Institute (ASI) também estabelecem padrdes aplicaveis ao ativo de Pl.

10

Em relacdo as marcas, as normas relevantes incluem a ISO 10668 e a ISO 20671 (ambas sobre Avaliacdo de Marcas).
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Abordagens de avaliacao de ativos de Pl e
metodologias subjacentes

Visao geral

Diferentes técnicas sdo usadas na avaliacéo de ativos de PIl, embora geralmente compartilhem
conceitos e principios semelhantes em suas raizes. A maioria das instituicdes e profissionais em
todo o mundo reconhecem algumas metodologias como 0os modelos mais precisos, objetivos
e defensaveis para aplicar no processo de avaliacdo de PlI.

Nessas metodologias comumente utilizadas, a avaliacdo de Pl € um estudo interdisciplinar e
multidisciplinar, no qual o processo de avaliacéo de ativos de Pl — por natureza “inovador”

e “diferente”"—requer uma investigacdo e compreensdo abrangentes do(s) ativo(s) em
estudo e de quaisquer outras condicdes diretas ou indiretas que possam afetar — positiva ou
negativamente — o valor do ativo(s).

Os métodos de avaliacdo de Pl podem parecer muito simples a primeira vista. Na verdade, eles
ndo sao dificeis de entender em si mesmos; a complexidade esta na execucdo dos metodos, o
gue exige a expertise do avaliador.

Esses métodos podem ser geralmente divididos em dois grupos: metodos qualitativos e
guantitativos de avaliacdo. No contexto das patentes, por exemplo, os métodos de avaliacdo
gualitativos tentam classificar e pontuar patentes com base em fatores como a forca e
amplitude dos direitos de patente e sua seguranca juridica. Métodos de avaliacdo quantitativa
tentam calcular o valor monetario das patentes, incluindo trés abordagens principais.”?

A abordagem de custos;
A abordagem da receita;
A abordagem do mercado.

Cada um desses métodos pode apresentar uma série de variacdes, cuja aplicabilidade deve ser
decidida pelo avaliador com base nas circunstancias particulares do ativo.

“Embora existam diferencas entre avaliacdes para fins de precos de transferéncia e fins
financeiros, em ambos os casos o processo de avaliacdo “devera utilizar mercados para
comparacdo semelhantes ao que o ativo de Pl em questdo esta™. Mesmo em diferentes
cenarios de avaliacdo, as informacdes e as abordagens utilizadas para chegar a uma conclusdo
objetiva de valor sdo semelhantes”.

Das trés abordagens de avaliacao, talvez a menos utilizada seja a abordagem de custo, pois
as expectativas de valor geralmente excedem o custo de criacdo de um direito sobre Pi. Na

Veja o relatorio final do Expert Group on Intellectual Property Valuation (2013), p. 12, Comissao Europeia, <https:/
publications.europa.eu/s/138f>.

Ver Valuation and Exploitation Of Intellectual Property — STI Working Paper 2006/5, pp. 24-26, <https:/doi.
org/101787/18151965>.

Consulte A criacado da ponte entre os precos de transferéncia e a avaliacdo dos intangiveis (2016), <http:/www.
markspaneth.com/insights/service/creating-the-bridge-between-transfer-pricing-and-the-valuation-of-intangible>.
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abordagem de mercado, a principal dificuldade estd em encontrar informacdes confidveis
sobre transacdes ou avaliacdes comparaveis.

Na abordagem de mercado, a principal dificuldade estd em encontrar informacdes confiaveis
sobre transacdes ou avaliacdes comparaveis.

A abordagem da receita tende a ser a abordagem mais utilizada. Requer estimar fluxo de caixa
descontado. Estimar o desempenho futuro € um exercicio altamente subjetivo, e o avaliador

se esforca para verificar todas as suposicoes e trazer o maximo de imparcialidade possivel

a0 processo.

Analises preliminares

Se um direito sobre Pl ndo contribuir para a criacdo de beneficios econdmicos, ele pode ndo
ter valor financeiro. Antes de investir os recursos em um exercicio de avaliacdo abrangente, é
necessario, portanto, fazer algumas consideracdes preliminares.

A primeira coisa a considerar € se o ativo de Pl pode ser identificado separadamente de outros
ativos, mesmo gque o ativo de Pl ndo esteja formalmente registrado. Deve haver evidéncias

da existéncia do direito PIl, como registro de marca, patente, contrato de licenca, know-how
técnico bem documentado etc. O software gerado internamente é normalmente identificado
nas demonstracdes financeiras sob padrdes contdbeis internacionais. Além disso, deve ser
possivel identificar o fluxo de geracdo de receita a partir do direito sobre Pl, separadamente da
contribuicdo de outros ativos utilizados no negdcio.

Tendo estabelecido se o direito sobre Pl é separadamente identificavel, dois fatores
importantes que influenciam a capacidade do ativo de Pl de contribuir para a criacdo de
resultados futuros devem ser considerados: a forca da protecdo legal — o direito sobre PI
geralmente deve ter alguma forma de protecdo legal e ndo ser de dominio publico — e a forca
do direito de Pl no mercado.

Forca juridica

O valor tenderd a diminuir se for provavel que um direito sobre Pl seja questionado, ou se for
facil para um concorrente copiar o item sobre o qual recai o direito. O mesmo acontece se

for muito dificil ou caro combater quaisquer infracdes. Também € importante verificar se o
direito sobre Pl pode ser registrado e, em caso afirmativo, se ele foi registrado em todas as
jurisdicdes relevantes, e se esses direitos tém uma duracdo limitada (por exemplo, as patentes
geralmente expirardo 20 anos apods o depodsito). Ao avaliar um direito sobre Pl em um contrato
de licenciamento, os principais fatores a considerar sdo a duracdo, exclusividade e escopo da
licenca (produtos/servicos cobertos e escopo territorial).

A forca legal das patentes

A avaliacdo de uma Unica patente, ou de portfdlio de patentes, € um
exercicio complexo, pois a forca legal de uma patente mudara ao longo de
sua vida, assim como seu valor.
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Antes da patente ser concedida, o valor do pedido de patente pode flutuar,
dependendo, por exemplo, se o direito prioritario e/ou a rota do Tratado de
Cooperacao de Patentes sdo usados para depositar o pedido em jurisdicdes
adicionais e se a patente é concedida com todas as reivindicacdes como
registradas.

O valor de uma patente ainda pode flutuar significativamente uma vez que
tenha sido concedida, pois uma patente pode ser contestada, resultando
possivelmente em sua revogacao, que pode ser apelada. Além disso, como
oS escritdrios de patentes sdo independentes, obter uma patente de um
escritério ndo garante que outros decidam o mesmo. A existéncia de
processos judiciais, e seus desfechos, também influenciaréo o valor (assim
como 0s custos contenciosos significativos incorridos). Por fim, o valor
também é determinado pelo nimero de anos restantes antes da expiracdo
da patente.

Os parametros acima descritos devem ser considerados em conjunto com
outros parametros nao legais de avaliacdo das patentes, como a vantagem
competitiva ao produto ou processo adicionado pela invencao.

Forca de mercado

Em suas andlises de negdcios e planos de longo prazo, as empresas avaliam sua forca de
mercado e buscam maneiras de proteger e aumentar sua participacdo no mercado de forma
lucrativa. A avaliacdo de um direito de Pl usa uma abordagem semelhante: os ativos Pl estdo
cada vez mais no centro de qualquer estratégia corporativa bem-sucedida. Ao contemplar
se investir no novo ativo de Pl ou manter o ativo existente, as empresas enfrentam as
seguintes questodes:

Existe um mercado de produtos ou servicos comercializados sob os direitos de PI? Qual é
o tamanho e o valor do mercado? O mercado esta crescendo? Qual é a provavel taxa de
crescimento a longo prazo?

Quem sdo os concorrentes e potenciais concorrentes? Qual é a potencial participacdo
de mercado?

O direito sobre Pl apresenta uma barreira a entrada de novos concorrentes? Os concorrentes
novos ou existentes podem facilmente trabalhar sobre o direito de PI?

No caso de novos produtos ou servicos, eles estao prontos para o mercado? Quais sdo 0s
investimentos necessarios para que estejam?

Os produtos ou servicos derivados dos direitos sobre Pl podem ser expandidos para novos
territorios ou aplicados a novas faixas de produtos ou servicos? A gue custo e em gue prazo?

Quanto suporte de marketing e vendas € necessario para manter e aumentar a participacdo
de mercado?

Qual é o risco de produtos ou servicos se tornarem obsoletos devido aos avancos tecnoldgicos
ou mudancas nas tendéncias ou no comportamento do cliente?
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Existe o risco de novas legislacdes ou regulamentos que impactem a capacidade de
comercializacdo dos produtos ou servicos?

Essas consideracdes de mercado serdo diferentes em cada negocio. Frequentemente, o
avaliador receberd estimativas do proprietario do ativo de Pl e precisara ser capaz de revisa-las
objetivamente. O especialista em avaliacdo também tem acesso a informacdes de mercado e
do setor de fontes independentes que ajudam a verificar a veracidade dos dados fornecidos
pelo proprietario do ativo de PlI.

Antes de aplicar qualguer um dos métodos de avaliacdo, também é importante entender

de qual perspectiva a avaliacdo estd sendo realizada. Por exemplo, um comprador de uma
empresa pode ver um valor de sinergia nos direitos de PI, enquanto tais sinergias ndo estariam
presentes em uma avaliacdo independente, e podem n&o ser levadas em consideracdo no
contexto de avaliacdo de danos em processos judiciais.

As abordagens

i. Abordagem de custo

A abordagem de custos baseia-se no principio econdmico da “substituicdo”, que afirma que
um investidor ndo estara disposto a pagar um preco maior por um ativo sobre Pl do que

o custo implicito de adquirir, produzir ou desenvolver um ativo de Pl semelhante capaz de
produzir o mesmo valor econdmico.

Dentro da abordagem de custo pode-se distinguir entre:
0 método de custo histérico, que leva em consideracdo os registros contabeis do proprietario

do ativo de Pl para estabelecer o custo real da criacdo e desenvolvimento do ativo de Pl;

o método de custo de reproducéo (ou replicacdo), que olha para o custo total, a precos atuais,
do desenvolvimento de uma réplica exata do ativo de PI; e

o método de custo de substituicdo, calculando o custo, a precos atuais, de criar um ativo que
forneca a mesma funcionalidade ou utilidade do ativo de Pl original, mas que devido a novas
tecnologias pode realmente ir além do direito de Pl original.

