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APRESENTAGAOD

Importante instrumento para promover a inovacao na industria, a gestao da proprie-
dade intelectual é estratégica para as empresas brasileiras ganharem competitividade
no mercado global. Por meio dela, dirigentes empresariais podem prospectar oportu-
nidades, monitorar a concorréncia e identificar, por exemplo, nivel de investimentos e
desenvolvimento de produtos e processos.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), atentos a essa necessidade, uniram
esforcos e lancaram o Programa de Propriedade Intelectual para Inovacao na Industria.
O objetivo é disseminar a importancia do tema para o crescimento da IndUstria Brasileira.

Uma das acoOes previstas é a producao deste guia que leva aos empresarios informa-
coes sobre os principais aspectos da propriedade intelectual. O tema, ainda bastante
associado apenas ao registro de marcas e a concessao de patentes, deve ser visto de
forma mais ampla. As empresas precisam entender sobre sua atualidade e pertinéncia
para maximizar a correta apropriacao, protecao e comercializagcao destes bens imate-
riais e com isto gerar valor e vantagens para seus negécios.

A Confederacdo Nacional da Industria (CNI), lider da Mobilizagdo Empresarial pela
Inovacao (MEI), reconhece que a propriedade intelectual deve ser priorizada, por ser
assunto de grande relevancia para a inovacao. Para isso, é essencial fomentar a cons-
trucao de novas competéncias dentro das empresas. Este guia € uma resposta ao com-
promisso assumido. Mas as acoes nao param por ai: profissionais do IEL do SENAI e do
SESI foram capacitados para assessorar técnicos e empresarios sobre quando, onde e
por que proteger seus ativos baseados em conhecimento, além de prover informacgodes
estratégicas e tecnoldgicas contidas em banco de patentes, marcas e desenhos indus-
triais para monitorar tendéncias e identificar parceiros que possam contribuir para a
inovacao e competitividade da empresa.

Nao resta duvida de que a inovacao é fundamental para o desenvolvimento do pais.
E requisito para o crescimento da economia de maneira prospera e sustentavel, com
maior produtividade e melhores empregos e salarios. Mesmo com todos esses ganhos
para a sociedade, a inovacao €, acima de tudo, uma agenda empresarial, que deve ser
priorizada também pelo governo. Por meio dela, nossas empresas tém condigboes de
aumentar a competitividade e inserir o Brasil no mercado global.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente da CNI

Presidente do Conselho Nacional do SESI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI
Presidente do Conselho Superior do IEL
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PREFACIO

Na atual sociedade do conhecimento e da criatividade, a Propriedade Intelectual € um
tema de crescente importéncia para a economia dos paises e um canal de insergao
na comunidade internacional. Neste cenario foi firmado o Convénio entre o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL/NC) e Servigo
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/DN) para a execucao do “Programa de
Propriedade Intelectual para a Industria’; que tem por meta promover o uso estratégico
do sistema de protecao de ativos baseados em conhecimento para o aumento da com-
petitividade da industria brasileira.

A gestao da Propriedade Intelectual compreende um conjunto de atividades que
demandam expertise especifica e por vezes complexa por parte das empresas. Dentre
estas, podemos citar a identificacdo de tecnologias passiveis de patenteamento, a
negociacao e contratacao de licencas e a utilizacao de marcas, desenhos industriais e
patentes para aumentar o valor agregado e promover a diferenciacao competitiva e o
aumento das exportacoes.

O INPI é a instituicao do governo federal responsavel pela propriedade industrial e por
outros campos da Propriedade Intelectual de interesse da industria. Oferecer exper-
tise nesses campos a indUstria brasileira é o propdsito central desta iniciativa, que tem
como veiculo principal de difusao os sistemas de aprendizagem e suporte gerencial e
tecnoldgico coordenados pelo SENAI e pelo IEL, de especial importancia para as micro,
pequenas e médias empresas.

O programa busca alcancgar, também, a comunidade de profissionais de imprensa, por
sua capacidade de fazer chegar a um publico ainda mais amplo o esclarecimento sobre
0s conceitos e a importancia da gestao da Propriedade Intelectual.

A abrangéncia do programa que aqui € apresentado o posiciona como o maior empre-
endimento de disseminacao e capacitagao para o uso estratégico da Propriedade Inte-
lectual na América Latina.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente do INPI
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INTRODUGAO

1.1 A Importancia da propriedade intelectual

A histéria do desenvolvimento tecnologico testemunha a experiéncia de grandes inven-
tores, de que sao exemplos: Alexandre Graham Bell, Benjamin Franklin, Santos Dumont
e Thomas Edison. J4 no campo das artes e da ciéncia, personalidades como Ludwig
von Beethoven, Leonardo da Vinci, Shakespeare e Isaac Newton também se tornaram
marcantes pelos seus feitos. A genialidade e capacidade desses notaveis conseguiram
revolucionar o nosso modo de viver, comunicar, transportar, bem como de desfrutar da
beleza de suas criagdes e importancia de suas descobertas.

No atual contexto em que vivemos, o desenvolvimento avanca a passos largos. O para-
digma é a comunicacgao instantdnea, mundo globalizado e inexisténcia de fronteiras
para a difusdo do conhecimento. Este cendrio favorece a contribuicao de pequenos
empresarios, empreendedores, inventores, cientistas e artistas, que, mais do que nunca,
passam a dispor de meios de inventar, proteger, divulgar e comercializar suas criacoes e
inovacoes mundialmente, gerando retorno econémico para os investimentos realizados
e trazendo beneficios para a sociedade.

E preciso entender que apesar de ideias novas e criativas estarem no coracao da maioria
dos negocios de sucesso, “ideias” em si tém pouco valor. Elas precisam ser desenvol-
vidas, transformadas em produtos, processos ou servigos inovadores e ser comerciali-
zadas com sucesso. Ou seja, requerem significantes investimentos. Empresas nao com-
pram nem investem apenas em “ideias’] e sim no seu potencial de se transformarem
em produtos que sejam economicamente viaveis e tenham relevancia para o mercado.
Essa é a esséncia do processo de inovacao.

A empresa inovadora de sucesso é aquela que consegue fazer uma sintese dos conhe-
cimentos produzidos pela humanidade, principios econémicos e do direito, transfor-
mando a propriedade intelectual gerada em riqueza.

Portanto, antes de decidir investir tempo, talento, recurso econémico e financeiro no
desenvolvimento de qualquer novo empreendimento, é extremamente importante ava-
liar a originalidade da ideia e as suas expectativas mercadoldgicas. Esse ponto de par-
tida nao sera garantia de que tudo dara certo, mas, com certeza servird para minimizar
riscos e prevenir surpresas futuras.

1.2 Inovacao e propriedade intelectual

O conhecimento e a tecnologia avancam em grau de importancia como um dos mais
eficazes instrumentos de promocao do desenvolvimento econd6mico no cenario mun-
dial. Novos servicos, produtos e processos produtivos aparecem com velocidade cada
vez maior. Esse movimento inovador, quando adequadamente estimulado, ja provou
que contribui de forma rédpida para o processo de geracao de riquezas e melhoria da
qualidade de vida das populagoes. Dai ser inegavel a necessidade de se valorar e pro-
teger as obras do espirito humano, principalmente em face de um potencial retorno
econdmico para o seu criador e para a sociedade.

Art. 5°Todos sao iguais
perante a lei, XXVII - aos
autores pertence o direito
exclusivo de utilizacao,
publicagao ou reprodugao
de suas obras, transmis-
sivel aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar;
XXVIII - sdao assegurados,
nos termos da lei:

a) ...

b) o direito de fiscaliza-
¢ao do aproveitamento
econdmico das obras que
criarem ou de que partici-
parem aos criadores, aos
intérpretes e as respectivas
representacoes sindicais

e associativas; XXIX - a lei
assegurara aos autores de
inventos industriais privilé-
gio temporario para sua
utilizagdo, bem como
protecao as criagoes
industriais, a propriedade
das marcas, aos nomes
de empresas e a outros
signos distintivos, tendo
em vista o interesse so-
cial e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico
do pais; Constituicao
Federal de 1988.




A OMPI é uma agén-
cia especializada das
Organizagoes das Nagoes

Unidas (ONU), constituida
em 1967, que se dedica ao
desenvolvimento de um
sistema internacional de
propriedade intelectual
equilibrado e acessivel,
visando a recompensar

a criatividade, estimular

a inovacao e contribuir
para o desenvolvimento
econdémico, bem como
salvaguardar os interesses
publicos.

O INPI é uma autarquia
federal brasileira, criada em
1970 e vinculada ao Minis-
tério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exte-
rior, responsavel por todo
e qualquer procedimento
de pedido, concessao e
negociacao de proprieda-
de industrial no territério
nacional.

0 CAMINHO DA INOVAGAO

Este guia foi concebido com a intencao de servir de material basico de consulta e
atender a uma demanda crescente de informacao, identificada junto a empresarios com
interesse na producao intelectual e suas formas de protegao, gestao e negocio para con-
ferir competitividade a seus empreendimentos nos mais diversos setores do mercado.
Nele, as questoes ligadas a comercializacao da propriedade intelectual sao tratadas de
maneira sistematizada, em uma linguagem simples e objetiva.

1.3 A quem se destina?

Este Guia se destina a empresarios, empreendedores, inovadores, pesquisadores,
artistas, inventores e todos aqueles que tém interesse em obter conhecimentos intro-
dutdrios sobre aspectos inerentes a gestao de negocios que envolvem a protecao e
comercializacao de bens de Propriedade Intelectual.

1.4 Foco

O que se espera € que esta publicacao seja utilizada como uma fonte de informa-
¢coOes estratégicas para o publico ao qual se destina e que tem interesse em trans-
formar bens intelectuais em produtos comercializadveis, assegurando-se quanto ao
reconhecimento dos seus direitos e dos direitos de terceiros. Foi dada énfase para
os topicos considerados de maior relevancia para o empresario, que sao aqueles
relativos aos aspectos criticos da inovacao, que incluem o processo de protecao e
comercializacao.

Este Guia nao substitui as orientagdes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPIl) e nem de profissionais especializados no tema. Esta baseado, principalmente,
na legislacao pertinente, que se encontra discriminada no ANEXO, e em informacodes
disponibilizadas pela Organizacao Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), pelo INPI,
Fundacao Biblioteca Nacional (FBN) e literatura especializada sobre o tema da inovacao
e propriedade intelectual.

Esta publicacao foi concebida dentro de um critério amigavel de interatividade, pos-
sibilitando ao leitor navegar com facilidade por seu conteudo, buscar e identificar os
assuntos de seu interesse de uma maneira simples, facil e rapida, sem ter que necessa-
riamente proceder a uma leitura encadeada de todo o texto.
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2.1 O que é propriedade intelectual

A convencgao da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual [OMPI] define como
propriedade intelectual:

A soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacoes
dos artistas intérpretes e as execucgoes dos artistas executantes, aos fonogramas e as
emissoes de radiodifusao, as invengdes em todos os dominios da atividade humana,
as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais,
comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e denominagdes comercias, a
protecao contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

A propriedade intelectual esta divida em trés categorias principais do direito, desta-
cados na Figura 1.

Direito
Autoral

Propriedade
Industrial
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Protecao
Sui Generis

Figura 1 — Categorias que envolvem os direitos de propriedade intelectual

O direito da propriedade intelectual € um direito imaterial, resultante do intelecto
humano e nao da sua forga de trabalho.

O direito autoral tem foco em interesses de carater subjetivo, pois decorre basica-
mente da autoria de obras intelectuais no campo literario, cientifico e artistico, de que
sao exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferéncias, artigos cientificos,
musicas, filmes, fotografias, software, entre outros, sendo regulamentado pela Lei
n°9.610/98. O direito autoral envolve um conjunto de direitos morais e patrimoniais do
criador da obra literaria, artistica, cientifica e refere-se a todas as criacoes que nao pos-
suem requisitos de novidade absoluta e aplicagao industrial.

MARCOS FUNDAMENTAIS

1474: Concessao de carta
patente, na Republica de
Veneza;

1623: Estatuto dos Mono-
polios, na Inglaterra;

1790: Patent Act, nos Esta-
dos Unidos;

1791: Lei Chapellier, que
trata da extincdo dos privi-
Iégios das corporacoes de
oficios e consagracao da
liberdade de industria, na
Franca;

1809: Alvara de D. Joéao VI
sobre privilégios de inven-
¢ao, no Brasil;

1883: Convencao de Paris
para a protecao da Proprie-
dade Industrial (CUP);

1886: Convencgao de Berna
para a protecao das obras
literarias e artisticas;

1994: Acordo sobre Aspec-
tos de Direito da Proprieda-
de Intelectual Relacionados
ao Comércio (TRIPS -
Agreement on Trade-Rela-

ted Aspects of Intellectual
Property Rights) da OMC.




A expressao em latim sui
generis é usada no direito
para designar algum obje-
to ou situagdo que seja o(a)
Unico(a) de seu tipo.

Direito de propriedade: é o
direito que a pessoa fisica
ou juridica tem, dentro dos
limites da lei, de ter, usar,
gozar e dispor de um bem
tangivel ou intangivel,
bem como de reivindica-lo
de quem injustamente o
detenha.

0 CAMINHO DA INOVAGAO

A propriedade industrial tem o seu foco de interesse mais voltado para a atividade
empresarial. Tem por objeto patentes de invencao e de modelos industriais, marcas,
desenhos industriais, indicacoes geograficas, segredo industrial e repressao a concor-
réncia desleal, sendo regulamentada pela Lei n°®9.279/96.

O direito de propriedade industrial € um conjunto de direitos e obrigacoes relacionado
a bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou individuos. Assegura
a seu proprietario (titular do direito) a exclusividade de:

Fabricacao;
Comercializagao;
Importacao;

Uso;

e \enda;

e (Cessao.

A protecao sui generis envolve a topografia de circuito integrado, a cultivar bem como
os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimonio genético, sendo cada tipo de
protecao regulamentada por legislacao propria.