Uma vez que tende a ser relativamente objetivo, baseado em fatos e consistente, a abordagem
de custos geralmente ajuda a estabelecer um “piso” nas estimativas de avaliacdo de PI. Nesta
abordagem de baixo para cima para a avaliacdo de PI, os principais insumos sao 0s custos

gue serdo incorridos para criar, proteger, melhorar, produzir e comercializar um ativo de P,

por exemplo:

Custos de Pesquisa e Desenvolvimento (por exemplo, pessoal, infraestrutura, design, materiais,
viagens, bancos de dados);

Custos de protecdo e a geracdo de receita de Pl (por exemplo, honorarios advocaticios, taxas
de escritdrio de patentes, taxas de licenciamento, taxas de pool de patentes);

Custos de producéao (por exemplo, equipamentos de capital, prototipagem, certificacéo,
manutencao e suporte);

Custos de gestao (por exemplo, gestao de projetos, desenvolvimento de negdcios);

Custos regulatoérios (por exemplo, conformidade de padrdes, ensaios, testes).
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Outros insumos para a abordagem de custos podem incluir o grau e a taxa de obsolescéncia
do ativo de PI (para calcular a depreciacado), a vida Util do ativo de PI (para calcular a
amortizacdo), o custo de criar ou comprar um ativo de PI de funcionalidade ou utilidade
semelhante, o custo de oportunidade do capital, custos histdricos etc. Vale ressaltar que a
obsolescéncia de um ativo de Pl pode ser fisica, funcional e/ou econdmica — e pode impactar
significativamente a avaliacdo ao longo do tempo. Para ativos de PI protegidos por patentes, a
abordagem de custos também pode incluir a afirmacdo de patentes e os custos de litigio, que
provavelmente serdo incorridos durante a jornada de comercializacdo de Pl.

Dado o papel central que os dados historicos e comparaveis desempenham na abordagem de
custos, os avaliadores devem considerar:

> Demonstracdes financeiras histdricas e custos historicos de desenvolvimento e manutencéo de
ativos de PI;

> Sensibilidade dos custos as mudancas na receita, precificacdo, despesas de capital,
rentabilidade etc;

> Sensibilidade a atrasos em pesquisa, desenvolvimento, prototipagem etc.;

> Taxas de obsolescéncia impulsionadas pela concorréncia, novas tecnologias, mudancas nas
necessidades dos clientes etc.
Em resumo, a abordagem de custo para a avaliacdo de Pl é rica em dados e relativamente
objetiva se aplicada corretamente. Ela pode ndo capturar a criacdo de valor, mas é, no entanto,
um componente importante de qualguer exercicio de avaliacdo de ativos de Pl.
As principais vantagens sao geralmente consideradas as seguintes:

> Objetividade e baseado em fatos;

> ampla aceitacdo como um método valido de avaliacdo.
No entanto, algumas desvantagens a serem tomadas em conta s&o:

> O custo pode ser uma ma indicacéo de valor;

> Essa abordagem muitas vezes implica que todos os custos e despesas relacionados ao ativo
de Pl estdo criando valor — o que quase certamente nem sempre € 0 caso — por exemplo,
a dificuldade de alocar custos de pesquisa fundamental em estagio inicial para ativos
especificos;

> Essa abordagem ndo considera se o ativo de Pl é capaz de gerar renda — se 0s altos custos
sao incorridos para criar um ativo de Pl com baixo potencial comercial, um comprador ou
licenciado ndo estaria disposto a confiar na abordagem de custo para avaliar o ativo;

> Por outro lado, se o custo de criacdo for baixo e o verdadeiro potencial comercial do ativo de
Pl for alto, o vendedor ou licenciador também n&o gostaria de confiar na abordagem de custo.
As diretrizes de precos de transferéncia da OCDE nao recomendam essa abordagem para
estabelecer valor para fins fiscais, exceto em algumas circunstancias limitadas, como software
gerado internamente

14 Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, julho de 2017, s.6.142, pagina 295, <https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-
2017-en#pagel>.
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Em geral, a abordagem pode ser Util nos casos em gue o objetivo € obter o valor certo ou
preco justo para transacdes de venda ou compra de ativos Pl recém-criados ou simplesmente
para descobrir o custo de tal Pl recém-criado. Além disso, muitas vezes é usado para avaliar
o software inicial. Outros exemplos de possiveis usos para essa abordagem incluem casos

em que o ativo de Pl é usado por um proprietario com conhecimento e dados suficientes
para auxiliar o avaliador na estimativa do custo, ou casos em que o ativo de Pl faz parte do
processo de producdo de renda, mas ndo gera nenhuma renda por si s6, como manuais,
procedimentos operacionais ou treinamento de funcionarios.

ii. Abordagem da receita

A abordagem da receita para a avaliacdao de Pl baseia-se na premissa de que o valor de uma
empresa ou de um ativo empresarial emana do rendimento que o negdcio ou ativo pode

gerar para o investidor — o valor de um ativo empresarial equivale aos ganhos estimados que
o ativo pode produzir (na forma de renda adicional ou custos evitados) ao longo de sua vida
produtiva. O tempo e a quantidade de ganhos sdo estimados para a vida produtiva do ativo
intangivel. Esses ganhos sdo descontados na data de aquisicdo de ativos usando uma taxa que
reflete o custo de retorno de capital ajustado para o risco do fluxo de lucros futuros.

Os dois métodos primarios utilizados nesta abordagem sdo o método de fluxo de caixa
descontado (DCF na sigla em inglés), pelo qual a renda adicional do ativo de Pl € medida
na forma de fluxo de caixa, e 0 método de assisténcia de royalties (RFR), que mede o
custo evitado.

O método DCF estima o fluxo de caixa futuro de um ativo de Pl pela vida produtiva
(econdmica) estimada do ativo, e desconta esse fluxo de caixa para um valor presente na

data da aquisicdo. Os fluxos de caixa futuros sdo calculados ano a ano por tantos anos quanto
viaveis (por exemplo, 5 ou 10 anos), e se a vida econdmica do ativo de PI for maior do que isso,
entdo o avaliador normalmente aplicard o calculo do valor terminal.

O método RFR desconta pagamentos hipotéticos de royalties futuros. Ele pode usar as
mesmas receitas e projecdes de custos usadas na modelagem DCF. Se o Direito sobre PI
estava anteriormente sob licenca, a mesma taxa de royalties pode ser aplicada; se esse ndo

for o caso, uma taxa comparavel paga no mercado pode ser identificada. Existem empresas
com acesso consideravel a taxas de royalties e certos sites fornecem acesso aos assinantes
aos bancos de dados de royalties. As taxas de royalties comparadveis devem ser ajustadas para
quaisquer diferencas, como escopo territorial, exclusividade, duracao, nivel de suporte técnico,
marketing ou outros, bem como diferencas na relativa forca de mercado e na forca juridica dos
direitos que estdo sendo considerados.

A vida econdmica de um ativo intangivel termina quando ndo é mais rentavel usar o ativo,
ou € mais rentavel usar um ativo intangivel diferente no negocio. A vida econdmica de
muitos ativos intangiveis € geralmente mais curta do que sua vida juridica. Enquanto a vida
econdmica dos ativos tangiveis € bem definida, determinar a vida econdmica de um ativo
intangivel é mais subjetivo.

A determinacédo da vida econdmica € particularmente dificil para o ativo de Pl de alta
tecnologia, uma vez que é diretamente impactada por custos adicionais de desenvolvimento,
a substituicdo do produto/servico, o custo de entrada no mercado, o tempo de vida dos
produtos relacionados (por exemplo, hardware de computador em caso de ativos de
software). O valor do ativo de Pl muitas vezes se degrada ao longo do tempo, de modo
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gue a estimativa de ganhos deve considerar guando a degradacdo comeca (lag), a taxa de
degradacéo (slope) e o valor final (tall). A taxa de degradacdo pode depender dos ciclos
internos de desenvolvimento de produtos e do histérico de vendas de versdes anteriores
do produto.

Aplicabilidade das abordagens de avaliacdo da receita

A confiabilidade dos métodos da receita depende da confiabilidade das projecdes de ganhos
futuros na forma de fluxo de caixa (DCF) ou custos evitados (RR na sigla). As abordagens

de avaliacdo de renda funcionam melhor para empresas com fluxos de caixa positivos,
projecdes relativamente confidveis e proxies de risco relevantes,”® que reduzem o risco de
subjetividade das projecdes de ganhos necessarias. Eles sGdo menos apropriados para negocios
problematicos, aqueles com Pl n&o utilizado, mas valioso, e para ativos de Pl que ndo geram
fluxo de caixa atualmente. Avaliacdes ex ante baseadas no método de renda s&o mais
adequadas para transacdes independentes que sao fechadas por contrato e ndo estdo sujeitas
a revisdo regulatodria subsequente. Ex pos transacdes, e ex ante transacdes com disposicdes
de ajuste para refletir diferencas entre as projecdes e os resultados reais, pode ser uma boa
escolha para transacdes de partes relacionadas sujeitas a auditorias fiscais governamentais.

O método DCF pode ser usado para avaliar o ativo de PI, que raramente é transferido e para o
qual ndo existem comparaveis, como aquisicdes de negdcios e transferéncias entre empresas
de ativos de PI “joia da coroa”

Pl. O método RFR é frequentemente usado para a avaliacdo dos direitos de Pl registrados

e geralmente baseado em comparacdes de licenciamento de Pl de terceiros (por exemplo,
marcas comerciais e patentes). O valor de um Direito sobre Pl é representado pelo dinheiro
economizado em royalties que, de outra forma, teria que ser pago ao proprietdrio do Direito
sobre Pl pelo direito de usa-lo.

As desvantagens do método DCF incluem a dependéncia de projecdes subjetivas de fluxo
de caixa que, particularmente no caso de ativos de Pl individuais, podem nao ser suportadas
pelos registros contabeis histéricos do negdcio. As previsdes de ganhos cobrem periodos
prolongados e 0s riscos associados a novos modelos de negdcios criam uma volatilidade
potencial significativa em relacdo as taxas de desconto apropriadas. Nas transferéncias entre
empresas, se houver diferencas entre as projecdes e os resultados reais alcancados nos
préximos anos, isso pode ser um problema nas auditorias fiscais subseguentes. No método
RFR ha a dificuldade adicional de encontrar taxas de royalties comparaveis (veja também
abaixo em /ll. Abordagem de mercado).

iii. Abordagem de mercado

A abordagem de mercado usa transacdes comparaveis para medir o valor de um Direito sobre
PI.

As transacdes comparadas precisariam ser para direitos de Pl idénticos ou similares — por
exemplo, o preco pago na compra de um Direito sobre Pl idéntico ou similar. Taxas de royalties
ou franquias em um determinado setor de mercado podem formar uma base de discussdo nas

Por proxies aqui queremos dizer varidveis de mercado observaveis ou precos que sdo capazes de ser utilizados
guando os dados disponiveis para o0 negocio analisado ndo permitem uma medicdo precisa.
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negociacdes em torno do valor. Se a transacdo de comparacdo nao for idéntica, o avaliador
precisa ser capaz de fazer ajustes para quaisquer diferencas materiais.

A vantagem da abordagem de mercado é que, se um bem de valor comparavel puder ser
encontrado, esta pode ser uma maneira muito rapida, simples e defensavel de determinar o
valor de mercado. A principal desvantagem, no entanto, € que muitas vezes ¢é dificil encontrar
verdadeiros comparaveis — os direitos sobre Pl sdo por natureza heterogéneos ou até mesmo
unicos (por exemplo, patentes)—Ajustes para inexatas comparaveis adicionam subjetividade
a avaliagao.

Precos de transacdo comparaveis

Os precos pagos por ativos de Pl individuais sdo muito raramente tornados publicos. Além
disso, na maioria das aquisicdes ha outros ativos envolvidos — uma unidade de negodcios pode
incluir segredos comerciais, listas de clientes, patentes, marcas de guarda-chuva e submarcas,
entre outros.

As informacdes sobre a transacdo nas demonstracdes financeiras da empresa adguirente
podem fornecer dados, mas muito raramente mostram o que poderia ser considerado um
preco comparavel ao mercado. A empresa adquirente deve alocar o preco de compra entre os
ativos adquiridos, utilizando valor justo para os ativos intangiveis. No entanto, existem algumas
limitacdes importantes:

> Esta € mais frequentemente uma alocacdo interna, ndo uma gue tenha sido acordada com
o vendedor.
> N&ao ha obrigacdo de divulgar as premissas utilizadas para o crescimento, custos ou outras

variaveis necessarias para estabelecer um valor de mercado justo, nem mesmo para divulgar
qual abordagem de avaliacdo tem sido utilizada.

> As alocacdes sdo divulgadas por classes de ativos — ndo ha obrigacdo de listar
separadamente cada Direito sobre Pl individual.

> Mesmo gue as informacdes estdo disponiveis, a alocacdo de preco de compra sé pode servir
como ponto de partida de avaliacdo, mas raramente é dispositiva.

Se no segmento de mercado relevante houver um alto nivel de atividade de aquisicdo, uma
revisdo das demonstracdes financeiras pode mostrar a importancia relativa de diferentes
classes de ativos nesse mercado. Isso pode ser Util na definicdo de faixas de avaliacdo e na
verificacdo cruzada dos resultados de outros métodos de avaliacdo.

Taxas de royalties ou franquias comparaveis

As taxas de royalties ou franquias s&o geralmente mantidas em sigilo. Além disso, muitas

vezes ha diferencas muito significativas entre os arranjos de licenciamento ou franquia para

0S quais ajustes precisam ser feitos, como exclusividade, escopo territorial, rentabilidade

geral, técnico em andamento, marketing ou outro suporte, garantias de volume, estrutura de
pagamento com marcos ou ganhos, e até mesmo a definicdo de vendas para as quais o royalty
& calculado.

Como mencionado acima, as empresas de avaliacdo de Pl e grandes empresas de
contabilidade tém acesso a dados comparaveis de royalties e franquias. Eles estdo sujeitos a
confidencialidade, mas podem fornecer uma opinido especializada sobre os direitos de ativos
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de Pl especificos que estdo sendo considerados. Ha também alguns sites que fornecem acesso
de assinantes a bancos de dados de royalties.

Uso adequado dos métodos

Uma vez encontrados precos comparaveis, o avaliador precisa considerar a forca relativa

do mercado e a forca legal dos direitos de PI, e fazer ajustes para quaisquer diferencas
significativas entre a transacdo de comparacdo e os direitos de Pl que estdo sendo avaliados.
Essas informacdes sdo muitas vezes incompletas e dificeis de obter.

Apesar das dificuldades em encontrar valores realmente comparaveis, o avaliador
normalmente buscava transacdes comparaveis como parte de sua funcdo. Isso permite ao
avaliador tomar uma decisdo informada sobre o uso ou ndo da abordagem de mercado.

As autoridades fiscais muitas vezes preferem a abordagem de mercado, desde que a
comparavel seja entre as partes nao relacionadas, porque ela se aproxima do valor da
concorréncia

Informacdes sobre transacdes entre partes relacionadas podem ser Uteis na definicdo de
faixas como base para discussdo em uma aquisicdo ou em negociacdes para um acordo de
licenciamento. No entanto, as transacdes de partes relacionadas podem estar mais facilmente
sujeitas a revisao pelas autoridades fiscais.

A transacdo de comparacao pode estar relacionada a diferentes mercados ou territorios.
As condicdes econdmicas vigentes no momento da transacdo podem ter sido muito
diferentes. As transacdes podem diferir em exclusividade, escopo, estrutura de pagamento
(por exemplo, pagamentos de marcas, garantias de volume, ganhos) e no nivel de suporte
técnico, marketing ou outro suporte fornecido. As taxas de royalties dependem, em certa
medida, do nivel esperado e real dos lucros. O avaliador precisa fazer ajustes para refletir
essas e quaisquer outras diferencas significativas, para as quais nem sempre as informacdes
necessarias estao disponiveis.
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V.

Processo de avaliacao de ativos de Pl.

No Capitulo lll, descrevemos os principais conceitos, vantagens e desvantagens envolvidos em
cada uma das abordagens de avaliacdo. Neste capitulo, baseado na experiéncia real de nossos
colaboradores internacionais, exploramos sob a perspectiva do avaliador o que estd envolvido
na aplicacdo dessas abordagens de avaliacao.

Analises preliminares

Existem algumas etapas preliminares basicas que devem ser conduzidas para identificar

o ativo de PI. Esse processo de identificacdo requer levar em consideracdo uma série de
elementos: o ativo de Pl pode ser considerado independente de outros ativos? Se assim for,
como é capaz de produzir beneficios para o negdcio? E transferivel?

N&o existe um uUnico método para a realizacdo do processo de identificacdo do ativo de P,
mas € um caminho comum primeiro considerar uma série de varidveis que podem ser de
assisténcia em sua identificacdo e outras que podem ajudar a escalar sua forca.

O grafico a seguir da alguns exemplos para identificar ativos de Pl. O uso de diferentes
categorias ajuda o avaliador a estruturar a analise aprofundada com os diversos acionistas
e a identificar outros fatores que podem influenciar o valor. O mesmo ativo de Pl pode se
enquadrar em varias categorias.

Ativos comerciais Ativos de PI Ativos de Ativos humanos

de PI de Inovacgao Pl Intelectuais de PI

> Marcas registradas > Patentes > Direitos Autorais > Segredos
> Marcas coletivas > Segredos > Segredos comerciars
s Marcas de <:omerc:a|lsL< Comerclla.|s

Carticacie (exemplo: know (exemplo: ’

how) software, féormulas,
> Indicacdes . documentos e
e > Projetos }

geograficas manuais)

> Segredos > Direitos autorais
- (software)

comerciais

(exemplo: listas de

clientes)

Além disso, uma analise diferente — colocando questdes como estas abaixo — pode ser Util
para identificar e avaliar o ativo de Pl através de determinados critérios-chave.

Forca
(de Baixo para Alto)

Ativo de PI Informacao

A organizacdo possui o ativo?

Foi desenvolvido ou adquirido?
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Se adquirido, foi parte de uma grande
transacao?

Pode ser transferido de forma independente?
Ha algum custo identificavel?
E protegido por leis ou regulamentos?

E reconhecido nas demonstracdes financeiras da
organizacao?

Se ndo, pode ser reconhecido nas
demonstracdes financeiras da organizacdo?

Alguns métodos de avaliacdo de ativos incluem a determinacdo da forca do ativo de Pl
considerando uma série de atributos relevantes. Por exemplo, a metodologia de avaliacdo
Brand Finance considera conexdo emocional, desempenho financeiro e sustentabilidade.®

Nao hd uma regra estabelecida para a identificacdo de um ativo de Pl, mas € uma regra aceita
gue o ativo de Pl tem que ser identificado, uma vez que nem todos os investimentos em
investigacdo ou outras areas resultar em um ativo de P17

Abordagem de custo

As etapas a seguir no processo de avaliacdo de Pl sob a abordagem de custo (ver Capitulo Il
C. i) sdo os seguintes:

1. Coletar dados historicos, de fontes internas e externas, sobre os custos incorridos a
partir de concepcao para monetizacdo de ativos de Pl semelhantes.
2. ldentifique o periodo gque abrange o ciclo de vida do ativo de Pl a ser avaliado.
3. Calcular e amortizar os custos de capital:
(a) Identifigue todos os custos relacionados a infraestrutura, por exemplo, despesas
de capital, bancos de dados, etc.

(b)  Amortizar cada custo usando a “vida Util” correspondente dos recursos usados
para desenvolver o ativo de Pl.

(c) Some todos os custos amortizados para calcular os custos ano a ano durante o
periodo de tempo relevante.

4, Calcule os custos operacionais:

Veja http:/brandirectory.com/methodology .

Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, julho de 2017, s.6.11, p. 253, https:/read.oecd-ilibrary.
org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-
en#fpagel.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) 23


http://brandirectory.com/methodology

MANUAL SOBRE A AVALIACAO DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

(a) Para cada ano relevante, identifique todos os custos diretos, por exemplo,
prototipagem, materiais, suprimentos, processos etc.

(b) Para cada ano relevante, identifigue todos os custos indiretos, por exemplo, equipe,
viagem, projeto gestao, desenvolvimento de negdcios, protecao de Pl etc.

5. Calcular o custo do capital: para cada ano relevante, calcule o custo de oportunidade do
capital ao longo do tempo.

0. Calcular a depreciacdo: estimar o grau e a taxa de obsolescéncia fisica, funcional e
econdbmica do ativo de Pl sob avaliacdo, utilizando padrdes do setor para ativos de Pl
semelhantes.