2.2 Importancia da propriedade intelectual para uma empresa

No mundo dos negécios, obras, conhecimento, invencdoes, inovacoes e outras expres-
soes da criatividade humana sao convertidas em propriedade privada e protegidas por
lei por meio do sistema de propriedade intelectual. Como propriedade privada, elas sao
comercializadas como bens imateriais, chamados de ativos intangiveis.

A difusao dos conceitos e a utilizagao dos instrumentos de protecao da propriedade
intelectual sdao fundamentais para empresas e individuos assegurarem que suas cria-
¢Oes, invencoes, obras artisticas ou literarias tenham retorno financeiro quando da ati-
vidade de comercializacao desses ativos.

Além disso, dentro do contexto da era da economia do conhecimento, a propriedade inte-
lectual legalmente protegida transformou-se em um importante ativo para a competitivi-
dade das empresas que desejam otimizar o valor desses bens. No entanto, para atingir
esse objetivo, a empresa deve saber como planejar a estratégia do negocio, como proteger
produtos atuais e futuros, gerando valor para sua capacidade inovativa. Este processo é
de grande valia no desenvolvimento das nagoes, na medida em que tem como finalidade:

e Favorecer o comércio internacional;

e Estimular novos métodos de producao;

e Aumentar a produtividade;

e Gerar riquezas;

e Melhorar a qualidade de vida;

e Fomentar a faculdade criadora;

e Aumentar as possibilidades da ciéncia e da tecnologia;

e Enriguecer o mundo da literatura e das artes.
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2.3 Mecanismos de protecao de bens de propriedade intelectual

O direito de propriedade é extremamente importante no mundo dos negdcios, pois
dele derivam diversas vantagens competitivas ao seu titular. A propriedade sobre bens
de natureza material € um direito permanente. Ja o direito sobre a titularidade da pro-
priedade intelectual, que trata de bens imateriais, é de carater temporario, de modo a
assegurar que, depois de decorrido certo espaco de tempo, a sociedade passe a usufruir
livre e gratuitamente das criagoes do espirito humano.

Obtencao do direito de propriedade intelectual

Um aspecto importantissimo no processo de comercializagcdo da propriedade intelec-
tual pelas empresas diz respeito a questao da constituicao da titularidade do bem inte-
lectual a ser legalmente protegido. Ou seja, a definicdo de quem realmente é o dono do
ativo intangivel. A correta protecao da propriedade intelectual é fator fundamental para
0 éxito da exploracao comercial de um produto, processo ou servigo potencialmente
inovador. Assim, todo cuidado é necessario ao se definir os instrumentos e o momento
adequado de buscar a protecao legal. Esta decisao deve estar sempre alinhada com a
estratégia comercial da empresa.

Propriedade intelectual e dominio publico

Bens culturais, de tecnologia ou de informacao - livros, artigos, obras musicais, inven-
¢oes, modelos de utilidade, desenhos industriais e outros — cujos direitos econdémicos
tiveram seus prazos de protecao encerrados sao considerados de dominio publico, nao
sendo mais de exclusividade de nenhum individuo ou entidade. Tais bens sao de livre
uso de todos, uma vez que passaram a integrar a herancga cultural da humanidade.

Note-se que bens de propriedade industrial podem cair em dominio publico antes do
prazo maximo de sua protecao, caso o titular do referido direito de exclusividade nao
pague (no Brasil, ao INPI), nos prazos devidos, os valores para sua manutencgao. Desta
forma, é necessario a empresa ter uma gestao competente de seu portfolio de proprie-
dade intelectual para nao correr o risco de perder prematuramente seus direitos de exclu-
sividade, que garantem um posicionamento diferenciado no mercado.

O registro da obra intelec-
tual no campo do direito
autoral é facultativo. Este
procedimento apenas
presume a autoria da obra,
ao contrario da proprieda-
de industrial e da protecao
sui generis, em que a
formalidade do registro
importa a atribuicao do
direito ao titular de usa-la
com privilégio.
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Instrumentos de protecao de propriedade intelectual

A sistematica legal de protecao da propriedade intelectual no Brasil estabelece os ramos
destacados na Figura 2, os quais sao tratados individualmente a seguir.

Direito de Autor
Direito Direitos Conexos
Autoral

Programa de Computador

Patente

Propriedade
Industrial

Desenho Industrial
Indicacao Geografica

Segredo Industrial & Repressao
a Concorréncia Desleal

©
2
(%]
2
()
e}
=
Q
©
©
]
(<))
=
Q
o
S
o

Topografia de Circuito Integrado

Protecao

Sui Generis Cultivar

Conhecimento Tradicional

Figura 2 - Modalidades de direitos de propriedade intelectual

Como podera ser constatado a seguir, dependendo da estratégia comercial da empresa,
um mesmo produto podera dispor de varios tipos de protegao, cobrindo diferentes
aspectos, pela utilizacdo apropriada dos instrumentos da propriedade intelectual (ver
Figura 3). Por sua caracteristica de identificar e diferenciar produtos, a marca torna-se
uma das formas de protecao mais importante e aplicavel no mundo empresarial. Usar
opgoes distintas para protecao de um produto garante um diferencial competitivo ainda
mais forte, porque a empresa dispoe de diferentes tipos de direitos de exclusividade
sobre aquele bem. Assim, a empresa podera impedir terceiros, em todos os territorios
em que dispoe de protecao, de copiar, produzir, usar, colocar a venda, vender, importar
e exportar seu produto sem o seu consentimento.

24
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Produto “A”

Produto “B”

Produto “C”
Produto “D”
Programa de Computador Topografia de Circuito

Produto “E”

Figura 3 - Protecao de produtos por diferentes combinacoes de direitos de propriedade intelectual
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3.1 Consideracoes sobre propriedade industrial

No ambito do direito da protegao de bens de propriedade industrial, a seguir serao
abordados os principais aspectos que envolvem os ramos destacados na Figura 4.

Desenho Industrial
Industrial — —
Indicacao Geografica
Segredo Industrial & Repressao
a Concorréncia Desleal

Figura 4 — Ramos da protecao do direito da propriedade industrial

Propriedade

3.2 Protecao por patente

O que é uma patente?

A patente é um titulo de propriedade temporaria concedidos pelo Estado, com base na
Lei de Propriedade Industrial (LPI), aqueles que inventam novos produtos, processos ou
fazem aperfeicoamentos destinados a aplicacao industrial.

E o instrumento de protecao mais utilizado na de inovacao tecnoldgica. Sua importancia
é fundamental, pois a concessao deste direito de exclusividade garante ao seu titular a
possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de novos pro-
dutos e processos industriais (Figura 5).

Figura 5 - llustracao de um produto patenteado - Amassador de latas

Ha muitas invengdes que
sao o resultado de consi-
deraveis esforcos e altos
investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D),
porém ha também muitas
melhorias incrementais,
simples e tecnicamente nao
onerosas que sao legalmen-
te protegidas por patentes
de grande valor comercial e
que sao altamente rentaveis
para as empresas e seus
inventores.

Ha ainda produtos inova-
dores complexos como,
por exemplo, um automo-
vel, que constantemente
incorpora em sua fabrica-
¢ao um grande numero
de invencoes cobertas por
inumeras patentes que
pertencem a diferentes
titulares.




O que nao pode ser paten-
teado?

® 0 que for contrario a mo-
ral, aos bons costumes e
a seguranca, a ordem e a
saude publica;
descobertas, teorias
cientificas e métodos
matematicos;
concepgoes puramente
abstratas;
esquemas, planos,
prin-cipios ou métodos
comerciais, contabeis,
fi-nanceiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e
de fiscalizacgéo;
obras literarias, arqui-
tetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer
criacdo estética;
programas de computa-
dor em si;
apresentacgao de infor-
macoes;
regras de jogo;
técnicas e métodos te-
rapéuticos, operatorios,
cirurgicos, ou de diag-
nostico, para aplicagao
no corpo humano ou
animal; e
seres vivos naturais e
materiais biolégicos
encontrados na natureza,
inclusive o genoma de
qualquer ser vivo natural
e 0s processos bioldgi-
cos naturais.

Uma invencao, ou modelo
de utilidade, para ser
considerada nova, deve
demonstrar algumas ca-
racteristicas que nao sejam
conhecidas no corpo dos
conhecimentos existentes,
chamado es-tado da técnica.
O estado da técnica é
constituido por todo conhe-
cimento que esta acessivel
ao publico, antes da data

de depdésito do pedido de
patentes, por descricao
escrita ou oral, por uso ou
qualquer outro meio, no
Brasil e no exterior.
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Apenas o titular da patente pode vender o produto ou aplicar o processo que foi paten-
teado, bem como ceder de forma onerosa ou nao, em carater definitivo ou temporario,
o direito de exploracao do seu bem intelectual. E importante saber que a concessao
deste direito é territorial. E apenas valida dentro do pais no qual a protecéo foi conce-
dida, ou seja, a concessao de uma patente no Brasil s6 garante os direitos ao seu titular
de té-la protegida dentro do Brasil.

Quem pode ser o titular de uma patente?

A empresa, instituicdo (pessoa juridica) ou o proprio inventor (pessoa fisica) podem
requerer a titularidade de uma patente no 6rgao competente do pais de interesse. No
Brasil a instituicao responsavel pela concessao de patentes é o INPI.

O que pode ser patenteado?

Qualquer invengao que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os
campos de aplicacao tecnoldgica, desde que cumpram os requisitos de:

e Novidade
— estar além do estado da técnica;
— nao seja conhecida e nao tenha sido divulgada;
— nao exista ou decorra da natureza;
e Atividade inventiva
— nao seja 6bvia para um técnico do assunto;
e Aplicacao industrial
— seja um produto para consumo ou um processo para producao.

Quais os tipos de patentes?

Patente de invencao (PIl)

Refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais, que nao decorram
da melhoria daqueles ja existentes. O prazo maximo de sua validade é de 20 anos a
contar da data de depodsito do pedido.

Invencao é uma concepcao resultante do exercicio da capacidade de criacao do homem,
e que representa uma solugao para um problema técnico especifico, dentro de uma
determinada area do conhecimento tecnoldgico.
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Considera-se que uma
invencao ou modelo de
) 5 A ~ utilidade envolve ativida-
Figura 6 - llustracao de patente de invencao - Arame farpado de inventiva quando nao
é decorréncia 6bvia ou
evidente, para um técnico
Patente de modelo de utilidade (MU) no assunto, daquilo que
ja se conhece. No caso
da invencao, a atividade

Refere-se a aperfeicoamentos em produtos preexistentes, que melhoram sua utilizacao inventiva deve ser resul-
1T . ] . . tado de algo mais do que

ou facilitam o seu prO(I:etsso produ'flvo. O prazo maximo de sua validade é de 15 anos a uma mera combinagao

contar da data de depdsito do pedido. de caracteristicas técnicas

conhecidas. J& no modelo
de utilidade, sao aceitos
efeitos técnicos previsiveis
bem como combinagoes
6bvias, desde que o objeto
a ser patenteado apresente

nova forma ou disposi¢ao
que resulte em melhoria
funcional.

Figura 7 - llustracao de modelo de utilidade - Alicate

Como depositar uma patente?

O pedido de patente deve ser feito em formulario especifico do escritério de patentes
do pais onde se deseja buscar a protecao, contendo as seguintes informacodes:

e Dados do requerente;

e Relatorio descritivo;

e Reivindicagoes;

¢ Desenhos;

e Resumo;

e Comprovante de pagamento da taxa aplicavel.




Fatores mercadoldgicos
que devem fundamentar a
decisao de patentear:

Ha mercado para a
invencao? Quais sao as
alternativas existentes no
mercado e como elas se
comparam com o invento?

O invento destina-

se a melhoria ou ao
desenvolvimento de um
produto ou processo ja
existente? E compativel
com a estratégia de
negocio da empresa?

Ha potenciais investido-
res dispostos a investir
no desenvolvimento da
invengao?

Quais os paises/mer-
cados onde a patente
precisa ser protegida?

Qual é o valor da invencao
para o negocio da em-
presa e para 0s compe-
tidores? Sua protegao é
comercialmente utilizavel?

O invento é facilmente
passivel de engenharia
reversa?

Qual é a probabilidade
de os competidores in-
ventarem e patentearem
um invento semelhante?

O faturamento previs-
to com a exploracéao
comercial do invento

é compativel com os
custos totais do patente-
amento?

Qual é a extensao da pro-
tecao a ser conferida por
uma ou mais patentes?

Sera facil identificar as
violagoes dos direitos
conferidos pela patente?
Ha disposicao para in-
vestir tempo e dinheiro
para reforcar a protecao
ao invento?
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O relatorio descritivo do pedido de patente de invencao tera de se referir a uma Unica
invencao ou a um grupo de invengoes inter-relacionadas compreendendo um unico
conceito inventivo. Ja o pedido de patente de modelo de utilidade tera de se referir a
um unico modelo principal, que podera incluir uma pluralidade de elementos distintos,
desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

O relatorio deve conter o titulo do pedido e apontar o problema bem como a solucao
proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Deve conter todos os detalhes
e indicacoes necessdrias para permitir a um técnico da area reproduzir o objeto e deve
destacar os avangos técnicos introduzidos na solugao. Deve mencionar a existéncia de
pedidos anteriores (brasileiros ou nao) e fornecer informagoes sobre objetos ou pro-
cessos semelhantes ao do pedido.

A redacao das reivindicacoes € a parte do documento do pedido de maior importancia
comercial para a empresa. O seu conteddo delimita as peculiaridades sobre as quais o
titular tera direito de exclusividade, se a patente for concedida. Elas devem ser funda-
mentadas no relatorio descritivo e discriminar as caracteristicas técnicas do invento que
nao sao encontradas nos produtos e processos ja existentes.

As figuras e os desenhos, tais como graficos, esquemas, fluxogramas e diagramas for-
necem informacodes adicionais, sem texto explicativo, que auxiliam na compreensao da
invencao ou do modelo de utilidade e devem estar referenciados no relatério descritivo.