7. Compare os custos calculados com dados de custos historicos para verificar
inconsisténcias/imprecisdes: mudancas na vida Util, taxas de obsolescéncia, inflacdo etc.
podem responder por diferencas nos custos histoéricos versus apurados.

A soma de todos os custos operacionais e de capital, menos a depreciacao, calculada para
todos os anos, fornece uma estimativa baseada em custos de reproducdo ou replicacdo da
avaliacdo de PI.

Em vez de reproduzir o mesmo ativo de PI, a mesma funcionalidade/valor/utilitério pode estar
disponivel para o usuario através de um ativo de PI diferente. O custo de aquisicdo ou criacdo
desse ativo é chamado de custo de substituicao.

Para custos de reproducdo ou substituicdo, os dados de entrada podem ser provenientes de:

> Sistemas de contabilidade de custos internos que rastreiam custos diretos e indiretos ativos
por ativo;

> Bancos de dados gue rastreiam negodcios de M&A/licenciamento/investimento envolvendo
ativos de PI;

> Garantia corporativa (por exemplo, artigos de PI, relatorios anuais, demonstracdes financeiras)

no dominio publico;
> Publicacdes ou palestras de especialistas em avaliacdo de ativos de PI;

> Documentos gue fazem parte de acdes de Pl (por exemplo, jurisprudéncia, acordos,
decisbes judiciais).

As principais areas envolvidas na abordagem de custos sdo: Desenvolvimento de Pesquisa

e Desenvolvimento e produto, grupo legal e PI, grupo de marketing e vendas de produtos

e grupo contabil e financeiro. Cada um tem sua propria perspectiva sobre o processo de
avaliacdo de Pl e resultados. Por exemplo, o grupo contabil deve garantir que os modelos de
avaliacao estejam em conformidade com as normas fiscais da jurisdicdo relevante, uma vez
gue os ativos de Pl podem ter que ser reportados separadamente as autoridades fiscais. Por
outro lado, o grupo de vendas se concentrard no valor do ativo de Pl no mercado, que pode ser
substancialmente maior do que o custo incorrido no desenvolvimento. O grupo legal e de Pl
terd uma opinido sobre como proteger o ativo por direitos sobre Pl e se deve orcar para custos
de litigio. Assim, a abordagem de custo deve ser flexivel o suficiente para acomodar entradas
tdo diversas, especialmente porgue um ativo de Pl pode ser monetizado por varias maneiras
(por exemplo, venda de PI, venda de produtos, transferéncia de tecnologia).
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Abordagem da receita

Muitas das varidveis utilizadas na abordagem da receita sdo bastante subjetivas. Planos de
longo prazo s&o frequentemente desenvolvidos de baixo para cima e a entrada pelas varias
funcdes as vezes pode ser excessivamente otimista, por exemplo, na participacado de mercado
projetada ou em eficiéncias e reducdo de custos. Para contrabalancar isso, o avaliador deve ser
imparcial e ter o conhecimento e a habilidade para verificar e desafiar as projecdes e premissas
dos demais acionistas envolvidos — pode, assim, ser Util para o avaliador gozar de um certo
grau de autoridade hierdrquica e “possuir” o modelo financeiro utilizado para a avaliacéo,
apesar da importancia de reunir informacdes de todas as partes interessadas.

Passos a seguir e partes interessadas a envolver:

1. O avaliador deve identificar quaisquer ativos contributivos que se facam necessarios
para alcancar a receita prevista ou economia de custos. Podem ser outros ativos de P,
fundo de comércio ou ativos fixos, como instalacdes, propriedades e equipamentos.
Isso exigird a contribuicdo dos lideres de negdcios e das equipes técnicas, de P&D e
de marketing/vendas, especialmente suas opinides sobre como atingir os objetivos de
negocios e obter sucesso no mercado.

2. Dependendo da existéncia e importancia dos ativos contributivos, existem duas
atitudes possiveis:

(a) Construir projecdes exclusivas para o ativo de Pl que esta sendo avaliado, se a
informacao estiver disponivel, ou;

(b) Projetar fluxos futuros para o ativo de Pl juntamente com os ativos contributivos e,
em seguida, deduzir um retorno apropriado para estes.

3. O avaliador geralmente precisarad criar uma demonstracédo de resultados usando
dados financeiros atuais e dois ou trés anos de dados historicos, exceto no caso
de um novo direito de PI. Isso permite que o avaliador acompanhe e entenda as
tendéncias de crescimento e custo. Isso envolve normalmente o departamento
financeiro (em particular, seus setores de contabilidade e financeiro), mas o avaliador
pode querer entrar em contato com outros setores como vendas e marketing ou
cadeia técnica de fornecimento para obter mais informacédes, especialmente sobre as
linhas de base e tendéncias.

4, O proximo passo é determinar a vida util restante do direito de propriedade intelectual.
Isso exigira uma compreensao dos ciclos de vida tipicos dos produtos, o risco de
obsolescéncia técnica ou tecnoldgica, mudancas nos habitos dos consumidores,
mudancas na demanda do mercado pelos produtos ou servicos, acdes esperadas da
concorréncia e quaisquer limites a protecdo legal no tempo ou no escopo. Marketing,
vendas, técnico, Pesquisa e Desenvolvimento e juridico terdo insights valiosos em suas
respectivas areas.

5. Em seguida, o avaliador projetara o fluxo de receita gerado pelo Pl ao longo de sua
vida Util restante. Se os beneficios futuros estiverem na forma de vendas, isso exigira
informacdes do marketing/vendas e da lideranca do negdcio em termos de crescimento
de mercado, participacdo de mercado, crescimento de volume, elasticidade de preco,
comportamento da concorréncia etc. Se os beneficios futuros forem na forma de
reducdo de custos, por exemplo, de um processo técnico, entdo o avaliador deve revisar
e cruzar as premissas com a funcdo técnica.
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0. Uma vez validada a receita, o avaliador compensara quaisquer receitas ou economias de
custos pelos investimentos e despesas diretamente relacionados ao ativo e necessarios
para impulsionar as receitas: despesas de mao de obra, despesas promocionais e de
marketing, materiais, despesas de capital, custos de distribuicdo, despesas gerais etc. E
aconselhavel investir o tempo necessario para verificar e validar todos os pressupostos
com as respectivas areas que auxiliaram na avaliacdo do ativo. A inflacdo de custos
também pode diferir da inflacdo sobre as receitas.

Ao avaliar a tecnologia existente, ndo é necessario incluir os custos de Pesquisa e
Desenvolvimento incorridos no desenvolvimento de novas Pl, mas ao avaliar uma marca
existente, geralmente se inclui os custos de P&D como parte dos investimentos em
andamento para manter e aumentar a participacdo de mercado.

7. A partir dessas analises, o avaliador calculara o Earnings After Tax (EAT). Se a avaliacdo
incluir ativos contributivos (passo 1acima), € nesta fase que o avaliador deduzird um
retorno adequado para cada um dos ativos contributivos em cada um dos periodos de
previsdo, para obter um EAT para o direito de Pl avaliado. Isso normalmente envolvera as
equipes de controle e contabilidade.

8. Para passar do EAT ao fluxo de caixa, o avaliador adicionard a depreciacdo, deduzira
qualguer aumento no capital de giro (ou adicionara qualguer diminuicdo no capital de
giro) e deduzirad todas as outras despesas de capital necessarias. A equipe da cadeia
de suprimentos serd capaz de fornecer informacdes sobre a construcdo de estoque,

o Financeiro podera fazer projecdes para os outros elementos do capital de giro e o
Técnico esta em melhor posicdo para fornecer informacdes sobre futuras despesas
de capital.

9. Em seguida, o avaliador estimara se no final da vida util o direito sobre Pl tem algum
valor final. Normalmente, o valor final de um direito de Pl seria zero, a menos que haja
claras indicacdes em sentido contrario, como a existéncia de um mercado ativo para
aquisicdes desse tipo de direito de PI.

10. A etapa final € aplicar a taxa de desconto apropriada—a taxa de retorno exigida
pelo investidor sobre o prazo esperado do periodo de projecdo de renda—para os
fluxos projetados e o valor final, se houver. Isso requer o apoio do setor de Financas e
Contabilidade. As opinides sobre a taxa de desconto correta diferem amplamente: se as
etapas acima foram realizadas com objetividade e diligéncia, as projecdes financeiras
refletirdo risco e probabilidade nas premissas de crescimento, preco e custo e, portanto,
a taxa de desconto n&o precisaria incluir um elemento de risco extra.

O método da receita normalmente se baseia na experiéncia e conhecimento de uma

ampla variedade de disciplinas na organizacdo empresarial. No entanto, por razdes de
confidencialidade ou celeridade, as vezes a lideran¢ca empresarial pode n&o querer envolver
todas as funcdes. Neste caso o avaliador pode usar mais premissas superficiais para o
resultado e o Modelo de Fluxo de Caixa (DCF) para o resultado final do desconto. No entanto,
tais projecdes seriam necessariamente muito menos detalhadas e poderiam nao refletir
adeguadamente o risco. Nesse caso, o avaliador provavelmente precisaria aumentar a taxa

de desconto para incluir um fator de risco e poderia necessitar recorrer a taxas de desconto
diferentes para vendas de primeira linha e despesas para refletir os diferentes perfis de risco

e inflacéo

No entanto, tais projecdes seriam necessariamente muito menos detalhadas e poderiam néo
refletir adequadamente o risco. Nesse caso, o avaliador provavelmente precisaria aumentar
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a taxa de desconto para incluir um fator de risco e poderia precisar usar taxas de desconto
diferentes para vendas de primeira linha e despesas para refletir os diferentes perfis de risco
e inflacao.

Abordagem de mercado

Uma abordagem de mercado para uma avaliacdo baseia-se no principio de que um investidor
N&o pagara mais por um ativo especifico do que o valor que ele esta disposto a pagar por
outro ativo semelhante disponivel em um mercado.

Passos a seguir:

A etapa inicial € identificar o ativo de Pl e suas caracteristicas particulares e relevantes,
conforme as condicdes especificas do negdcio ao qual o ativo de Pl esta relacionado e
outras circunstancias

Esta abordagem requer a realizacdo de uma investigacdo séria para obter informacdes
publicas sobre transacdes semelhantes (quando disponiveis). As transacdes relacionadas
devem ser “comparaveis”’—Se duas empresas estdo no mesmo mercado e a Empresa B
estd avaliando seu contrato de licenca para usar uma certa tecnologia patenteada, o fato
de que a Empresa A acabou de entrar em uma transacao para um contrato de licenca
semelhante, mas para uma tecnologia diferente, ndo significa que essas transacdes
sejam necessariamente comparaveis e informacdes adicionais devem ser obtidas. O
avaliador deve considerar mais de uma transacdo comparavel—Uma pode ndo ser
suficiente—O avaliador deve considerar mais de uma transacdo comparavel—uma pode
ndo ser suficiente, pois pode haver uma série de razdes que levam as partes em uma
determinada transacao a determinar o preco final.

Para obter informacdes comparaveis, o avaliador deve buscar evidéncias de precos de
vendas de ativos intangiveis (preco de compra) ou transacdes de licenca (royalties ou
taxas de franquias) e, em seguida, realizar uma analise comparativa entre os ativos a fim
de fazer comparacdes adequadas.

O preco obtido a partir da comparacao (preco de referéncia) precisa ser ajustado
para se adeqguar ao ativo de Pl sob avaliacdo—esse processo normalmente exige
gue o avaliador considere os atributos do ativo de Pl, como propriedade, direitos de
transferéncia, setor ou segmento de mercado e assim por diante.
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\/.  Precos de transferéncia de ativos intangiveis e valor
aduaneiro de mercadorias

Os capitulos anteriores podem ser reconhecidos como os direitos de PI. Neste capitulo, vamos
examinar melhor as circunstancias especificas e transacdes que podem representar um valor
significativo. Em particular, este capitulo discute:

A. Avaliacao dos direitos de PI para fins de precos de transferéncia
B. “Intangiveis de dificil avaliacdo”;

C. Direitos de PI que raramente ou nunca séo transferidos, exceto em transferéncias de todo
um comeércio ou negadcio;

D. O impacto dos direitos de Pl sobre o valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas.

A. Avaliacdao dos direitos Pl para fins de precos de transferéncia

Os royalties e/ou taxas de licenca sdo pagos por uma empresa a outra Como remuneracao
pelo uso da Pl incorporada em intangiveis. Esses intangiveis devem ser avaliados com base nas
condicdes de mercado.

Devido as caracteristicas especificas dos intangiveis, pode ser dificil encontrar comparaveis
confidveis ou determinar o valor dos intangiveis para fins de precos de transferéncia. Na
auséncia de comparaveis, a avaliacdo em condicdes normais de mercado € baseada no que
partes independentes teriam feito em circunstancias comparaveis para responder a avaliacdo
incerta no momento da transacéo.

Os Planos de Acao da OCDE/BEPS e as Diretrizes de Precos da Fiscalizacdo da OCDE de
2017'® reforcam ainda mais o principio de comprimento do fiscal — ao avaliar os royalties
intragrupos, como autoridades consideradas qual entidade do grupo apoia 0s riscos e
custos de desenvolvimento, aumento, manutencao, protecdo e exploracdo dos direitos de
Pl. As Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE preveem ajustes transfronteiricos se a
rentabilidade real (ex post) diferirem dos niveis estimados ou esperados de rentabilidade
(ex ante).”®

As partes independentes podem contar com as seguintes abordagens para mitigar os riscos
da avaliacao incerta:

Considerar todos os fatores econdmicos e de mercado relevantes no inicio da transacao;
Adocdo de acordos de curto prazo para reduzir o periodo de incerteza;

Acordar cldusulas de reajuste de precos para acomodar mudancas nas projecodes;

v VvV VvV Vv

Adotar estruturas de precos (por exemplo, contar com pagamentos contingentes para
protecdo contra imprevistos futuros: as taxas de royalties podem aumentar em funcdo das

18 Consulte <https://read.ocecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-
tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page>.

19 Isso € explicado ainda na secdo a seguir sobre ativos intangiveis de avaliar
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vendas do licenciado, ou pagamentos adicionais feitos quando certas metas ou marcos
sdo alcancados);

Decidir aceitar o risco relacionado a desenvolvimentos imprevisiveis.

Ativos intangiveis dificeis de avaliar

Na avaliacdo de ativos intangiveis, os contribuintes devem realizar o exercicio de avaliacdo ex
ante, antes que os riscos se materializem (por exemplo, o ativo obterd aprovacdo dos orgéos
competentes? Obterd uma participacdo substancial no mercado?). A precificacdo (ou seja,

o valor do ativo de PI) reflete a possibilidade de que o investimento seja perdido (risco de
desenvolvimento) ou que os resultados comerciais sejam decepcionantes (risco de mercado).
A incorporacdo desses riscos na precificacdo diminuird a avaliacdo. Uma vez que os riscos se
materializam, tributar diferencas entre a avaliacdo ex ante e os resultados do ex post sdo um
problema porgue, em muitos casos, existem diferencas significativas entre os dois.

Essas questdes complexas tornam-se ainda mais dificeis quando se trata de intangiveis para os
quais as projecdes de renda futura ndo estdo disponiveis ou ndo sao confidveis. Transferéncias
entre empresas de intangiveis “joias da coroa” muitas vezes se engquadram na categoria
“Intangiveis dificeis de avaliar” (HTVI na sigla em inglés).

Conforme definido nas Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE,?° de 2017, um
intangivel de dificil avaliacdo abrange intangiveis ou Pl para os quais, no momento de sua
transferéncia entre empresas relacionadas: (I) ndo existem comparaveis confiaveis, e (1)
no momento em que a transacdo é realizada, espera-se que as projecdes e fluxos de caixa
futuros ou receitas sejam derivadas do intangivel transferido, ou as premissas usadas na
avaliacao do intangivel sdo altamente incertas, tornando-se dificil estimar o valor do ativo
intangivel no momento da transferéncia

Exemplos de ativos intangiveis dificeis de avaliar incluem o seguinte:

O intangivel é apenas parcialmente desenvolvido no momento da transferéncia.

N&o se espera gque o intangivel seja explorado comercialmente até varios anos apos a
transacao.

O intangivel ndo se enquadra na definicdo de HTVI, mas € parte integrante do
desenvolvimento ou aprimoramento de outros intangiveis que se enquadram na definicdo
de HTVI.

Espera-se gue o intangivel seja explorado de uma maneira nova no momento da transferéncia
e a auséncia de um historico de desenvolvimento ou exploracdo de intangiveis semelhantes
torna as projecdes altamente incertas.

O intangivel, de acordo com a definicdo de HTVI, foi transferido para uma empresa associada
para pagamento a vista.

O intangivel € usado em conexao ou desenvolvido sob um Acordo de Contribuicdo de
Custo (CCA) ou acordo similar para compartilhar custos entre os membros de uma
corporacao multinacional.

20

Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, julho de 2017, s.6.189, p. 312, https://read.oecd-ilibrary.
org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-
en#pagel.
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As administracdes tributarias estdo preocupadas com a desvantagem informacional em que
estdo em relacdo ao HTVI, porque tal assimetria de informacdo pode resultar em resultados
incompativeis que sdo excessivamente favoraveis aos contribuintes. Do ponto de vista de uma
autoridade fiscal, pode ser dificil determinar ou rever se determinados desenvolvimentos ou
eventos ocorridos apods a transferéncia poderiam ter sido previstos no momento da transacéao.
As autoridades fiscais podem ndo ter conhecimentos relevantes sobre os ambientes de
negocios e ndo ter acesso as informacdes importantes que lhes permitam rever a transacao e
determinar se as diferencas entre a avaliacdo ex ante dos intangiveis em comparacdo com os
resultados ex post sdo comercialmente razoaveis ou se sdo os resultados de precos gue ndo
estdo de acordo com o principio de plena concorréncia.

Em 2017, a OCDE lancou um Projeto de Discussao sobre Orientacdo de Implementacéao
sobre intangiveis dificeis de avaliar (HTVD.?. Em 21 de junho de 2018, com base na minuta de
discussdo e comentarios recebido do publico,?? a OCDE divulgou o Guia para Administracdes
Tributérias sobre o Aplicacdo da Abordagem a Intangiveis Dificeis de Avaliar (a Orientacdo)?®
gue fornece exemplos ilustrando a implementacéo da orientacdo HTVI. Além disso, a
Orientacao explica a relacdo da orientacdo do HTVI com o acesso ao Acordo Mutuo
Procedimento (MAP—o0 procedimento para resolver diferencas nas autuacdes fiscais entre
dois estados participantes). Depois de repetir os principais principios da abordagem HTVI
conforme discutido na Secdo D.4 das Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE de 2017,
a orientacao de implementacdo sugere que as administracdes tributarias ajam o mais cedo
possivel guando problemas de HTVI forem identificados.

A Orientacdo visa fornecer um entendimento e pratica comum entre as administracdes
tributarias no que diz respeito aos possiveis ajustes resultantes da orientacdo HTVI na versé&o
2017 das Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE. Os resultados ex post devem

ser usados para revisar a precificacdo ex ante no momento da transacdo, considerando a
probabilidade de alcancar tais resultados no momento da transferéncia do HTVI.

A Orientacdo prevé que as autoridades fiscais podem considerar resultados ex post

gue variem significativamente da avaliacdo ex ante como evidéncia presuntiva de que a
precificacdo ex ante ndo foi em condicdes normais de mercado. Os contribuintes tém o énus
de apoiar sua avaliacdo ex ante, mostrando que suas projecdes ponderaram com precisao
todas as possibilidades existentes na data da avaliacdo. A abordagem se assemelha ao

padrdo proporcional a renda (CWI na sigla em inglés) sob a Secdo 482 do Cddigo da Receita
Federal dos EUA e os regulamentos do CWI1.24 As administracdes fiscais sdo chamadas a
identificar e revisar as avaliacdes de HTVI o mais cedo possivel para avaliar a confiabilidade das
informacdes que apoiam o Valor de HTVI como valor de mercado. Discute a possibilidade de
ajustes gque reflitam estruturas de precificacdo alternativas a adotada.
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See http:/www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles-
discussion-draft.pdf .

Se http:/www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/public-comments-received-on-the-beps-discussion-draft-on-the-
implementation-guidance-on-hard-to-value-intangibles.htm .

Consulte http:/www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-
approach-to-hard-to-value-intangibles-beps-action-8.htm .

Consulte https:/www. irs.gov/pub/irs-apa/482_regs.pdf
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Intangiveis que nunca sao transportados, exceto em
transferéncias de um comeércio ou negodcio inteiro

No caso de alguns intangiveis valiosos, ou Unicos, € muito incomum ver uma licenca ndo
controlada com escopo comparavel de direitos e intangiveis, exceto em uma transferéncia de
todo um comeércio ou negodcio (por exemplo, spin-off, target acquisition) ou contribuicdo para
uma parceria ou joint venture com um terceiro. Esses intangiveis normalmente exibem uma ou
mais das seguintes caracteristicas:

S&o ativos intangiveis que serdo explorados pelo licenciado no curso de um comércio ou de
um negocio ativo.