O resumo deve ser uma descrigao sucinta do pedido. Nao deve fazer mengao ao mérito
ou ao valor da invencao ou modelo de utilidade.

O processo que envolve a concessao de uma patente estd representado na Figura 8
O periodo de 18 meses, do depdsito do pedido até a sua publicacao, € denominado
periodo de sigilo e é determinado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Busca prévia sobre estado da arte .

Depdsito do pedido de patente *
Periodo de sigilo do pedido
Publicacao do pedido

Pedido de exame técnico

Realizagdo do exame técnico e decisdo

Expedicao da carta patente

!l,

Validade (MU)

Validade (PI)
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Figura 8 — Linha do tempo do processo de obtencao de patente
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Quais os custos envolvidos na protecao por patente?

Mesmo que uma invengao seja patenteadvel, nem sempre ela se tornard uma tecno-
logia ou um produto comercialmente vidvel. Assim, antes de depositar o pedido de
patente, torna-se necessaria uma analise criteriosa dos pros e contras, pois o processo
de obtencao e manutencao de uma patente é oneroso.

Assim como as matérias relacionadas as atividades de comunicagao e marketing,
contabilidade e os assuntos de natureza juridica devem ser delegados a profissio-
nais das respectivas areas, questoes relacionadas a propriedade intelectual também
devem ser discutidas com profissionais da area que entendam das especificidades
do assunto. Os profissionais especializados na area sao chamados de agentes de
propriedade intelectual. E sempre aconselhavel que empresas invistam em asses-
soria especializada para a preparacao do pedido. Além da descricao técnica, esses
profissionais podem contribuir para a redacao precisa das reivindicacoes, de forma
a ampliar a cobertura de possiveis variagbes do invento que estejam dentro do
mesmo conceito inventivo. Portanto, sempre que possivel, as empresas devem
buscar especialistas para preparar e acompanhar seu pedido de patente. Este cui-
dado ira contribuir para que o empreendimento possa ter maior seguranca juridica
nas diversas operacoes comerciais, que serao derivadas do direito de propriedade
dos seus ativos intangiveis. Isto significa dizer que os custos que envolvem a pro-
tegao patentaria nao estao limitados ao custo das taxas do pedido de depdsito junto
ao escritorio de patentes. A Figura 9 demonstra esquematicamente a estrutura de
custos envolvidos na protecao de bens de propriedade industrial.

Custo de
Depoésito

Pagamento das custas no escritério
de patente (no Brasil, o INPI)

Custo de
Assessoria
Profissional

Pagamento de servigos profissionais
para redagao e acompanhamento
do pedido de patente

Pagamento de servigos profissionais

Custo de -
aplicavel apenas quando se busca

Tradugao

protecao em outros paises

Pagamento de anuidades para
L g manutencéo do direito concedido pelo
escritério de patentes (no Brasil, o INPI)

Custo de
Manutencgao

Figura 9 - Esquema da composicao do custo de uma patente

No Brasil, pessoas fisicas,
microempresas, institutos
de ensino e pesquisa, or-
gaos publicos e entidades
de intuito ndo econémico
tém reducao de 60% no
valor das taxas.

O agente de propriedade

intelectual, que representa
a empresa no escritorio de
propriedade intelectual de
um pais, devera ter conhe-
cimento juridico e técnico.

A Associagao Brasileira de
Agentes de Propriedade
Intelectual [ABAPI] dispoe
de um cadastro desses
profissionais no Brasill,
disponivel em:

<www.abapi.org.br>.

Em sua pagina na internet,
o INPI também exibe a
relacdo dos agentes da
propriedade intelectual e
dos escritérios habilitados.




Prioridade Unionista para
patentes: possibilita que,
ao dar entrada no pedido
de patente em seu préprio
pais, o titular reivindique
prioridade em outros
paises-membros da CUP,
tendo o prazo de um ano
para iniciar o processo
nesses outros paises, sem
prejuizo para o principio de
novidade, pois fica asse-
gurada a data do primeiro
depdsito.

Desde 2008, no ambito

do PCT, o INPI tornou-se,
perante a OMPI, autoridade
internacional de busca e
exame preliminar, bem
como o portugués passou
a ser considerada uma das
linguas oficiais.
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Quais as obrigacoes do titular de uma patente?

e Pagar as anuidades ao escritorio de patentes (no Brasil, ao INPI);
e Explorar comercialmente a patente:
— diretamente — o proprio titular do direito fabrica o produto ou usa o processo pro-
tegido em sua empresa;
— indiretamente - o titular da patente licencia o direito de fabricagao do produto ou
uso do processo para terceiros.

Como depositar uma patente no exterior?

Como ja referido, a patente tem validade apenas no territério em que foi concedida,
mas existem acordos internacionais assinados pelo Brasil que facilitam a obtencao de
protecao no exterior.

A Convencgao da Unido de Paris (CUP) garante o direito de prioridade (denominado prio-
ridade unionista) para os depositantes de pedidos de patente nos paises que assinaram
essa convencao, dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido correspondente em
todos os outros paises-membros, dentro de um prazo de 12 meses, sem prejuizo decorrente
de atos ocorridos nesse intervalo. Deve ser designado um procurador para representar o
depositante em cada um dos paises escolhidos. A reivindicagao de prioridade deve ser feita
no ato do depdsito no escritorio de patentes escolhido (no Brasil, o INPI).

O Tratado de Cooperagdo em Matérias de Patentes (PCT), administrado pela OMPI, per
mite que, por meio de um unico pedido internacional, seja possivel requerer o depdsito
em varios paises simultaneamente, mediante a desighacao dos paises de interesse. Esse
pedido pode ser depositado no INPI, no Brasil, ou no érgao competente em qualquer um
dos paises escolhidos ou, ainda, no escritorio da OMPI, em Genebra, Suica. Apds a etapa
inicial de depdsito, ocorrera uma publicacao internacional efetuada pela OMPI.

O depodsito do pedido internacional se processa em duas fases:

e A fase internacional destina-se a elaboracao do relatério de busca internacional e do
parecer de patenteabilidade bem como do relatério de exame preliminar. Estes docu-
mentos tém o objetivo de subsidiar o exame técnico dos pedidos pelos escritorios
nacionais e de ajudar os depositantes a decidir pela apresentacao, ou nao, do pedido
na fase nacional;

¢ Na fase nacional, o interessado tem um prazo de 30 meses para entrar com o pedido
de depdsito no érgao competente de cada pais em que estiver interessado, no res-
pectivo idioma oficial.

O sistema brasileiro de patentes tem como premissa o principio do first to file, isto
€, o primeiro a depositar tem assegurado o direito no caso da patente ser concedida.
Ja nos Estados Unidos, como em alguns outros paises, é aplicado o sistema first to
invent, e o direito de obtencao da patente é de quem primeiro desenvolveu o invento.
Portanto, para provar a anterioridade da invencao em possivel disputa judicial, reco-
menda-se manter anotagcdes e comprovacoes datadas do processo de desenvolvimento
do invento.
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Qual a importancia das patentes para os negodcios?

O impacto financeiro sobre o direito de exploragao comercial que uma patente traz para
uma empresa nao pode ser negado. Operacoes comerciais de licenciamento desses
bens no mundo movimentam centenas de bilhoes de dolares anualmente.

Patentes sao vitais para assegurar o market share de empresas que desejam crescer de
forma sustentavel e competitiva. Com a protecao patentaria, empresas passam a ter
mais tempo para desenvolver e aperfeicoar suas invencoes, resultando em melhores
produtos, processos e servigos para o consumidor. Para pequenas e médias empresas
(PME), um produto inovador legalmente protegido por direitos de propriedade inte-
lectual pode significar a grande oportunidade de crescimento no mercado. Um por-
tfélio consistente de bens de propriedade intelectual também pode ampliar o valor da
empresa no mercado de capitais e para operagoes de fusdes e aquisicoes.

Empresas de alta tecnologia podem obter receitas expressivas por meio de atividades
de licenciamento. A IBM, por exemplo, obteve, em anos recentes, receitas da ordem
de mais de 1,5 bilhoes de ddlares advindas de atividades de licenciamento de tecno-
logias que estrategicamente ndo foram comercializadas pela propria empresa para o
cliente final.

Peritos da area sugerem que conhecimentos contidos nos bancos de patentes do
mundo compreendem 80% de todo conhecimento cientifico e tecnologico disponivel,
tornando-se a fonte mais rica e util de informacao para empresas inovadoras. Este fato
reforca também a importante fungao social da patente para contribuir com o avanco tec-
nolégico, uma vez que empresas competidoras podem prospectar novas oportunidades
de negocios e monitorar tendéncias tecnologicas para o mercado futuro.

Andlise de informacao patentéria € uma atividade de grande relevancia para empresas
inovadoras.Vantagens no uso de informacao tecnolégica contida nestes bancos incluem:

e Fonte importante de informacgoes sobre as empresas competidoras;

e Possibilidade de visualizar e estudar tendéncias de tecnologias similares e comple-
mentares, para compor um amplo cendario futuro;

¢ |dentificacao de uma nova tecnologia que ameace a competitividade da empresa;

¢ Fonte para estudos sobre o proprio estado da arte de uma tecnologia;

e Prospeccao de novas oportunidades de negocio por meio de operagoes de compra,
venda e licenciamento de tecnologia.

Existem bancos de patentes de acesso gratuito, varios sistemas computacionais e servicos
especializados para a empresa obter informagoes tecnoldgicas. A maioria envolve o uso de
ferramentas de busca baseadas em palavras-chave definidas pelo usuéario.

Em seu relatorio anual de
2009 a OMPI estimou que
no ambito global a conces-
sao de patentes creceu a
uma taxa de 1.6%. e que o
numero total de patentes
concedidas e validas no
mundo era de 6.3 milhoes
e 4.2 milhoes eram o
numero de patentes depo-
sitadas (dados de 2007).

Quebra de patentes é o ter-
mo popular, erroneamente
atribuido a licenga compul-
soria, prevista na LPI [art.
68, Lei n® 9279/96] para
situagoes excepcionais,
que incluem o exercicio
abusivo sobre a patente ou
o abuso de poder econ6-
mico, comprovado nos
termos da lei por decisao
administrativa ou judicial,
interesse publico ou emer-
géncia nacional declarados
pelo poder executivo fede-
ral. A licenga compulsoria é
utilizada temporariamente
e de forma nao exclusiva, e
na arbitragem da remu-
neragao sao consideradas
as circunstancias de cada
caso, levando-se em conta,
obrigatoriamente, o valor
econdmico da licenca
concedida, nao perdendo o
titular o direito de proprie-
dade da referida patente.

Bancos de patente de acesso

gratuito:

¢ Base do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial
(INPI), disponivel em:
<www.inpi.gov.br>, onde
se pode ter acesso aos
resumos das patentes
depositadas no Brasil;
Base do Escritério Euro-
peu de Patentes — EPO,
disponivel em: <www.
ep.espacenet.com>;
Base do Escritorio Ameri-
cano de Patentes, dispo-
nivel em: <www.patents.
uspto.gov - USPTO>;
Diretério de patentes do
Google, disponivel em:
<www.google.com/pa-
tents>;
Base mundial de patentes,
disponivel em: <www.
freepatentsonline.com>;
Base do Escritério Japonés
de Patentes — JPO, dispo-
nivel em: <www.ipdl.inpit.
go.jp/homepg_e.ipdl>.
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Patente — quadro resumo

Titulo concedido

e (Carta Patente

Objeto da protecao

e |nvencao ou modelo de utilidade que envolve novos produtos e/ou processos com
aplicabilidade industrial.

Legislacao aplicavel

e Lei da Propriedade Industrial (LPI), n°®9.279/1996

Requisitos

* Novidade
e Atividade inventiva*
e Aplicacao industrial*

Direito assegurado ao Titular
e Exclusividade de produzir, usar, vender e exportar no pais onde a protecao foi concedida.

Prazo de validade

e Patente de invencao: 20 anos, contados da data do pedido de depdsito
* Modelo de utilidade: 15 anos, contados da data do pedido de depdsito

Onde requerer no Brasil

e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

e Maquinas, equipamentos, produtos quimicos, farmacéuticos, compostos alimentares,
processos de melhoramentos genéticos.

* Requisitos utilizados para modelo de utilidade

3.3 Protecao por marca

O que é uma marca?

E todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos
e servicos de outros similares de procedéncias diversas. As marcas registradas vém
se constituindo, cada vez mais, em importantes ativos econdmicos para empresas e
instituicoes.

No Brasil, o registro de marcas é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (LPI),
e o responsavel pela sua concessao é o INPI. Ele é valido por 10 anos e esse prazo pode

ser prorrogado indefinidamente, a pedido do titular, por periodos iguais e sucessivos.
E importante ressaltar que o registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil.
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Nao sao registraveis
como marca:

As marcas registradas e, por isso, legalmente protegidas, sao identificadas com o
simbolo ®.

Quem pode ser titular de uma marca?

Uma marca s6 pode ser requerida por pessoa fisica ou juridica que exerca atividade licita,
efetiva e compativel com o produto ou servico que a marca visa distinguir.

Com o certificado de registro, o titular tem o direito ao uso exclusivo da marca em
todo o territério nacional e pode impedir concorrentes de usar sinais semelhantes que
possam confundir o consumidor. A reproducao nao autorizada da marca pode ser com-
batida por meio de agdes judiciais.

O proprietario de uma marca registrada pode autorizar, de forma onerosa ou nao, outras
pessoas a utiliza-la, por meio de contratos de licenga. Pode ainda transferir a titularidade
do registro ou do pedido para outra pessoa. O processo de transferéncia também deve
ser formalmente requerido ao INPI.

O titular nao pode impedir que, juntamente com a marca do seu produto ou servigo, os
comerciantes ou distribuidores utilizem suas préprias marcas na promocao e comerciali-
zacao, bem como nao pode impedir que fabricantes de acessorios utilizem a marca para
indicar a destinacao do produto. Ele também nao tem o direito de impedir a citagao da
marca em discurso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra publicacao, desde que
sem conotagao comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo.