Os direitos a esses ativos intangiveis normalmente incluem direitos de «fazer e vender», bem
como «direitos de aprimoramento».

Os direitos transferidos podem ser limitados a campos de uso ou territdrios especificos.

A licenca desses direitos € tipicamente indefinida, independentemente do carater tributario da
transferéncia como «venda» ou «licenca» (por exemplo, se todos os direitos substanciais foram
ou ndo transferidos).

Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE abordam transferéncias de
intangiveis raros

As Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE (TPG) autorizam transacdes que n&o
sdo observadas (ou muito raramente observadas) no mercado aberto entre participantes
ndo controlados a serem realizadas entre empresas associadas e reconhecidas pelas
administracdes fiscais. De fato, o TPG da OCDE sustenta especificamente que:

“As estruturas de contribuintes podem ser baseadas em termos contratuais entre
empresas associadas que separam a propriedade, a suposicado de risco e/ou
financiamento de investimentos em intangiveis a partir do desempenho de funcdes
importantes, controle sobre risco e decisdes relacionadas a investimentos de formas

gue ndo sdo observadas em transacdes entre empresas independentes e que podem
contribuir para a erosdo da base e a transferéncia de lucros. Ndo obstante esses desafios
potenciais, a aplicacédo do principio de plena concorréncia e as disposicdes dos Capitulos
I a lll (Principio de plena concorréncia, os métodos de precos de transferéncia e a

analise de comparabilidade) dentro de uma estrutura estabelecida pode, na maioria dos
casos, gerar uma alocacao apropriada dos retornos obtidos pelo grupo MNE (empresa
multinacional) da exploracdo de intangiveis.”?®

Uso da abordagem de renda para transferir valor de intangiveis raros

Na falta de transacdes comparaveis, a abordagem da receita, e especialmente o método
descrito de fluxo de caixa (DCF), € muitas vezes o Unico método de avaliacdo que é relevante
no estabelecimento de preco de transferéncia para esses tipos de transacdes.?®

25

26

Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, julho de 2017, 5.6.33, p. 262, https://read.oecd-ilibrary.
org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-
en#tpagel .

Consulte as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, ibid, ss. 6.153-6.178, pag. 301. Veja também o Tesouro dos
EUA. Reg. § 1.482-7(g)(4).
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No contexto de transacdes ndo controladas que envolve a avaliacdo de uma meta de
aquisicdo, ou o desempenho do registro financeiro da avaliacdo de alocacdo de preco, o DCF é
a metodologia mais comum utilizada pelos profissionais.

Essa metodologia de avaliacdo é, portanto, consistente com estimativas feitas no contexto de
precificacdo entre partes ndo controladas, onde o comprador normalmente construirda um DCF
para determinar uma gama de precos de licitacdo para a meta. Tais estimativas devem refletir
como melhores estimativas dos itens uma média ponderada (incluindo, se apropriado, uma
média ponderada de probabilidade de possiveis resultados).?”

A aplicacdo do método DCF precisa refletir as principais caracteristicas juridicas e econdmicas
da transferéncia especifica de direitos envolvidos:

Se os direitos sdo exclusivos ou ndo (quando a substancia sobre a forma importa);
Se a cessdo de direitos for indefinida, se um valor final deve ser considerado na avaliacdo;

Se existem sinergias entre (a) os ativos intangiveis sujeitos a transferéncia e (b) os ativos
intangiveis sujeitos a transferéncia e os demais ativos comerciais da licenciada, e qual parte
tem direito ao valor sinérgico, se houver;

Taxas de desconto que reflitam adequadamente os riscos sistémicos transferidos do
licenciante para o licenciado como resultado da transferéncia de direitos intangiveis do
licenciante para o licenciado;

Projecdes financeiras que sdo adeguadamente ponderadas pela probabilidade para refletir
tanto o lado positivo quanto o negativo da realizacdo do risco;

A determinacao da taxa de desconto adequada deve seguir os principios de plena
concorréncia.

Essas avaliacdes de DCF geralmente s&o feitas apds os impostos para serem consistentes com
o principio de plena concorréncia e ndo brutas para impostos.

O impacto dos direitos de Pl sobre o valor aduaneiro das
mercadorias a serem importadas

O valor de um produto ndo é composto apenas por seus componentes e custos de
producdo. Tecnologia e know-how exclusivos podem agregar valor para fazer a diferenca no
mercado. O valor também pode ser derivado de elementos de marca e branding usados na
comercializacdo do produto, que podem refletir a reputacdo de uma empresa ou marca.

Quando o preco de compra de um bem inclui a tecnologia utilizada na producéo e/ou ativos
de PI, como marcas, ele ¢ incluido em sua avaliacdo aduaneira de acordo com o Acordo

de Avaliacdo Aduaneira da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) (WTO Valuation
Agreement), sobre o qual a avaliacdo legislacdo dos 164 Membros da OMC se baseia.?®
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Veja, por exemplo, as Diretrizes de Precos de Transferéncia da OCDE, ibid, ss. 6.193.0)1, p. 314. Veja também o Tesouro
dos EUA. Reg. 1.482-7(g)(2)(Vi).

Acordo sobre Implementacdo do Artigo VII do GATT. Ver em geral o Artigo 1.
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No entanto, ha casos em gque o valor da tecnologia utilizada para produzir o bem ou
outros ativos de Pl ndo estd incluido no preco final de compra pago pelo comprador ao
vendedor, notadamente:

quando um proprietario de Pl projeta e/ou desenvolve um bem, mas tem o bem fabricado por
um empreiteiro, os chamados «auxiliares»;

qguando os direitos de Pl sdo pagos separadamente, por ex. uma taxa de royalties ou licenca.

Projeto desenvolvimento “auxilia” fornecido pelo comprador gratuitamente
ou a preco reduzido

Quando o projeto desenvolvido é enviado a um fabricante gratuitamente, o desafio estd em
avaliar e distribuir a assisténcia as importacdes relacionadas.?® O Acordo de Avaliacdo da OMC
antecipa essa situacdo e permite que um importador adote uma abordagem razoavel, com os
principios contabeis geralmente aceitos. Se o auxilio para compradores de terceiros, o valor
pago a terceiros é o valor da assisténcia. Se a assisténcia for autoproduzida, ou produzido por
uma parte relacionada ao importador, o valor é o custo de producé&o. E importante ressaltar
que, de acordo com as regras de assisténcia, apenas o projeto e o desenvolvimento incorridos
em um pais diferente do pais de importacdo devem ser contados como assisténcia.®®

Direitos de Pl pagos

Se os direitos de Pl sdo pagos aos fornecedores, por um royalty ou uma taxa de licenca, o
Acordo de Avaliacdo da OMC associado esta relacionado ao produto importado e se a taxa de
licenca deve ser paga como condicao da venda para exportacdo vendedor para o comprador
— veja | e |l abaixo. Quando ambas as condicdes sdo atendidas, o royalty ou taxa de licenca é
adicionado ao valor sujeito a direitos aduaneiros.®

O Acordo de Avaliacdo da OMC ndo define royalties ou taxas de licenca, embora a Nota
Interpretativa ao Artigo 8.1 (c) observe que eles “podem incluir, entre outras coisas,
pagamentos relativos a patentes, marcas registradas e direitos autorais”. A Nota Interpretativa
discute direitos de reproducédo e direitos de distribuicdo ou revenda, mas esta falta de uma
definicdo oficial pode levar a dificuldades praticas para os comerciantes e as autoridades
aduaneiras.

Os pagamentos de royalties e as taxas de licenca em si ndo estdo inerentemente sujeitos a
impostos, uma vez que os direitos aduaneiros sdo cobrados apenas sobre bens tangiveis que
atravessam fisicamente uma fronteira. O software ou outros tipos de Pl transferidos através
da Internet ndo estdo, portanto, sujeitos a taxas alfandegarias sob o Sistema Harmonizado
atualmente constituido. Isso também estd codificado na Moratdria da OMC sobre a cobranca
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Observe que nem toda pesquisa e desenvolvimento constitui uma assisténcia. A pesquisa que nao é especifica do
produto, por exemplo, n&o € necessaria para fazer um produto e ndo constitui uma assisténcia.

Uma decisao recente da Alfandega dos EUA, HQ H299185 (24 de agosto de 2018) ilustra uma abordagem razoavel
para assisténcias de design e desenvolvimento, conforme previsto no Acordo de Avaliacdo da OMC; veja: https:/
rulings.cbp.gov/ pesquisa?term=H299185&collection=ALL&sortBy=RELEVANCE&pageSize=30&page=1

Artigo 8.1(c).
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de impostos sobre downloads da Internet®? e é consistente com o tratamento tarifario
expresso em uma decisdo do Comité de Avaliacdo Aduaneira da OMC.33

Primeira condicdo: os royalties estdo relacionados com os bens que estdo sendo
publicados

O primeiro de um teste de duas etapas para a tributabilidade afirma que o pagamento
de royalties ou taxas de licenca deve ser “relacionado com as mercadorias a serem
importadas”, de acordo com o Artigo 8.1 (c) do Acordo de Avaliacdo da OMC.

A legislacdo de implementacdo em certas jurisdicdes aduaneiras prevé algumas
orientacdes adicionais sobre este padrao Sob o Artigo 136.1 do Ato de Implementacéao
do UCC da Unidao Europeia, royalties ou taxas de licenca sao “relacionadas aos bens
gue estdo sendo avaliados” quando os direitos transferidos sob a licenca ou acordo de
royalties estdo incorporados aos bens.

Ao determinar se esse € ou N&o o caso, a questdo fundamental é: “que direito o
comprador/licenciado recebe em troca de seu pagamento?” Alguns teorizam que
quando o direito é essencial para o uso do bem importado, entdo os direitos de PI
relacionados estdo com os bens que estdo sendo publicados. Os Estados Unidos
propdem o teste de forma mais ampla, “ou seja, o royalty estava envolvido na producédo
ou venda da mercadoria?”