O que pode ser registrado como marca?

O registro de marca destina-se a protecao de produtos e servicos. A marca, para
ser registrada, precisa ser distintiva, isto é, ser diferente o suficiente para ser capaz
de identificar - sem ambiguidades — produtos ou servigos de outros semelhantes.
A Unica limitacao para a concessao do registro é que a marca deve servir para pro-
teger produtos e servicos decorrentes da atividade exercida no empreendimento. Essa
limitacao existe para impedir o registro de marcas por pessoas fisicas e juridicas que
gueiram somente comercializa-las, isto é, que nao pretendam usar as marcas em suas
atividades profissionais.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial nao inclui protegcao para as marcas sonoras,
olfativas, tacteis e gustativas e nem para o trade dress.

Com o advento da internet, nomes de dominio passaram a se constituir em um bem
de grande valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e
vendendo seus produtos e servi¢cos globalmente. Apesar de geralmente estarem asso-
ciados ao nome da marca, os nomes de dominios nao sao considerados como marcas
e por isso nao sao passiveis de registro no INPI.

No Brasil, o Comité Gestor da Internet (CGI) mantém grupos de trabalho e coordena
diversos projetos em areas de importancia fundamental para o funcionamento e o

qualquer sinal contra-
rio a moral e aos bons
costumes ou que ofenda
a honra ou imagem de
pessoas ou atente contra
a liberdade de cons-
ciéncia, crenga, culto
religioso;

bandeiras, escudos de
armas, carimbos oficiais
e emblemas de paises e
de organizagoes interna-
cionais;

letras, algarismos e
datas, isoladamente, que
nao possuam suficiente
forma distintiva;

cores e suas denomina-
coes, salvo se dispostas
ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;
sinal que induza a

falsa indicacdo quanto

a origem, procedéncia,
natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou
servico a que a marca se
destina;

termo técnico usado na
industria, na ciéncia e na
arte, que tenha relagao
com o produto ou servi-
co a distinguir.




No Brasil ndo existe defini-
cao legal para a expressao
trade dress, que é um
termo usado para definir o
conjunto de caracteristicas
visuais de um produto ou
servico.

Marca de alto renome

é aquela que dispoe de
protecao em todos os
ramos de atividade [art.
125, Lei 9.279/96], pois é
amplamente conhecida por
consumidores de diferen-
tes segmentos e mercados.
Ex.: Coca-Cola®.

Marca notéria é aquela
que, em virtude de seu
prestigio, ultrapassa os
limites de seu mercado,
setorial ou geografico (Art.
126, Lei 9.279/96). Ela goza
assim de protecdo espe-
cial, independentemente
de estar previamente
depositada ou registrada
no pais, porém a protecao
é restrita ao seu ramo de
atividade. Ex: SENAI®.
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desenvolvimento da internet no pais. O CGI criou uma entidade civil, sem fins lucra-
tivos, denominada Nucleo de Informacao e Coordenagao do Ponto BR que, no ambito
de suas atividades, faz o registro de nomes de dominios com a extensao “br” (dispo-
nivel em: <www.registro.br>).

Quais os tipos de marcas?

As marcas podem ser de produto ou de servigo.

ANT-CHUVA

Figura 10 - llustracao de marca de produto

|||III||||‘

ENTR

Figura 11 - llustracao de marca de servico

As marcas de produto ou servico podem ser classificadas em dois tipos: marca coletiva
e marca de certificacao.

A marca coletiva identifica que determinado produto ou servico tem origem em qual-
quer empresa de uma coletividade, como uma cooperativa.

| o | -

Figura 12 - llustracao de marca coletiva
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A marca de certificagao é utilizada para indicar que os produtos ou servigos estdao em con-
formidade com determinadas normas ou especificacoes técnicas, como a qualidade do
material ou a metodologia utilizada, padroes de consumo de energia, entre outros.

Figura 13 - llustracao de marca de certificacao

Como as marcas sao classificadas?

Dependendo de seu conteudo estético, as marcas sao divididas em trés classes:

e Nominativa;
e Figurativa;
e Mista.

A marca pode ser constituida apenas por palavras e combinagdes de letras e algarismos,
compondo inclusive siglas e neologismos. Esta forma de apresentacao é chamada de
marca nominativa.

LASER HOTEL

Figura 14 - llustracao de marca nominativa

A marca também pode ser constituida de desenhos, simbolos, imagens, grafismos e
formas geométricas. Esta forma é chamada de marca figurativa. Este caso pode também
incluir as letras e algarismos isolados.
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Figura 15 - llustracao de marca figurativa

A marca que combina elementos nominativos e figurativos € chamada de marca mista.

Figura 16 - llustracdao de marca mista

A lei brasileira também permite o registro de marcas tridimensionais, que podem ser
a propria forma do produto ou sua embalagem (desde que sejam distintivas), que
também podem conter elementos nominativos e figurativos.

Figura 17 - llustracao de marca tridimensional
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Como fazer o registro de uma marca?

As principais etapas que envolvem o registro de uma marca sao:

e Busca prévia;

e Deposito do pedido de registro;

® Publicacado e exame do pedido;

e Expedicao de certificado de registro.

A busca prévia nao é obrigatéria, entretanto é altamente aconselhavel ao interessado
realiza-la antes de efetuar o depdsito de um pedido de registro de marca. Com este
procedimento a empresa pode verificar se a marca desejada foi ou ndo concedida (na
categoria pretendida) a outra pessoa fisica ou juridica.

Na busca prévia devem ser procurados sinais idénticos e assemelhados ou variacoes
da marca escolhida (como grafias diferentes e similaridades fonéticas) utilizados para
assinalar tanto produtos e servicos idénticos quanto produtos e servigcos de ramos de
atividade afins que possam confundir o consumidor no que se refere as origens desses
mesmos produtos ou servigos.

Da mesma forma que o pedido de depdsito de patente (ver item 3.2.5 desta publicacédo),
recomenda-se que a empresa conte com assessoria profissional especializada a fim
de obter uma pesquisa minuciosa sobre as marcas ja registradas e evitar o indeferi-
mento do pedido de registro. Esse profissional podera realizar buscas no INPl e em
diversos outros bancos de dados, opinar sobre a registrabilidade da marca e, se for o
caso, redigir o pedido de registro, bem como fazer o acompanhamento sistematico do
processo para tomar conhecimento dos despachos (o que exige conhecimento espe-
cifico e juridico) e dar respostas dentro dos prazos estabelecidos, evitando, assim, o
arquivamento irreversivel do pedido.

O pedido de deposito de marca devera referir-se a um Unico sinal distintivo e deve
conter:

* Requerimento;

e Reproducao da marca;

e Discriminacao da classe de produtos ou servicos em que a marca devera ser prote-
gida;

e Especificacao dos produtos ou servicos;

e Comprovante de pagamento de taxas aplicaveis.

No Brasil, cada pedido esta limitado a uma unica classe. Portanto, se a marca for reque-
rida para produtos ou servigos de classes diferentes, serd necessario apresentar um
pedido para cada classe.

O pedido de depdsito é divulgado por meio de publicacao eletronica na Revista da Proprie-
dade Industrial (RPI), editada semanalmente e disponivel no site: <www.inpi.gov.br>.

O INPI adota uma classi-
ficagao internacional de
produtos e servicos, para
a organizacgao dos pedidos
e registros de marca,
chamada Classificagao de
Nice. Essa classificacao
pode ser utilizada para a
busca prévia, pois € uma
informacao obrigatoria no
documento de registro.
Mais informagdes na pagi-
na disponivel em: <www.
inpi.gov.br>.

O registro de marca é
concedido ao primeiro que
o solicitar, exceto quando
essa marca for utilizada

no Brasil ha pelo menos
seis meses. Com base no
direito de precedéncia,
outra pessoa pode se opor
ao novo pedido. O INPI
examinara a oposi¢ao e ve-
rificard quem usa a marca
ha mais tempo e quais sao
as provas apresentadas
pelas partes.

O pedido de registro pode
ser feito diretamente no
INPI ou por meio do siste-
ma de pedido pela internet
denominado e-Marcas,

na pagina disponivel em:
<www.inpi.org.br>.




A composicao de uma
marca envolve um proces-
so criativo, e o criador é
automaticamente titular do
direito autoral sobre a sua
obra artistica. Por isso, se
a empresa optar pela ter-
ceirizacao de servigo para
a criacao de suas marcas,
é essencial definir todas as
questoes relativas a titu-
laridade do direito autoral
sobre a marca no contrato
de prestacao de servigos

e certificar-se de que o
direito patrimonial sobre

a criacao da marca seja
formalmente repassado a
empresa contratante

(Lei n©9.610/1998, Cap. V).

Uma marca pode perder
seu registro e validade
por falta de uso, o que se
chama de caducidade.
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0O exame do pedido de registro de marca é feito por examinador profissional para veri-
ficacao da existéncia de registros e pedidos anteriores de marcas idénticas ou seme-
lhantes que possam confundir o consumidor.

O certificado de registro sera emitido apds deferimento, publicacao na RPl e pagamento
de taxas.

Qual a diferenca entre registro do nome da empresa e marca registrada?

Muitas pessoas acreditam que o nome comercial da empresa passa automaticamente
a ser protegido como marca, mediante o registro da empresa e do seu nome comercial
no érgao de registro comercial. Esse equivoco acontece com frequéncia. E importante
compreender a diferenca entre nomes de comércio e marcas. O nome comercial é a
razao social da empresa, cuja protecao se da com o registro na Junta Comercial,
entidade estadual ligada ao Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC,
disponivel em: <www.dnrc.gov.br>), e por sua vez ao Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior (MDIC). A razao social de uma empresa normalmente
termina por: Ltda., S/A, ME, S/S ou abreviacoes do género que denotem a forma
de constituicdao societaria da empresa. Assim, por exemplo, para a empresa cuja
razao social registrada na junta comercial é Natura Cosméticos S/A, seu portfolio
de marcas registradas envolve: Natura®, Natura Ekos®, Natura Erva Doce®, entre
outros produtos.

Quais os custos envolvidos com o registro de uma marca?

Do ponto de vista financeiro, os custos envolvidos com o processo de registro e manu-
tencao de uma marca tém a mesma composigao daqueles envolvidos com o pedido de
patentes (Figura 9), ou seja:

e Custo de dep6sito;

Custos de assessoria profissional especializada;
Custos de traducao;

e Custos de manutencao.

Quais as obrigacoes do titular de uma marca?

Usar a marca nos produtos ou servicos indicados no certificado em um prazo de cinco
anos consecutivos a contar da data de sua concessao.

Como proteger uma marca no exterior?

A protecao das marcas é limitada ao pais em que elas foram registradas. Por isso é

absolutamente necesséario que sejam feitos pedidos de prote¢dao nos paises para os
quais a empresa deseja exportar, conceder licenca de fabricagcdao ou vender seus pro-
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dutos e servigos. Ou seja, a estratégia de protecao deste ativo deve estar alinhada com
a estratégia comercial da empresa para os mercados (paises) em que vai atuar.

Se porventura o primeiro depésito for feito em outro pais e se ha intencao de depositar
o mesmo pedido no Brasil, deve-se solicitar a prioridade unionista para garantir o prazo
de seis meses, sem prejuizo decorrente de atos ocorridos nesse intervalo, para entrar
com o pedido no INPL.

No caso de querer proteger uma marca nos paises integrantes da comunidade euro-
peia, pode-se obter um registro no Instituto para Harmonizacao do Mercado Interno
(OAMI - Oficina de Armonizacion del Mercado Interior). Um registro concedido pela
OAMI garante uma protegcao em todos os paises da Comunidade Europeia.

Outro instrumento que facilita a obtencao e manutencao de registros de marcas no
exterior € o Protocolo de Madri. O Protocolo é um tratado internacional do qual o Brasil
ainda nao faz parte. Ele permite, por meio da gestao centralizada pela OMPI, o envio de
pedidos a qualquer um dos paises participantes e o pagamento dos principais encargos
cobrados em cada pais no processamento de um uUnico pedido.

Qual a importancia economica e empresarial de uma marca registrada?

Do ponto de vista da gestdo empresarial, a marca transcende o marketing e esta rela-
cionada a outros aspectos-chave do negdcio. Entre esses aspectos estdo a atragao e a
retencao de talento, as percepgdes de analistas sobre o negocio, o relacionamento e
alavancagem do fornecedor, bem como a sua cobertura pela midia.

A marca simboliza para o consumidor algumas caracteristicas da empresa fabricante
do produto ou fornecedora do servigo, tais como a reputacao, controle de qualidade,
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, qualidade do design do produto e a
qualificacao dos profissionais que prestam o servico. Ela permite que o consumidor
associe esses atributos aos produtos e servicos identificados por ela.

Consumidores satisfeitos com um determinado produto ou servico voltam a compra-lo
ou a usd-lo. Para que isso seja possivel, € necessario que eles sejam capazes de dife-
renciar produtos e servicos idénticos ou semelhantes da concorréncia. Assim, a funcao
essencial da marca nas estratégias comerciais e publicitarias das empresas é facilitar ao
consumidor a sua identificagao e diferenciagao do produto ou servigo desejado.

Por meio de uma consistente estratégia de branding, uma marca legalmente pro-
tegida, bem selecionada e desenvolvida no mercado passa a ser um importante
patrimonio para a empresa. Para algumas delas pode até se constituir como o seu
ativo mais precioso. No ranking de 2009 das marcas mais valiosas do mundo, feito
pela empresa Interbrand, mais uma vez a Coca-Cola® se manteve em primeiro
lugar, com um valor de US$ 68.734 bilhdes de dolares; em segundo, a IBM® com
US$ 60.211bilhoes; e a empresa Microsoft®, em terceiro lugar com um ativo associado a
marca no valor de US$ 56.647 bilh6es. No mercado da América Latina, entre as 10 marcas
mais valiosas em 2008, cinco sao brasileiras, que juntas somam aproximadamente 26
bilhdes de doélares (1°, Itau®; 2°, Bradesco®; 3°, Banco do Brasil®; 7°, Petrobras®; e 9°,
Unibanco®). Isso ocorre porque os vultosos investimentos em comunicagao levam os con-

A reivindicagao de
prioridade unionista para
marcas esta prevista na
CUP e também contem-
plada pela LPI. Ao pedido
de registro de marca de-
positado em um pais que
mantenha acordo com o
Brasil, ou em organizacao
internacional, que produza
efeito de depdsito nacional
serd assegurado direito

de prioridade, no prazo de
seis meses, ndao sendo o
depésito invalidado nem
prejudicado por fatos ocor-
ridos nesses prazos

Branding é o trabalho de
construgao e gerenciamen-
to de uma marca junto ao
mercado. Sua execugao é
tomada por agdes que po-
sicionam e divulgam este
ativo no mercado além da
sua natureza econoémica.
Assim, a marca passa

a fazer parte da cultura

e influencia a vida das
pessoas.
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sumidores a associarem o simbolo a uma reputagao, imagem e conjunto de qualidades
que eles valorizam.Tais clientes estao dispostos a pagar mais por um produto que leve essa
marca. Assim, possuir uma marca com boa imagem e reputagdo no mercado ja coloca a
empresa em posigao vantajosa em relagao a concorréncia.

Algumas vantagens do registro de marca:

Possibilita que os consumidores diferenciem produtos semelhantes;

Permite que as empresas promovam seu portfolio de produtos e servigos;

E importante para a comercializacdo e é a base para o estabelecimento da imagem e
reputacao de uma linha de produtos no mercado;

Pode ser licenciado e fornecer uma fonte alternativa de receita por meio de paga-
mento de royalties;

E um elemento fundamental nos acordos de franquia;

Pode ser um ativo comercial de valor;

Incentiva os empresérios a investirem na manuten¢ao ou no aprimoramento da qua-
lidade dos seus produtos;

Pode ser util para a obtencao de financiamentos.

Marca — quadro resumo

Titulo concedido

e Certificado de Registro de Marca

Objeto da protecao

e Signos distintivos de um produto, empresa ou servigo

Legislacao aplicavel

e Lei da Propriedade Industrial (LPI), n°®9.279/1996

Requisitos

e Compatibilidade da marca dos produtos e servicos com os respectivos ramos de produgao
ou comercializacao do empreendimento ou organizacao.

Direito assegurado ao titular

e Uso exclusivo da marca em ramo especifico de atividade definida em todo territério nacio-
nal no pais onde a protecao foi concedida.

Prazo de validade

e 10 anos, a partir da data de expedicao do certificado de registro, podendo ser prorrogado
por iguais periodos indefinidamente.

Onde requerer no Brasil

e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

e Nomes de produtos, servigos, empresas, logotipos.
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3.4 Protecao por desenho industrial

O que é desenho industrial?

E o tipo de protecdo da propriedade industrial que trata do desenho associado & forma Os desenhos industriais
plastica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que sao Importantes para

. . i o uma grande variedade de
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na produtos de diferentes
sua configuracao externa. Pode ser constituido de caracteristicas tridimensionais, como zign";e;;‘zjsté’:ggsm';ﬁo
a forma ou a superficie do objeto, ou de caracteristicas bidimensionais, como padroes, e g T
linhas ou cores. O desenho tem que ser um modelo passivel de reprodugao por meios tronicos, de vestuario e

calgadista, entre outros.

industriais. No Brasil, quem concede o registro € o INPI, e sua validade é de até 25 anos.

A expressao “desenho industrial” tem sido utilizada como sinénimo do termo design.
Para as empresas, a criagao ou design geralmente inclui o desenvolvimento das carac-
teristicas funcionais e estéticas do produto, levando em consideracao questoes como
a sua comercializagao, os custos de producao, a facilidade de transporte, armazena-
mento, conserto e reciclagem. Porém, vale ressaltar que o desenho industrial, como
categoria do direito da propriedade industrial, refere-se unicamente a natureza estética
ou ornamental do produto acabado. E a forma exterior e é distinto dos aspectos téc-
nicos ou funcionais que ele possa apresentar, mesmo que traga inovagoes.

Os desenhos industriais sdo também encontrados na criagdo de embalagens, reci-
pientes e na apresentagcao dos produtos. Estes, junto com a estratégia de branding da
empresa, passam a ser grandes diferenciais ao criarem o impacto visual desejavel para
a identificacdo do produto no ponto de venda (Figura 18).

Figura 18 - llustracoes de produtos que possuem desenho industrial




O desenho industrial é
considerado novo quando
nao esta compreendido
no estado da técnica, que
quer dizer que nenhum
desenho idéntico ou muito
similar é conhecido como
ja existente, por uso ou
qualquer outro meio, antes
da data de deposito do
pedido, no Brasil ou no
exterior.

Ele é considerado original
quando dele resulta uma
configuracao visual distin-

tiva, em relacao a outros
objetos anteriores.

Uma ferramenta im-
portante para acessar a
informacao desejada é a
Classificagao Internacio-
nal de Desenhos Indus-
triais, conhecida como a
Classificacao de Locarno,
que contém mais de seis
mil indicagbes de artigos
diferenciados. No Brasil
esses dados podem ser en-
contrados no site do INPI
(disponivel em: www.inpi.
gov.brs).
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O que difere um desenho industrial de um desenho artistico?

O desenho industrial refere-se ao desenho de um produto de fabricagao replicavel,
enquanto o desenho artistico € uma expressao estética nao aplicavel a fins indus-
triais.

O que é protegido pelo desenho industrial?

O registro de desenho industrial protege a configuracao externa do objeto e nao o funcio-
namento do mesmo. Essa protecao tem validade somente dentro dos limites territoriais do
pais concedente (principio da territorialidade da Convencao de Paris). Por isso, € necessario
que a empresa faca os pedidos de protecao para cada um dos paises para os quais deseja
exportar ou conceder licenca de fabricagao ou venda do desenho.

Para proteger um desenho industrial por meio de um sistema de registro, é fundamental
a empresa manter o desenho em carater confidencial. Assim, se houver necessidade de
mostrar o desenho a outras pessoas antes do depodsito, € recomendavel incluir clausulas
de sigilo em contratos escritos, indicando claramente que o desenho é confidencial.

O que pode ser registrado como desenho industrial?

Como regra geral, para ser registravel, o desenho precisa atender aos requisitos de:

* Novidade;
e OQOriginalidade;
e Utilizagao ou aplicacao industrial.

Como fazer o registro do desenho industrial?

Antes de efetuar o pedido de registro, para determinar se um desenho industrial & novo
e original, a empresa deve fazer uma pesquisa na Base de Desenhos.

A busca prévia nao é obrigatéria, entretanto é altamente aconselhavel ao interessado
realizd-la antes de efetuar o depdsito de um pedido de registro de desenho industrial.
Porém, é importante ressaltar que durante o exame do pedido de registro nao sera veri-
ficada a existéncia de algum outro pedido anterior. A empresa podera obter a concessao
de um registro mesmo que exista outro pedido anterior, de terceiros, de desenho similar.
Essa situacao pode levar a uma posterior nulidade do registro em caso de litigio. Dai a
importancia da busca prévia.

O depdsito do pedido de registro do desenho industrial, nas condicoes estabelecidas
pela LPI, precisa conter:

e Requerimento;

e Relatério descritivo, se for o caso;
e Reivindicagoes, se for o caso;

e Desenhos ou fotografias;
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e Campo de aplicacao do objeto;
e Comprovante do pagamento de taxas.

Por ocasiao do depdsito no Brasil, dependendo da sua estratégia comercial, a empresa
poderd solicitar ao INPI que o pedido seja mantido em sigilo pelo prazo de 180 dias
contados da data do depdsito, apds o que serd publicado na Revista de Propriedade
Industrial (RPI) e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo cer-
tificado.

Novamente ressalta-se a recomendacao da assessoria de profissional especializada
para o acompanhamento sistematico do processo, dos despachos e formulagoes de res-
postas, quando necessario, dentro dos prazos estabelecidos. Evita-se, assim, o arquiva-
mento do pedido de registro para o desenho industrial.

Quais os custos envolvidos com a protecao do desenho industrial?

A estrutura de custos envolvidos na protecao do desenho industrial é equivalente aquela
referida no item sobre patente (Figura 9).

Quais as obrigacoes do titular do desenho industrial?

Para manter o direito sobre o desenho industrial protegido, o titular devera efetuar os
pagamentos dos quinquénios.

Qual a importancia econémica do desenho industrial para empresas?

Cada vez mais competitivo, o mercado esta gerando um nimero excessivo de produtos
semelhantes, com a mesma tecnologia, 0 mesmo pre¢co, o mesmo desempenho e as
mesmas caracteristicas. Consequentemente, a diferenga tecnoldgica entre produtos
similares, de diferentes fabricantes, tende a desaparecer. Na atualidade, o desenho
industrial surge, nesse ambiente concorrencial, como um importante atributo da
empresa moderna para diferenciar seus produtos dos outros.

Empresas inovadoras estao preocupadas com a boa imagem que seus produtos causam
no consumidor. Por isso, investem tempo e dinheiro no desenho desses produtos, com
o intuito de fortalecer o poder de sua atragdo no mercado. O esforgo traz as seguintes
vantagens competitivas para essas organizacgoes:

e Dirigir um apelo visual a cada segmento especifico do mercado. Ex: relégios para
diferentes faixas etarias;

e Criar um nicho no mercado para diferenciar seus produtos dos da concorréncia. Ex.:
modelos luxuosos e populares de automoveis;

e Fortalecer as marcas. Os desenhos sdao também frequentemente explorados em
combinagcao com as marcas de uma empresa para aumentar o seu carater distintivo.
Um exemplo classico de sucesso é a embalagem do refrigerante Coca-Cola®.

O pedido de registro

de desenho industrial

tera que se referir aum
Unico objeto, permitida
pluralidade de variagoes
desde que se destinem

ao mesmo proposito e
guardem entre si a mesma
caracteristica distintiva
preponderante, limitado
cada pedido ao maximo de
20 variagoes. Os pedidos
que contiverem variantes
configurativas devem
necessariamente incluir

o relatério descritivo e o
quadro reivindicatorio.




a6

0 CAMINHO DA INOVAGAO

As decisoes relativas a “como, quando e onde” proteger os desenhos podem ter um
efeito importante sobre outras dreas da gestao empresarial. Portanto, ¢ fundamental
analisar, a luz da estratégia geral da empresa, estas questoes de protecao de desenhos
industriais, que podem envolver:

A escolha entre criar o desenho na propria empresa ou terceirizar o servico;

A determinacao do momento oportuno para a primeira utilizacao de um novo
desenho por meio de publicidade, marketing ou apresentacao ao publico durante
uma exposicao;

A selecao dos possiveis mercados para exportagao;

A decisao de quando e como conceder licencas do desenho para a exploragcao comer-
cial por outras empresas.

Desenho industrial — quadro resumo

Titulo concedido

e Certificado de Registro de Desenho Industrial

Objeto da protecao
e Destina-se a proteger o aspecto estético de um produto.
Legislacao aplicavel

e Lei da Propriedade Industrial (LPI), n®9.279/1996

Requisitos

e Ser uma criacao nova, apresentada de uma forma clara e detalhada e ser passivel de apli-
cacao industrial.

Direito assegurado ao titular

e Uso exclusivo em todo o territorio nacional do seu desenho e proibi¢ao de terceiros de
produzi-lo, oferecé-lo, importa-lo, exporta-lo ou vendé-lo no pais onde a protecao foi con-
cedida.

Prazo de validade

e 10 anos, a partir da data do pedido de registro, prorrogavel por trés periodos sucessivos
de 5 anos (maximo: 25 anos).

Onde requerer no Brasil

e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

e Mbobveis, embalagens, veiculos, sapatos, estamparias.
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3.5 Protecao por indicacao geografica

O que é uma indicacao geografica?

E 0 nome dado ao tipo de protecdo, no &mbito da propriedade industrial, que se refere a
produtos que séo originarios de uma determinada area geografica (pais, cidade, regiao
ou localidade de seu territério) que se tenham tornado conhecidos por possuirem qua-
lidades ou reputacao relacionadas a sua forma de extracao, producao ou fabricacao.
Também se refere a prestacao de determinados servicos.

Quais os tipos de indicacao geografica?

As indicacbes geograficas (IG) sdo classificadas em:

e Denominagao de origem;
¢ Indicacao de procedéncia.

Considera-se indicacao de procedéncia (IP) o nome geografico de pais, cidade, regidao ou
localidade de seu territorio que se tenha tornado conhecido como centro de extracao, pro-
ducao ou fabricacao de determinado produto ou de prestacao de determinado servigo, mas
nao ha caracteristicas especificas naturais (clima, geografia etc.) ou humanas envolvidas na
produgao do produto. No Brasil, sao exemplos de IP:

e Vale dosVinhedos, para vinhos tintos, brancos e espumantes;

e Paraty, para aguardente do tipo cachaca e aguardente composta azulada;

e Regiao do cerrado mineiro, para café;

e Pampa gaucho da campanha meridional, para carne bovina e seus derivados;
e Vale dos Sinos, para couro acabado;

e Vale do submédio Sao Francisco, para uvas de mesa e mangas.

Quem pode requerer a indicacao geografica?

A entidade representativa da coletividade que atua na producao do bem ou na pres-
tacao do servico pode requerer a protecao. Quando nao existir pluralidade de entidades,
entao, o unico produtor ou prestador de servico estabelecido na regidao pode requerer
diretamente a indicacao geografica.

O que pode ser protegido pela indicacao geografica?

Tanto o nome da area geografica como o produto ou servico produzido na area delimi-
tada, sao passiveis de protecao por esta modalidade do direito de propriedade indus-
trial. Produtos protegidos por IG podem ser identificados por selos de garantia de pro-
cedéncia contidos na sua embalagem (Figura 19).
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Figura 19 - llustracao de selo de indicacao geografica do Vale dos Vinhedos

Como fazer o pedido do registro para uma indicacao geografica?