A este respeito, a ligacdo entre direitos de Pl e bens importados € particularmente clara
onde os bens importados s&o:

- eles proprios objeto do contrato de licenca (ou seja, se as mercadorias importadas
incorporarem a marca pela qual a taxa de licenca € paga, a taxa deve ser considerada
relacionada as mercadorias importadas); ou

- fabricados a partir de componentes sujeitos ao contrato de licenca.>*
Segunda condicdo: os royalties sdo pagos como condicdo de venda

A segunda condicdo para o status tributadvel de royalties ou taxas de licenca nos termos
do Artigo 81 (c) do Acordo de Avaliacdo da OMC estabelece que o comprador deve
pagar os royalties ou taxas de licenca, direta ou indiretamente, como “condicdo de
venda” do produto importado, mas ndo fornece maiores explicacdes.

O compéndio do Comité Técnico de Avaliacdo Aduaneira da OMA (TCCV) fornece
algumas informacdes.?®> Além disso, o Comentario 25.1 afirma claramente que uma
consideracdo importante para determinar se o comprador deve pagar o royalty ou
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A moratoria deve ser renovada pela OMC, mas ha indicios de que um pequeno grupo de paises ndo concordard com
sua renovacao e poderad tentar impor taxas alfandegarias sobre downloads de software.

Deciséo 4.1, Avaliagdo do Software de Rolamento de Midia Portadora de Operadora para Equipamentos de

Processamento de Dados.

Os contratos de licenca podem também incluir assisténcia técnica nas areas de gestao, administracdo, marketing,

contabilidade, direitos de distribuicdo etc. Os pagamentos por tais servicos ou Pl ndo seriam elegiveis para incluséo

no valor aduaneiro, uma vez que a Pl subjacente ao mesmo esta relacionada com esses tipos de assisténcia e n&do aos

bens avaliados de forma direta ou legalmente cognoscivel.

Veja, por exemplo, Parecer Consultivo 4.4 e 4.6.
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a taxa de licenca como condicdo de venda é se o comprador ndo pode comprar as
mercadorias importadas sem pagar royalties ou taxa de licenca.*® Ou, inversamente,

se 0 vendedor ndo vender as mercadorias sem o pagamento de royalties ou taxa de
licenca—nesse caso, o pagamento de royalties ou taxa de licenca esta implicito ser uma
condicdo da venda das mercadorias.

N&o ha exigéncia de gue os royalties sejam pagos ao proprio vendedor; eles também
podem ser pagos a um terceiro que pode ou n&do estar relacionado ao vendedor (por
exemplo, em um grupo multinacional, as mercadorias podem ser compradas de um
membro do grupo, mas os direitos de Pl s&do de propriedade ou licenciados por um
membro diferente do mesmo grupo).

36 Embora comentario se relacdo de royalties de terceiros, a ideia € a 136,4(c) UCC.
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VI. O cenario em evolucao

Conforme mencionado nos capitulos anteriores, o avaliador precisa considerar uma série de
variaveis, incluindo os direitos em jogo, o contexto de avaliacdo mais amplo, por que e para
guem a avaliacdo estd sendo realizada e o momento em gue estd ocorrendo. Atualmente,
estamos vendo um numero crescente de desenvolvimentos no cenario de criacdo e
comercializacao de Pl que estdo impactando as avaliacdes de PIl, ou tém potencial para fazé-lo.
Algumas dessas mudancas em andamento sdo descritas abaixo.

A crescente importancia do Pl nas estimativas da empresa

Nos ultimos anos, as vendas de patentes tornaram-se cada vez mais comuns e algumas
transacdes foram particularmente grandes. Isso também reflete a crescente importancia da Pl
na avaliacéo geral das empresas e do mercado como um todo. De acordo com a Ocean Tomo,
uma empresa de gestdo e consultoria centrada em PI, os ativos intangiveis (dos quais uma
parte substancial consiste em propriedade intelectual) representavam apenas cerca de 17%
do valor de mercado das empresas do S&P 500 em 1975, enquanto em 2015 esse valor havia
crescido para 87%.%’

Mudanca nas expectativas de avaliacao

O leildo de patentes de faléncia da Nortel em 2011 atingiu um preco de 4,5 bilhdes de ddlares
para cerca de 6.000 patentes e pedidos de patentes em areas como wireless, wireless 4G, rede
de dados, optica, voz, Internet, provedor de servicos e semicondutores. Os compradores foram
Apple, Microsoft e Research in Motion (Blackberry).

No mesmo ano, o Google adquiriu a Motorola por 12,4 bilhdes, dos quais o Google atribuiu 5,5
bilhdes de ddlares a patentes e tecnologia desenvolvida.

Embora as mega avaliacdes da Nortel e da Motorola tenham aumentado as expectativas em
todos os setores da indUstria e atraido a atencdo para a avaliacdo de patentes, essas parecem
ter sido situacdes pontuais e ndo o inicio de uma tendéncia. Transacdes posteriores, como

a venda de patentes de faléncia da Eastman Kodak em 2012, atingiram apenas um preco de
525 milhdes de ddlares. O consorcio de compradores incluiu novamente Google, Microsoft,
Apple, HTC e Huawei—empresas de software e empresas de tecnologia mdvel—mas

desta vez, as perspectivas projetadas para sinergias e crescimento lucrativo foram
significativamente menores.).

No mesmo ano, o Google adquiriu a Motorola por 12,4 bilhdes de dodlares, dos quais o Google
atribuiu 5,5 bilhées de dodlares a patentes e tecnologia desenvolvida.

Embora como mega avaliacdes como Nortel e Motorola tenham aumentado como
expectativas em todos os setores da industria e atraidos a atenc&o para a avaliacdo de
patentes, estas por terem sido situacdes pontuais em vez do inicio de uma tendéncia.
Transacdes posteriores, como a venda de patentes de faléncia da Eastman Kodak em 2012,

so alcancaram um preco de 525 milhdes de dolares. Google, Microsoft, Apple, TC e Huawei —
empresas de software e empresas de tecnologia movel, mas, desta vez, como o crescimento
atraente incluiu projetos significativos para sinergias e crescimento significativo para menores.

37

Consulte o Indice de Patentes Ocean Tomo 300™ (atualizacdo de 2015), http:/www.oceantomo.com/blog/2015/03-
05-ocean-tomo-2015-valor de mercado de ativo intangivel/ .
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O CENARIO EM EVOLUCAO

Crescimento no mercado de direitos PI

O mercado de direitos de PI, particularmente patentes, cresceu nos ultimos anos, com varias
entidades ativas no financiamento, distribuicdo, aquisicdo e licenciamento ou afirmacao de
patentes e outros direitos de Pl. Nos EUA, um estudo da Federal Trade Commission em 2016
sobre entidades de afirmacéo de patentes (PAE na sigla em inglés) as subdividiu em duas
categorias:®®

Portfolio PAESs, que normalmente compram patentes (geralmente grandes portfdlios contendo
centenas de milhares de patentes) usando capital levantado de investidores, incluindo
investidores institucionais ou empresas manufatureiras. Os PAEs de portfdlio buscam gerar
receita negociando licencas, muitas vezes sem processar primeiro o suposto infrator.

Os PAEs de litigios, por sua vez, normalmente processam licenciados em potencial e
estabelecem peguenas quantias logo em seguida, firmando contratos de licenca cobrindo
peguenos portfolios (geralmente menos de 10 patentes) com os réus.

O estudo da FTC descobriu que das licencas concedidas pelos PAEs de Litigios, cerca de 77%
foram avaliadas por menos do que o custo estimado de defesa de um processo de patente
nos EUA até o final da descoberta. A FTC enfatizou que o litigio por violacdo desempenha um
papel importante na protecdo dos direitos de patente, mas que o litigio por violacdo incobmoda
pode sobrecarregar os recursos judiciais e desviar a atencdo do comportamento comercial
produtivo. A FTC recomendou melhorias na lei de patentes para facilitar os beneficios dos
direitos de patentes e reformas para lidar com as assimetrias de litigio do PAE que podem
desencorajar a inovacdo subsequente, impedir a concorréncia e aumentar os precos por meio
de litigios e licenciamentos desnecessarios.*®

A Comissdo da UE também publicou um relatdrio sobre PAEs na Europa em 2016. Este
relatorio constatou que:

“Por um lado, a afirmacéo de patentes pode promover a inovacao, fornecendo aos
inovadores opcdes eficazes de monetizacdo de patentes e aumentando a liquidez dos
mercados de patentes. Por outro lado, litigios adicionais, a ameaca de litigios e esforcos
de arbitragem podem impor custos adicionais a inovacao ecossistema e obstruir
iniciativas inovadoras.”#©

Outros exemplos do crescente interesse em monetizar patentes e outras classes de direitos de
Pl, bem como proteger contra possiveis litigios futuros, incluem:

Bolsas de propriedade intelectual, que estdo sendo estabelecidas em varias jurisdicdes (Hong
Kong, India, Reino Unido), criando mercados para compra e venda de direitos de PI;

Entidades de aglomeracdo de patentes, que adquirem direitos de patente e os licenciam aos
seus membros;

Pools de patentes patrocinados pelo governo (GSPP na sigla em inglés): um exemplo é a
Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), fundada em parte para aumentar os royalties
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Ver Atividade da Entidade de Assercao de Patentes e Estudo da FTC (2016), Federal Trade Commission, p. 9 e pp. 48
et. seq.

Idem, pp. 4,14 e 15.

Ver Patentes Assertion Entities in Europe (2016), European Commission Joint Research Centre, p. 4.
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de patentes recebidos pelas universidades japonesas, gue eram peguenos em comparacao
com as universidades americanas;"

Programas estabelecidos por um numero cada vez maior de governos para incentivar as
empresas a explorar seus direitos de Pl e ajudar as empresas a arrecadar fundos com base
nesses ativos;

Licencas cruzadas de grandes pools de patentes para evitar litigios entre as partes da licenca
cruzada, desde gue estejam dentro do escopo das leis antitruste aplicaveis.

Criacao e distribuicao colaborativa de PI

A inovacdo tecnoldgica continua a se afastar de grandes laboratoérios internos de Pesquisa e
desenvolvimento e em direcdo a ecossistemas de inovacao totalmente abertos, compostos por
start-ups, academia, grupos de interesse especial, incubadoras, aceleradoras etc. Isso também
se estende a parcerias de Pl com revendedores, distribuidores e outros canais. Por exemplo, a
IBM lancou recentemente um novo modelo de parcerias de Pl com empresas de servicos de
T, gue envolve o compartilhamento/licenciamento de Pl de produtos legados com vendas e
parceiros de marketing. Esses parceiros concordam em manter/aprimorar o Pl e estender os
fluxos de receita, em troca de compartilhamento de receita, acesso a marca IBM e crescimento
inorganico de portfolios de Pl. Modelos tradicionais de distribuicdo corporativa, que eram
puramente focados em vendas, estdo dando lugar a parcerias baseadas em Pl, com parceiros
desempenhando um papel ativo por meio de co-inovacado e cocriacdo de PI. Isso abre novos
caminhos de crescimento para inventores e proprietarios de direitos de PI.