O depdsito do pedido de registro para uma indicagao geografica, nas condi¢gdes estabe-
lecidas pela LPI, precisa conter:

e Dados do requerente;

e Espécie de indicacao geografica pretendida;

Nome da area geogréafica;

Natureza do objeto da protecao (produto ou servico);
Delimitacao da area geogréafica;

e Objeto do produto ou servigo produzido na area delimitada;
e Comprovante do pagamento de taxas.

Além dos documentos e informacodes acima referidos, o pedido deveréa apresentar infor-
macoes e provas especificas, de acordo com a espécie de indicagcao geografica plei-
teada, a saber:

Para denominacao de origem (DO):

e Descricao das qualidades e caracteristicas do produto ou servigco que se devam exclu-
siva ou essencialmente ao meio geografico, incluindo fatores naturais e humanos;

e Descrigdo do processo ou método de obten¢ao do produto ou servigo, que devem ser
locais e constantes.

Para indicacao de procedéncia (IP):

e Comprovacao de que a localidade tornou-se conhecida como centro de extragao,
producgao ou fabricacdo do produto ou como centro de prestagao do servigo. Para
esse propdsito, pode-se utilizar de reportagens de jornais e revistas, artigos cienti-
ficos, livros, musicas, entre outros meios.
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Quais as vantagens econdmicas das indicacoes geograficas?

Indicagdes geograficas sao percebidas pelos consumidores como referéncias quanto
4 origem e & qualidade dos produtos. E um tipo de protecdo usada para promover
mundialmente produtos e servigos, principalmente na Europa. Como ja referido, muitas
delas adquiriram valiosa reputacao.

No Brasil a protecao das indicacbes geograficas ainda € pouco conhecida no meio
empresarial. Porém, como citado anteriormente, ja existem comunidades produtoras,
como, por exemplo, a Associacao dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
(Aprovale), no Rio Grande do Sul, e o Conselho das Associagoes dos Cafeicultores do
Cerrado (CACCER), de Minas Gerais, que conseguiram o registro. Esta concessao ja
trouxe grande valorizacao para seus produtos e consequente aumento de seu desem-
penho comercial.

Indicacao geografica — quadro resumo

Titulo concedido

e Certificado de Registro de Indicagao Geografica

Objeto da protecao

e |dentificar, pelo uso, um produto oriundo de uma determinada regiao ou pais.

Legislacao aplicavel

e Lei da Propriedade Industrial (LPI), n®9.279/1996

Requisitos

e Comprovacao da origem e das caracteristicas do produto

Direito assegurado ao titular

e Garantia de procedéncia

Prazo de validade
e [ndefinido. Nao se extingue pelo uso.

Onde requerer no Brasil

e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

e Vinhos, queijos, cristais, café, frutas, servicos.

E considerado crime a fal-
sa atribuicao de Indicacao
Geografica a produtos

ou servicos produzidos e
comercializados, que nao
possuem verdadeiramente
a procedéncia indicada,
prejudicando legitimos
produtores e consumi-
dores. Eles nao estariam
adquirindo um produto
genuino, com as especifi-
cas qualidades e caracte-
risticas esperadas.

O falso uso de indicagbes
geograficas por terceiros
nao autorizados pode
acontecer nas mais diver-
sas formas de comunica-
¢ao com o cliente, mesmo
que contenham termos
retificativos, tais como
“tipo”, “espécie”, “géne-

ro”, “sistema”, “semelhan-

te”, “sucedaneo”, “idénti-

" ou

co” ou equivalentes.




Obter informacobes sigilo-
sas por meio fraudulento
(espionagem industrial)
ou por violacao de acordo
[contrato de confidenciali-
dade] constitui um ato de
concorréncia desleal.

Segredos de negocio
podem incluir carteira

de clientes, planos de
negocios, desenhos,
politicas internas de precos
e descontos, receitas e
féormulas, processos espe-
ciais, métodos, técnicas,
resultados de pesquisa e
desenvolvimento etc.

A patente e o segredo in-
dustrial podem ser comple-
mentares, porque muitos
inventos sao mantidos em
segredo até que a empresa
decida fazer o depdsito do
pedido de patente.
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3.6 Segredo industrial e protecao contra a concorréncia desleal

O que é concorréncia desleal?

E o crime, previsto na Lei de Propriedade Industrial, que inclui o ato de quem divulga,
explora ou utiliza, sem autorizagao ou por meios ilicitos, informagoes ou dados confi-
denciais (segredo de negdcio) empregaveis na industria, comércio ou prestacao de ser
vicos. Também constitui concorréncia desleal o acesso a informagoes mediante relagao
contratual ou empregaticia, mesmo apdés o término do contrato.

E importante ressaltar que ndo sio considerados crimes pela LPI a divulgacéo, explo-
racao ou utilizacdo dos conhecimentos e informacgoes ou dados que sejam publicos ou
evidentes para um técnico no assunto.

O que é segredo industrial?

Pessoas fisicas ou juridicas tém a possibilidade de preservar a natureza confidencial
de uma informacao e evitar que tais informacoes, legalmente sob seu controle, sejam
divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros nao autorizados, sem seu consenti-
mento, desde que tal informacao:

e Seja secreta, no sentido de que nao é conhecida em geral, nem facilmente acessivel a
pessoas de circulos que normalmente lidam com o tipo de informacao em questao;

e Tenha valor comercial por ser secreta;

e Tenha sido objeto de precaucgodes razoaveis, nas circunstancias, pela pessoa legal-
mente em controle da informacgao, para manté-la secreta.

O segredo de fabrica ou industrial € muito utilizado em areas onde a pesquisa e o desen-
volvimento tecnoldgico sdo intensos, como na industria de informacao e comunicacao,
petroquimica, farmacéutica, de bebidas, alimentos e cosméticos. Porém, empresa de
produtos tradicionais também utiliza do segredo industrial para se manter competitiva
no mercado em que atua (Figura 20).

Figura 20 - llustracao de produto protegido por segredo industrial — Formula de refrigerante
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Algumas desvantagens
dessa forma de protecgao:

. = . s 1o
Quais as vantagens da protecao por segredo industrial? « 0 segredo pode ser

descoberto por outros
mediante a utilizacdo da

O uso da estratégia comercial de protecao de ativos intangiveis, envolvendo o segredo .
engenharia reversa;

industrial, garante a empresa o direito de exclusividade, mas nao configura o direito
sobre a propriedade desse bem intelectual. Algumas vantagens para utilizar o segredo
industrial como formas de protecao incluem:

O segredo pode ser
roubado;
Necessidade de fazer
acordos de confiden-

~ . . cialidade, muitas vezes
¢ Na&o ha custos para registro; ONErosos, Com oS que

e Nao ha necessidade de tornar a tecnologia publica, como no caso da patente; realmente precisam

- TR . conhecé-lo para fabricar.
e A duragao do monopodlio ¢ ilimitada (enquanto o segredo existir);
e O efeito é imediato.

O que é know how?

Know how se constitui em uma arte de fabricagao. Envolve a reuniao de experiéncias,
conhecimentos e habilidades para produzir um bem. Compdéem o know how:

e A habilidade técnica do profissional, operario ou artifice, que é intransmissivel, inse-
paravel da pessoa que detém este tipo de arte.

e A parcela da arte que o profissional técnico ensina ao aprendiz, e que, pela assisténcia
pessoal, pode ser repassada em um contrato de transferéncia de tecnologia.

A esséncia do know how esta nos conhecimentos técnicos somados aqueles que inte-
gram o estado da técnica.

Qual a importancia econémica do segredo de negdcio e do know how?

Praticamente toda empresa guarda informacoes sigilosas sobre seu negdcio. Assim,
dentro deste contexto, o mundo empresarial pode ser dividido em dois grandes grupos:

e Empresas de alta tecnologia;
e Empresas tradicionais.

As empresas dos ramos automobilistico, eletroeletronico e até mesmo do setor finan-
ceiro, por exemplo, dependem da tecnologia e dos constantes avangos nos processos
de producao. Essas corporagoes guardam seus segredos a sete chaves. Esses segredos,
geralmente, sao constituidos de informacodes cruciais sobre algum projeto novo que
sera comercializado dando a empresa vantagem sobre a concorréncia, seja para entrar
no mercado, seja para disputad-lo em condicoes favoraveis. A obtencao de tais informa-
coes pela concorréncia pode significar um langamento antecipado do produto, inviabi-
lizando ou dificultando o desejado posicionamento de lideranca no mercado. Quando
a concorréncia das empresas seguidoras surge, o diferencial dos produtos passa a ser
o critério de precgo. Para empresas de intensidade e complexidade tecnoldgicas, a con-
fidencialidade esta centrada nos processos de producao, nas estratégias de marketing
e no desenvolvimento de design inovador. Como tudo é rapidamente imitado nesses

Pesquisas americanas
demonstram que 80% dos
casos de vazamento de
informacoes sigilosas de
companhias partem dos
seus funcionarios ou ex-
funcionarios.




Coca-Cola, o sorvete
Haagen-Dazs, Nescafé, o
perfume Chanel n°5, o
uisque Johnnie Walker,
bem como a férmula do
Guarana Antartica sao
exemplos de valiosos
segredos industriais.
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setores, o importante € a empresa envidar todos os esforgos para manter seus segredos,
lancar de forma pioneira seus produtos e, com isso, aumentar as perspectivas do retorno
financeiro esperado para os investimentos realizados.

Paradoxalmente, empresas que comercializam produtos tradicionais, enfrentam os
mesmos desafios daquelas intensivas em tecnologias para a manutencao dos seus
segredos industriais. Este grupo de empresas, que detém as formulas secretas ha
dezenas de anos, continuam competindo no mercado exatamente por sua capacidade
de oferecer produtos classicos preparados por receitas originais e tradicionais.

Contratos que envolvem know how podem ter maior importancia econémica para a
empresa do que a licenca de patentes. Ao transferir o know how, o seu detentor cria
nao s6 uma capacidade de producao industrial nova, mas também uma relacao de con-
cessao, em que o fornecedor passa a ter uma ligagao vital no controle da capacidade
produtiva ou competitiva da empresa contratada. Além do que, um contrato desse tipo
pode ter uma extensao superior ao prazo de concessao de uma patente, o que, em
alguns casos, pode ser uma grande vantagem para a empresa detentora do know how.

O valor do know how est4, principalmente, em sua inacessibilidade: sua valoracao leva
em conta a oportunidade comercial que resulta do acesso a ele. O know how nao é
formula indecifravel, mas modelo de producao. A execucao do contrato de know how
implica em reproducao, conforme certos limites, de uma estrutura de producao especi-
fica existente na empresa ofertante e reproduzida pela empresa demandante.
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4.1 Direitos Autorais

No ambito do direito autoral a seguir serdao abordados os principais aspectos que
envolvem os ramos destacados na Figura 21.

Direito de Autor

Programa de Computador

Figura 21 - Ramos da protecao do direito autoral no Brasil

Direito

Autoral

O que é direito autoral?

E o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literario,
cientifico e artistico, de que sao exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, confe-
réncias, artigos cientificos, matérias jornalisticas, musicas, filmes, fotografias, software,
entre outros.

A Convencao de Berna, de 1886, marco internacional relativo a protecao das obras
literarias e artisticas, fixou um critério de reciprocidade entre os paises signatarios
para o reconhecimento da autoria dos trabalhos criados por nacionais de qualquer
dos paises membros, ou que tenham publicado pela primeira vez sua obra em um
dos paises signatarios. Assim, uma obra publicada, além de estar protegida em seu
territorio nacional, estd simultaneamente protegida em todos os paises signatarios
da Convencao de Berna, que inclui o Brasil. A definicao do que é publicagao varia
conforme a natureza da obra e presume que esta seja posta a disposicao do publico.

No Brasil o direito autoral é regulamentado pela Lei n° 9.619/98. No ambito desta Lei
estao protegidos os direitos de autor, os direitos conexos e os programas de compu-
tador (Figura 21).

E fundamental esclarecer que o direito autoral ndo protege as ideias de forma iso-
lada, mas sim e tao somente a forma de expressao da obra intelectual. Isto quer
dizer: a forma de um trabalho literario ou cientifico é o texto escrito; da obra oral,
a palavra; da obra musical, o som; e da obra de arte figurativa, o desenho, a cor e
o volume etc. Portanto, a obra objeto do direito autoral tem que, necessariamente,
possuir um suporte material.
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Qual o beneficio que o direito autoral traz para a sociedade?

Diariamente as pessoas estao expostas a cultura, de tal forma que nem sequer tomam
consciéncia de onde ela vem. As pessoas leem jornais, revistas, livros, ouvem musica e
programas de radio, estudam com livros-textos e artigos cientificos, usam programas
de computador, assistem a televisao, vao ao cinema, ao teatro, a concertos, a shows
e visitam galerias de artes. Todos esses produtos da criatividade sao concebidos para
beneficiar a sociedade, enriquecer a cultura e contribuir para o desenvolvimento do ser
humano. Assim, esses bens intelectuais sao criados para educacgao, diversao e apre-
ciacao, melhorando a qualidade de vida de todos.

As obras criativas nao servem apenas para o desfrute no ambito pessoal. Em uma
dimensao mais abrangente, seu conjunto forma a herancga cultural de um povo, fazendo
parte da identidade de uma nacao. Cada pessoa tem o direito de sentir orgulho de um
grande ator, musico, cientista, escritor, jornalista, pintor e suas obras de sucesso dentro
e fora do seu pais. Uma heranca cultural forte pode também contribuir para o turismo
de uma regiao, por meio da promocao de festivais de musica, de cinema, de dancgas, de
livros, exibicdo de artes e outras atracoes resultantes da criatividade humana.

A Lei do Direito Autoral possibilita que o autor de uma obra possa receber crédito
por seu trabalho, bem como remuneracao por sua criatividade. A protecao desses
direitos prové as bases para autores continuarem criando suas obras e, conjunta-
mente com toda a cadeia produtiva do setor, obterem justa recompensa financeira
por isso. Este ciclo virtuoso favorece a criatividade humana e geracao de riqueza
para a sociedade.