Mudang¢as nos modelos de Pl nos setores de negdcios

Mudancas regulatdrias no ambiente de negdcios e modelos de receita podem levar a
mudancas na forma como as empresas gerenciam seus ativos de Pl, ou que impactam por sua
vez, tem uma importante avaliacdo de PI.

Por exemplo, os direitos de Pl e Pl na industria de software estao passando por mudancgas
continuas, impulsionadas por dois fatores:

Posicdes criticas e flutuantes de reguladores em relacdo a patentes de métodos de negdcios,
trolls de patentes, entidades de afirmacéo de patentes e prémios de infracdo desproporcionais.

O ritmo exponencialmente crescente da inovacdo em alguns campos, como, por exemplo, em
inteligéncia artificial e criptomoedas, torna a protecdo de patentes para solucdes propensas a
serem rapidamente desatualizadas e tecnologicamente menos atraente do que a protecdo por
meio de segredos comerciais.

A adocdo de plataformas de codigo aberto e repositoérios de acesso aberto (por exemplo,
arxiv.org) esta alterando o cenario de Pl de software, ja que os inventores buscam
reconhecimento rapido e global por pares e preferem alavancar suas habilidades ou publicar
seu trabalho, criando imediatamente arte anterior em vez de monetizar suas invencdes por
meio de patentes.

A

Veja Pools de Patentes Patrocinadas pelo Governo (2015), Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS),
pp. 1-2.
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O modelo Software-as-a-Service (SaaS), tanto para o consumidor quanto para o

software empresarial, tornou formais os direitos de Pl relativos a solucdes desatualizadas
tecnologicamente e que rapidamente se tornam obsoletas, uma vez que novas versdes

sdo lancadas diariamente ou semanalmente, em vez de a cada dois ou trés anos. O
desenvolvimento agil de software resulta em rapida obsolescéncia do codigo e aumento do
valor das taxas por servicos de alto valor. Cada vez mais, o valor é criado a partir de marcas
SaaS, comunidades de usuérios/desenvolvedores e efeitos de rede.

Patentes padrao-essenciais (SEPs) e principios de licenciamento FRAND#*2

Na economia de rapida digitalizacdo em rede, a interoperabilidade — a capacidade de
dispositivos e sistemas funcionam em conjunto — ¢ um fator chave de crescimento e sucesso.*
Essa interoperabilidade € definida por padrdes de especificacdes tecnoldgicas comuns,
definidos pelos proprios participantes do setor. Em casos, tais normas dependentes de muitas
tecnologias patenteadas.

Quando uma patente é considerada essencial para um padrdo tecnoldgico—uma patente
padrao essencial (SEP)—esse fato deve ser refletido no processo de avaliacdo. Os pardmetros
considerados para a avaliacao de SEPs devem estar alinhados com os principios FRAND
(Justo, Razoavel e Nao Discriminatdrio) que fundamentam os termos de licenciamento para
SEPs. O contexto em torno do FRAND estd em constante evolucdo, dada a alta importancia
da economia digitalizada, e em muitos paises ha um ndmero crescente de casos judiciais e
antitruste nos quais SEPs e FRAND s&o uma gquestdo central. Hd um conjunto significativo de
jurisprudéncia nos EUA sobre o assunto FRAND, em particular o caso Georgia-Pacific Corp. vs.
United States Plywood Corp,** que desenvolveu uma abordagem comumente conhecida como
os 15 fatores Georgia-Pacific. A Comissdo Europeia da grande énfase ao SEP e ao FRAND,
destacando a necessidade de maior transparéncia e capacidade de pesquisa dos bancos de
dados do SEP, bem como mais escrutinio sobre as alegacdes de essencialidade.”® O aumento
de litigios sobre SEPs também estd sendo visto na China.

Valor dos dados do usudrio na economia digitalizada

Os dados do usuario estdo desempenhando um papel cada vez mais importante nas
operacdes comerciais, com o rapido crescimento da Internet e de outras tecnologias digitais.

A OCDE descobriu gue as empresas que adotam a tomada de decisdo baseada em dados
alcancam maior producao e produtividade, e apresentam melhor desempenho em termos

de retorno sobre o patrimonio e valor de mercado.”® A importancia dos dados é considerada
particularmente alta nos setores de publicidade (online), administracdo publica, saude, servicos
publicos e logistica/transporte.#’
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Para uma discussao sobre patentes e normas, consulte ICC Intellectual Property Roadmap, 13th Edition 2017, p. 23.

Sem a interoperabilidade, habilitada por normas, acredita-se que até 40% dos beneficios potenciais da Internet. Os
sitemas permanecem intangiveis; veja a definicdo da abordagem da UE para patentes essenciais padrdo, Comissdo da
UE COM(2017) 712 final, p. T com mais referéncias.

Ver 318 F. Sup. 1116 (SDNY 1970), mod. e aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. negado, 404 US 870 (1971).
Ver A definicdo da abordagem da UE para as patentes essenciais padrdo, a Comissdo da UE COM(2017) 712 final.

Ver Apoio ao Investimento em Capital do Conhecimento, Crescimento e Inovacao (2013), OCDE, http:/dx.doi.
org/10.1787/9789264193307-en, p. 325.

Ibid., pag. 327
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A guestdo do valor potencial dos dados do usuario € importante também no contexto do
atual debate sobre a tributacdo da economia digitalizada. Em marco de 2018, a Forca-Tarefa
da OCDE para a Economia Digital (TFDE) publicou um relatorio provisorio ao G20, que nao fez
recomendacdes.*® Os paises participantes ndo chegaram a um consenso em relacdo ao valor
potencial dos dados do usuario, mas concordaram em continuar trabalhando em determinadas
questdes, incluindo as fontes de criacdo de valor, com o objetivo de chegar a um consenso
sobre a tributacdo da economia digitalizada até 2020.

Também em marco de 2018, a Comissao Europeia publicou um pacote sobre a tributacdo

da economia digital que incluia duas diretivas propostas—a Presenca Digital Significativa

e as Diretivas de Imposto sobre Servicos Digitais. A base para as propostas mostra uma
sobreposicdo significativa com as opcdes ndo resolvidas discutidas no relatério TFDE (vale a
pena notar que os Estados-Membros da UE constituem a maioria dos membros da OCDE).

Atualmente, as diretrizes estédo sendo debatidas pelos Estados-Memlbros da UE, com muitos
dos que apoiam, ao mesmo tempo, o trabalho continuo da economia digitalizada da OCDE em
questdes relacionadas com a tributacdo da economia digitalizada, incluindo a fonte de criacdo
de valor.

Certas empresas digitais publicam estatisticas de usuarios em suas demonstracdes financeiras
(por exemplo, usuarios medios diarios, usuarios medios mensais e receita média por usuario),
mas ndo informam nenhum valor financeiro para os dados do usuario. Os analistas financeiros
consideram essas informacdes de “base de usuarios” ao estimar as futuras avaliacdes de
mercado dessas empresas.

Dependendo do resultado desse debate em andamento, os profissionais financeiros podem
eventualmente ser obrigados a identificar e avaliar ativos relacionados a dados de usuarios
nas demonstracdes financeiras das empresas—um topico futuro interessante. Como os
usuarios geralmente ndo sdo compensados por seus dados e ndo tém obrigacdo contratual
de continuar a fornecé-los (e, em algumas jurisdicdes, podem retirar sua permissdo para
gue seus dados sejam usados por empresas), a avaliacdo criard novos desafios significativos
para avaliadores.

48

Ver Desafios Fiscais Ativos da Digitalizacdo-Relatério Provisorio 2018: Quadro Inclusivo sobre BEPS, OCDE/G20 Base
Erosdo e Projeto de Mudanc¢a de Lucro (2018), OCDE.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) 40
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VIl. Resumo e conclusdes

Este manual fornece uma visdo geral do complexo tépico de avaliacdo de Pl abordando
diferentes aspectos do assunto, como:

> As particularidades e desafios da avaliacdo de ativos Pl em comparacdo com outras categorias
de ativos.
> As muitas varidveis que podem influenciar o valor dos ativos de Pl—incluindo os tipos de

direitos de Pl em jogo, o contexto de avaliacdo mais amplo, o objetivo da avaliacdo e o
momento em que ela ocorre.

> As definicdes de avaliacdo de Pl adotadas por organizacdes relevantes e a importancia das
normas como estrutura basica e ferramenta de orientacdo nos processos de avaliacdo de PI.

> As principais abordagens para avaliar ativos de Pl (ou seja, custo, receita e mercado e suas
variacdes), que receberam ampla aceitacdo na maioria das jurisdicdes.

> Aspectos a considerar em uma analise preliminar (antes de aplicar qualguer uma das
abordagens) para identificar o contexto do ativo de PL.

> Passos a seguir no processo de avaliacdo de Pl em cada uma das principais abordagens de
avaliacéo.
> Avaliacdo em tributacdo internacional, incluindo precos de transferéncia de intangiveis, e o

impacto dos direitos de Pl no valor aduaneiro das mercadorias a serem importadas.

> Desenvolvimentos recentes e previstos no cenario de Pl com impacto na avaliacdo dos ativos
de PI.

A avaliacdo de Pl € uma questdo atual, pois empresas e inventores estao cada vez mais
procurando valorizar seus ativos de propriedade intelectual, uma vez que uma proporcdo
crescente do valor da empresa estd em Pl. Espera-se assim gue esta tendéncia se mantenha,
acompanhando o forte crescimento da economia do conhecimento e digital. A ICC espera que
este manual ajude as empresas a entender e navegar melhor nesse processo e contribuir para
o desenvolvimento dessa area.
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A Camara de Comércio Internacional (ICC) é a maior organizacdo empresarial do mundo,
representando mais de 45 milhdes de empresas em mais de 100 paises. A missao principal da

ICC é fazer os negdcios funcionarem para todos, todos os dias, em todos os lugares. Por meio de
uma combinac¢do Unica de advocacia, solucdes e definicdo de padrdes, promovemos o comércio
internacional, a conduta empresarial responsavel e uma abordagem global a regulamentacao, além
de fornecer servicos de resolucdo de disputas lideres de mercado. Nossos membros incluem muitas
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