De maneira geral, a contribuicao econdmica da chamada industria cultural para o cres-
cimento e desenvolvimento de um pais é consideravel. E estimado que o impacto do
valor agregado pela industria da cultura varie de 3 a 6% do produto interno bruto (PIB)
de uma nagao. O segmento cresce a uma taxa superior a da economia, além de oferecer
um numero crescente de novos empregos.

Qual a importancia econémica do direito autoral?

A importancia dessa economia pode ser comprovada por dados fornecidos pela ONU
(Organizacao das Nacoes Unidas), que estima a movimentacdo financeira mundial
de produtos culturais em US$ 1,3 trilhdo, o que é equivalente a 7% do PIB mundial.
Somente entre 1980 e 1998, esse valor saltou de US$ 95 bilhoes para US$ 380 bilhoes.
As industrias criativas vém crescendo em ritmo superior ao de outros setores da eco-
nomia mundial, e a expectativa para as proximas décadas € de um crescimento médio
de cerca de 10% ao ano. Porém, é um potencial que vem ficando restrito as nacoes
desenvolvidas, pois cerca de quatro quintos do fluxo econdmico de bens e servigos
culturais é representado por pouco mais de dez paises.

As atividades culturais constituem atualmente um dos setores mais dindmicos da
economia mundial, com impactos significativos e crescentes sobre a geracao de
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renda e emprego e sobre a formacao do capital humano das sociedades. Trata-se do
setor que mais cresce, mais emprega e melhor paga em diversos paises, superando
setores mais tradicionais da economia. E mais do que isso, por serem baseados
em criatividade, ideias, conceitos e valores e geradores de direitos de propriedade
intelectual, os bens e servicos culturais se encontram no epicentro da chamada “eco-
nomia do conhecimento” e integram, deste modo, um dos segmentos mais atrativos
da economia contemporanea.

De acordo com o Relatério da Industria de Copyright dos Estados Unidos (IIPA, 2006),
as empresas responsaveis primariamente pela criacao, producao, distribuicao e exi-
bicao de produtos que incluem: Software, filmes de cinema, programas para TV, bem
como jogos eletrénicos, livros e musicas (denominadas de industrias “core” na area
de copyright) continuam a compor setor econdmico de grande crescimento nos EUA.
O relatério demonstra que a criagcao de mercadorias e servicos baseados em conhe-
cimento, intensivo em propriedade intelectual, desempenha um papel critico para o
crescimento econdmico daquele pais.

No periodo de 2004 a 2007 a taxa anual de crescimento da industria do direito autoral foi
mais do que duas vezes a taxa de crescimento da economia americana como um todo.
Este setor industrial tem contribuido positivamente para o real crescimento dos Estados
Unidos de maneira inclusive desproporcional: em 2006 e 2007 a chamada industria core
do direito autoral contribuiu com uma taxa de 22.74% para o crescimento real alcancado
pela economia americana naquele periodo. Levando-se em consideracao a cadeia pro-
dutiva da industria de direito autoral para o mesmo biénio 2006-2007, o setor contribuiu
com uma taxa surpreendente de 43.06% para o crescimento total da economia dos
Estados Unidos. Em 2007 o valor agregado da industria “core’ do direito autoral foi cal-
culada em 6.44% do PIB americano (889.1 bilhoes de délares), enquanto de toda cadeia
produtiva foi de 11.05%. Este numero equivale a geragao de riqueza de propriedade
intelectual protegida por direito autoral, da ordem de 1.52 trilhdes de dolares. Neste
relatorio, as estatisticas ainda demonstram que os empregados da industria “core” de
copyright recebem salarios 40% maiores que a média dos trabalhadores americanos.
Todos esses numeros servem para dizer que a industria baseada em produtos prote-
gidos pelo direito autoral continua a se expandir de forma expressiva. Do ponto de vista
do comércio exterior, a industria americana de copyright continua acrescer e expandir
no mercado internacional. Entre 2006 e 2007 a taxa de exportagao do setor aumentou
8%, saindo de 116 bilhoes para 126 bilhoes de dolares.

Apesar de o brasileiro ser considerado um povo altamente criativo, o desconhecimento
do sistema de propriedade intelectual, neste caso, mais especificamente do direito
autoral, faz com que as criagcoes nao sejam corretamente apropriadas e transformadas
em riguezas na proporcao esperada para contribuir com o avanco do pais. O Brasil
ainda € um importador de conhecimento.

Nos paises em desenvolvimento, assim como no Brasil, as iniciativas na area ainda sao
bastante timidas. O proprio setor cultural ainda nao se deu conta da importancia da
economia criativa. A cultura raramente é vista como area prioritaria pelos governos e
iniciativa privada. Os empreendedores do setor encontram varios obstaculos para ter
acesso a investimentos para alavancarem seus negécios.
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Apenas no setor de Softwa-
re, em 2008, mundialmen-
te, a industria perdeu 48
bilhoes de ddlares para o
mercado ilegal, com média
de pirataria de 38%. O indi-
ce de pirataria de Software
no Brasil chegou a 59%, em
2007, aponta o 5° Estudo
Anual Mundial de Pirataria
de Software em 102 paises,
divulgado pela Business
Software Alliance (disponivel
em: <www.bsa.org>). Ja a
industria do entretenimento
estima perdas da ordem de
25 bilhoes de dolares para
filmes e 4,5 bilhoes para
musicas, entre downloads e
vendas ilegais.

Nao sao objetos de prote-

cao dos direitos autorais:

® as ideias, procedimentos
normativos, sistemas,
meétodos, projetos ou
conceitos matematicos;
os esquemas, planos ou
regras para realizar atos
mentais, jogos ou negacios;
os formularios em bran-
co e suas instrugoes;
os textos de tratados
ou convengoes, leis,
decretos, regulamen-
tos, decisoes judiciais e
demais atos oficiais;
as informacgoes de uso
comum, tais como
calendarios, agendas,
cadastros ou legendas;
os nomes e titulos isola-
dos;
0 aproveitamento
industrial ou comercial
das ideias contidas nas
obras.

O plagio é o ato de assinar
ou apresentar uma obra
intelectual de qualquer na-
tureza (texto, musica, obra
pictorica, fotografia, obra
audiovisual etc) contendo
partes de uma obra que
pertenca a outra pessoa
sem colocar os créditos
para o autor original. No
ato de plagio, o plagiador
se apropria indevidamen-
te da obra intelectual de
outra pessoa, assumindo
a autoria da mesma.
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Um dos principais problemas é a falta de dados confiaveis que dimensionem o impacto
da cultura no processo de desenvolvimento do Brasil. Recentemente, um grupo com-
posto por técnicos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de secretarias estaduais e
municipais estd sendo criado para calcular o PIB cultural. A Ultima estatistica a respeito é
de 1995 e apontou que esse PIB representava 1% do PIB nacional.

O que caracteriza a reproducao de uma obra?

A reproducao é a cépia de um ou mais exemplares de uma obra literaria, artistica ou
cientifica. Quando uma obra é total ou parcialmente copiada sem a devida autorizacao
do titular do direito autoral ou do detentor dos direitos de reproducgao ou fora das esti-
pulagdes legais, tem-se o crime conhecido por contrafagdo. A contrafacao é o crime
vulgarmente conhecido pelo nome de pirataria.

4.2 Protecao dos direitos de autor

Este é o ramo do direito autoral que protege o autor e suas criagoes, que sao as obras inte-
lectuais no ambito da literatura, artes ou ciéncias, expressas por qualquer meio ou fixadas
em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro.

Como ilustrado na Figura 22, o direito do autor esta dividido em dois tipos de direitos:
moral e patrimonial.

Figura 22 - Direitos do autor sobre sua obra

O direito moral refere-se ao direito de natureza pessoal do autor (pessoa fisica), por
isso é irrenunciavel e intransferivel. Entre outros, o direito moral assegura ao autor a
prerrogativa de:

e Reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

e Ter seu nome, pseuddénimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utilizagao de sua obra;

e Conservar a obra inédita;

e Assegurar a integridade da obra, ou seja, o direito de rejeitar modificacoes na obra
ou, ainda, utilizagbes em contextos que possam causar prejuizos a reputacao ou a
honra do autor.
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Quando da morte do autor, esses direitos sao transmitidos aos seus sucessores.

Ja o direito patrimonial refere-se a parte do direito autoral que confere ao autor de
uma obra literaria, artistica ou cientifica a exclusividade de utilizar, fruir e dispor da
sua criagao, bem como de reproduzir, editar, traduzir, adaptar e distribuir sua obra.
O direito patrimonial também permite ao autor usar sua obra para fins econémicos. Ou
seja, dependendo de autorizagao prévia e expressa do autor ou de seus sucessores, este
direito podera ser negociado e transferido para uma pessoa juridica ou outra pessoa
fisica, que podera adquirir a sua titularidade. Do ponto de vista empresarial, esta é a
parte do direito autoral mais importante. O direito patrimonial permite ao titular a ativi-
dade comercial e com isso a geracao de riqueza e criagao de valor, garantindo o retorno
financeiro para o autor e toda a cadeia produtiva do setor das artes, ciéncias e literatura,
na comercializacao dessas obras.

Vale ressaltar que no dominio das ciéncias, a protegao recai apenas sobre a forma lite-
raria ou artistica, ndao abrangendo o seu conteudo cientifico ou técnico. Assim, é possivel
uma empresa extrair o conteudo técnico de uma publicacdo cientifica e transforma-
lo em um produto ou processo industrial e patentea-lo, sem ter que pagar royalties
por isso. Dai a necessidade de cientistas e instituicoes de pesquisas obterem conheci-
mentos sobre a importancia econémica potencial da propriedade intelectual que esta
sendo desenvolvida, para evitar que seus projetos, com possibilidades de aplicacao
comercial, sejam indevidamente divulgados no meio cientifico sem qualquer estratégia
prévia de exploracgao futura.

Os detentores da titularidade sobre os direitos patrimoniais podem autorizar ou proibir
os seguintes atos em relacdo a sua obra:

e A reproducao parcial ou integral em varias formas, como, por exemplo, em uma publi-
cacao impressa, ha gravacao da obra por meios magnéticos ou digitais;

e A edicao, a adaptacao, o arranjo musical e quaisquer outras transformagoes, como,
por exemplo, a conversao de uma novela ou de uma peca teatral em um roteiro para
cinema;

e A traducao para qualquer idioma;

e Adistribuicao, como, por exemplo, por meio da venda ao publico de copias da obra;

e Interpretacdao e execucgao publicas, como, por exemplo, a interpretacdo musical
durante um concerto ou uma peca teatral;

e Radiodifusdao e comunicacgao ao publico via radio, TV, cabo ou satélite;

e Ainclusao em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e
as demais formas de arquivamento do género.

Segundo a OMPI (200-?c), ha acordos internacionais que também asseguram que os
titulares de direitos de autor sejam adequada e eficazmente protegidos quando suas
obras sao disseminadas por meio de novas tecnologias e de sistemas de comunicacao,
como a internet.

O simbolo ©, que significa “copyright” (numa traducao literal do inglés, o direito de
fazer copias), ou textos do tipo “Todos os direitos sao reservados” indicam que o autor
quer ter protegidos os seus direitos sobre a obra que criou. Um exemplo de obra prote-
gida por direito autoral é dada na Figura 23.

Algumas desvantagens
dessa forma de protecgao:

e O segredo pode ser
descoberto por outros
mediante a utilizacdo da
engenharia reversa;

O segredo pode ser
roubado;

Necessidade de fazer
acordos de confiden-
cialidade, muitas vezes
onerosos, com os que
realmente precisam
conhecé-lo para fabricar.
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Figura 23 - llustracao de obra protegida por direito autoral - Livro

O detentor dos direitos patrimoéniais de uma obra pode abrir mao do direito de repro-
ducao em favor do usuario final. Neste caso, constara na publicagdo uma mencao do tipo:
“Qualquer parte desta obra podera ser reproduzida, desde que citada a fonte”

Como proteger o direito de autor?

Uma obra goza de protecao de direitos de autor a partir do momento em que é criada,
independentemente de qualquer registro ou formalidade. Embora opcional, o registro
facilita, por exemplo, a solugao de disputas quanto a titularidade ou a autoria, transa-
¢oes financeiras, cessoes, licencas e transferéncias de direitos. No Brasil, o autor pode
obter registro de sua obra nas instituicoes que constam daTabela 1.

Tabela 1 - Instituicoes responsaveis por registro de direito autoral no Brasil

Crlagoes Instituicoes responsaveis pelo registro

Agéncia Nacional do Cinema
Disponivel em: <www.ancine.gov.br>.

Escola de Musica

Disponivel em: <www.musica.ufrj.br>.
Fundacao Biblioteca Nacional
Disponivel em: <www.bn.br>.

Filmes

Partituras de musicas

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

Programas de computador
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Qual é a validade e a abrangéncia do direito de autor?

No Brasil, os direitos de autor tém uma limitacao temporal: duram pelo periodo equi-
valente a vida do autor e apds sua morte sao transmitidos aos seus sucessores, com
validade de mais 70 anos a contar do ano subsequente do sue falecimento. Apds esse
prazo de vigéncia, a obra entra em dominio publico, competindo ao Estado a defesa da
integridade e autoria da obra.

Conforme o Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio (TRIPS), assinado pelo Brasil, o autor esta protegido pelo direito autoral
em todos os paises que assinaram esse acordo.

Quando uma obra pode ser utilizada sem a permissao do autor?

Sao exemplos do que nao constitui ofensa aos direitos autorais:

e Areproducao, em um s6 exemplar, de pequenos trechos para uso privado do copista,
desde que feita por este sem intuito de lucro;

e A citacao de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, com a indicacao do
nome do autor e da origem da obra;

e A representacao teatral e a execugao musical, quando realizadas em ambiente fami-
liar ou para fins exclusivamente didaticos nos estabelecimentos de ensino, nao
havendo em qualquer caso intuito de lucro;

e A reproducao de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou
de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a reproducao em si ndo seja
o objetivo principal da obra nova.

Direito autoral é o mesmo que copyright?

Direitos autorais nao sao necessariamente o mesmo que copyright. O sistema
anglo-saxao do copyright difere do direito de autor (de origem romano-germanica).
O copyright esta associado ao direito a reproducao ou cépia da obra. O objeto do direito
do copyright recai sobre a obra e a prerrogativa patrimonial de poder copiar, dando-se
énfase a vertente econdmica, a exploracao patrimonial das obras através do direito de
reproducao. Ja o direito autoral tem seu escopo fundamental na protecao do criador,
que pode exercer o direito patrimonial sobre sua obra, autorizando ou proibindo sua
reproducgao, bem como colocé-la a disposicao do publico na forma, local e pelo prazo
que desejar, a titulo oneroso ou gratuito.

Como fica o direito autoral na era digital?

Atualmente uma vasta quantidade de obras protegidas pelo direito autoral vem sendo
disponibilizada mundialmente pela internet. A tecnologia da informacao e da comuni-
cacao traz grandes beneficios para a acessibilidade ao conhecimento produzido pelo
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homem ao mesmo tempo em que impoe novos desafios aos titulares do direito autoral,
no gue concerne a gestao e retorno dos investimentos realizados.

Assim, paralelamente as crescentes oportunidades de disseminacao ofertadas aos titu-
lares de bens de direitos autorais, a internet e o advento da producao multimidia estao
afetando as condicoes de protecao, de gestdao dos direitos autorais e conexos, bem
como de reproducao desses conteulidos.

No mundo on line, a gestao do direito autoral estd sendo levada para uma nova
dimensao, uma vez que existem dispositivos que permitem estocagem massiva de
dados e entrega instantanea de material. Esses conteidos agora sao digitalizados, com-
primidos, carregados e baixados (uploaded, downloaded), copiados e distribuidos para
qualquer parte do mundo pela internet. A possibilidade de reproducao de livros, filmes,
musicas no espaco cibernético é infinita, desafiando, por conseguinte, os detentores
de direitos autorais a criar e propor novos modelos de negocio e gestao que sejam
atraentes para o usudrio e gerem beneficios para todos os envolvidos. Empresarios
e especialistas na area da propriedade intelectual ja debatem sobre a necessidade de
modernizacao da legislacao do direito autoral dentro desse novo paradigma tecnolod-
gico e social.

Tratados internacionais ja foram feitos pela OMPI nos quais sao incluidas obrigacoes
referentes a medidas de protecao tecnolégica e os direitos de gestao da informacao
no ambiente digital. Esses tratados tém como objetivo assegurar que os detentores da
titularidade de bens de direito autoral sejam protegidos quando seus trabalhos forem
disseminados na internet. Logicamente que o maior desafio esta na capacidade de fazer
valer esses direitos em um mercado de dimensao mundial.

Direito autoral abrange o direito de imagem?

Sao comuns os equivocos cometidos sobre o entendimento de que o direito autoral
abrange o direito de imagem. No Brasil, os direitos sao distintos, sendo o primeiro prote-
gido no ambito da legislagdo da propriedade intelectual (Lei do Direito Autoral) enquanto o
segundo (direito a imagem) é contemplado de maneira expressa no novo Cédigo Civil, em
seu capitulo Il (dos direitos da personalidade), artigo 20, transcrito abaixo:

Salvo se autorizadas, ou se necessdrias a administracao da justica ou a
manutencao da ordem publica, a divulgacao de escritos, a transmissao
da palavra, a publicagao, a exposicao ou a utilizagao da imagem de
uma pessoa poderao ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuizo
da indenizacao que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.

Portanto, o direito a imagem é resguardado de forma clara na lei, feitas as ressalvas ao
uso informativo e que nao atinjam a honra ou a respeitabilidade do individuo.

Todo ser humano tem direito sobre sua imagem. Este direito permite que o controle do
Seu uso seja para a representacao fiel de seus aspectos fisicos (fotografia, retratos pin-
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tados, gravuras etc.) como do beneficio da representacao de sua aparéncia individual e
distinguivel, concreta ou abstrata.

Assim, o direito a imagem, como atributo irrenunciavel da pessoa, nao se confunde com o
do direito autoral do fotografo ou do criador intelectual da representagao da imagem (con-
creta ou abstrata) de um individuo. Portanto, o direito do criador da imagem diz respeito
a autoria, ja o direito do retratado encontra-se no uso de sua imagem, sendo dois direitos
distintos, exercidos por pessoas distintas e com existéncia juridica distinta.

O uso da imagem de um individuo ocorre, basicamente, de duas maneiras: a autorizada
e a nao autorizada. O uso consentido pode se dar de trés formas:

Gratuito, mediante consentimento tacito;
Gratuito, mediante consentimento expresso;
Pago, mediante consentimento condicionado a retribuigao financeira.

Direitos do autor — quadro resumo
Titulo
® Registro de Direito Autoral

Objeto da protecao
e Criacoes literarias, artisticas, cientificas.

Requisitos
e Criagoes do espirito humano no ambito de obras literarias, artisticas e cientificas.

Legislacao aplicavel
e |ei do Direito Autoral, n®9.610/1998.
Direito assegurado

® Moral: inalterabilidade da obra;

e Patrimonial: aproveitamento econémico por meio da publicagao, reproducao,
execucgao, tradugao e qualquer outra modalidade de difusao;

e Protecao em todos os paises signatarios da Convencao de Berna.

Prazo de validade

e Da criagao da obra até 70 anos apds o ano subsequente ao falecimento do autor

Onde requerer no Brasil

e Obras literarias, musicais e artisticas: Fundagao Biblioteca Nacional
Disponivel em: <www.fbn.br>.

¢ Plantas/projetos: Confea — Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura
Disponivel em: <www.confea.org.br>.

Observacao

« O registro nao é obrigatério

e Livros, artigos, letras de musicas, quadros, esculturas, projetos arquitetonicos.
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4.3 Protecao de direitos conexos

Direitos conexos referem-se a protecao para artistas intérpretes ou executantes, produ-
tores fonograficos e empresas de radiodifusdo, em decorréncia de interpretacao, exe-
cucao, gravacao ou veiculagao das suas interpretacoes e execugoes (Figura 24).

Essa protecao nao afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literarias, artisticas
ou cientificas. Os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes pessoas. Por
exemplo, no caso de uma cancao, os direitos de autor protegem o compositor da musica
e o criador da letra; ja os direitos conexos se aplicam aos musicos e ao cantor que inter
pretam a canc¢do, ao produtor da gravagao sonora (também chamada de fonograma) na
qual a musica € incluida e as empresas de radiodifusao que transmitem a musica.

Figura 24 - llustracao de obra protegida por direitos conexos - Peca de teatro

Que direitos sao assegurados aos titulares dos direitos conexos?

Os titulares dos direitos conexos tém o direito exclusivo de autorizar ou de proibir:

e Os intérpretes e executantes de fixar, reproduzir por meio de radiodifusdao ou exe-
cucao publica de suas interpretacgoes;

e Os produtores de fonogramas de reproduzir, distribuir por meio da venda ou locacao
de exemplares e comunicar ao publico por meio de execucgao publica ou radiodifusao;

e As empresas de radiodifusao de retransmitir, fixar e reproduzir em suas emissoes.

Qual é a validade dos direitos conexos?

E de setenta anos contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente & fixacao, para
os fonogramas; a transmissao, para as emissoes das empresas de radiodifusao; e a
execugao e representacao publica, para os demais casos.
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Os direitos conexos se sujeitam as mesmas excecoes previstas para os direitos de
autor, permitindo-se o livre uso das interpretagdes, das execucoes, dos fonogramas ou
das emissoes por radiodifusao para certos propositos especificos, tais como citagoes e
reportagens jornalisticas.

Como os direitos de autor e conexos sao explorados comercialmente?

Muitos autores e artistas intérpretes ou executantes nao tém conhecimentos ou condi-
¢coes para administrar seus direitos, pois a producao, disseminacao e distribuicao em
massa € uma atividade empresarial que exige consideravel investimento financeiro
e habilidades profissionais de gestao de negdcios, comunicagao e marketing, além
de conhecimento juridico especializado. Geralmente autores e criadores, bem como
artistas intérpretes ou executantes, transferem seus direitos patrimoniais a empresas,
associacoes ou organizacoes especializadas, por meio de contratos, em troca de uma
retribuicao financeira. Este pode ocorrer de diferentes formas, tais como por quantias
fixas ou por royalties baseados em um percentual do faturamento gerado pela obra.
Esses royalties sao devidos quando da utilizagcao da obra por empresas de radiodifusao,
discotecas, restaurantes, bibliotecas, universidades e escolas em todos os paises que
assinaram o TRIPS.

A impossibilidade de cada autor, intérprete ou executor controlar a utilizagao de sua
obra, no seu pais e no exterior, faz com que eles se reinam em sociedades para gerir
seus direitos. A gestao coletiva dos direitos de autor e conexos é geralmente feita por
associacoes que representam os interesses patrimoniais dos detentores de obras utili-
zadas comercialmente. Entidades responsaveis pela gestao coletiva desses ativos intan-
giveis surgiram da necessidade de organizar a autorizacao, o controle, a arrecadagao e
distribuicao dos ganhos financeiros por meio do pagamento de royalties aqueles deten-
tores dos direitos autorais da obra fixada, transmitida ou executada.

No Brasil, O Escritério Central de Arrecadacao e Distribuicao (ECAD) é o drgao responsavel
pela arrecadacao e distribuicao dos direitos autorais das obras musicais. Atualmente, é
administrado por dez associacoes de musica para realizar a gestao administrativa e finan-
ceira de direitos autorais decorrentes da execucao publica de musicas nacionais e estran-
geiras, possibilitando que o Brasil seja considerado um dos mais avancados paises em
relacao a distribuicao de direitos autorais de execugao publica musical.

As associacoes sao responsaveis pelo controle e remessa ao ECAD das informacoes
cadastrais de cada sécio e dos seus respectivos repertorios a fim de alimentar seu banco
de dados e possibilitar a distribuicao dos valores arrecadados dos diversos usuarios de
musicas.

No campo das obras cinematograficas, a Motion Picture Association (MPA) é a asso-
ciacdo que representa os seis principais estudios de cinema dos Estados Unidos.
A MPA defende os interesses de suas empresas afiliadas em cada setor de distribuicao
— teatro, televisao, TV por assinatura, entretenimento domiciliar digital e tecnologias
novas — por meio de atividades focadas na melhoria do acesso ao mercado e na pro-
tecao dos direitos de propriedade intelectual.

Segundo a Receita Federal,
royalties sao as “Impor-
tancias pagas [...] para
exploragao de patentes

de invencao, modelos,
desenhos industriais, uso
de marcas ou propagandas;
remuneracao de servicos
técnicos, de assisténcias
técnicas, administrativas e
semelhantes; direitos au-
torais, inclusive no caso de
aquisicao de programas de
computador (Software), [...]
exceto peliculas cinemato-
graficas.”

ECAD é uma sociedade
civil, de natureza privada,
instituida pela Lei Federal
n°5.988/73 e mantida pela
atual Lei de Direitos Auto-
rais brasileira - 9.610/98.
Mais informacodes no site,
disponivel em: <www.
ecad.org.br>

A Motion Picture Associa-
tion (MPA) realiza uma in-
tensa campanha mundial
contra pirataria. A Motion
Picture Association Amé-
rica Latina (MPA-AL) tem
um escritorio regional,
localizado em Sao Paulo,
Brasil. Mais informacgoes
no site, disponivel em:
<www.mpaal.org.br>
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Direitos conexos — Quadro resumo
Titulo
¢ Registro de Direitos Conexos

Objeto da protecao

e Direito dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonograficos e das
empresas de radiodifusao.

Legislacao aplicavel
e Lei do Direito Autoral, n®9.610/1998
Direito assegurado

¢ Moral: inalterabilidade da obra e nome ou pseudénimo vinculado a obra;

e Patrimonial: autorizar ou proibir a fixacao, reproducao, radiodifusao e publicacao
das suas interpretagcoes ou execugoes;

e Protegao em todos os paises signatarios da Convencao de Berna.

Prazo de validade
e Até 70 anos apos sua fixagao, transmissao ou execugao publica.

Onde requerer no Brasil

e Obras literarias, musicais e artisticas: Fundacao Biblioteca Nacional
Disponivel em: <www.fbn.br>;
e Obras artisticas: Escola de Belas Artes
Disponivel em: <www.eba.ufrj.br>;
e Filmes: Agéncia Nacional do Cinema
Disponivel em: <www.ancine.gov.br>;
¢ Partituras de musicas: Escola de Musica
Disponivel em: <www.musica.ufrj.br>
Fundacao Biblioteca Nacional
Disponivel em: <swww.fbn.br>.

Observacao

e Nao afeta os direitos assegurados aos autores das obras literarias, artisticas ou
cientificas.
e O registro nao é obrigatorio

e Pecas de teatro, filmes, shows, concertos, novelas, programas de radio e TV.

4.4 Protecao de programa de computador

O que protege o autor de um programa de computador?

A protecao a propriedade intelectual de programa de computador é a mesma dada
as obras literarias pela lei que trata dos direitos autorais e conexos (Lei de Direito
Autoral). Além dessa lei, hd uma legislacao especifica que trata do assunto: a Lei
n°9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Software.
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Nao se aplicam ao programa de computador as disposicoes relativas aos direitos
morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade
do programa de computador e de opor-se a alteracdes nao autorizadas, quando elas
implicarem deformacgao, mutilagdo ou outra modificagdo do programa de computador
que prejudiquem a sua honra ou a sua reputacao.

Todos os programas de computador estao protegidos pelos direitos autorais?

O programa protegido pela Lei de Direito Autoral é o conjunto organizado de instrugoes
necessarias para o funcionamento de maquinas automaticas de tratamento da infor-
macao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos. Isto é, o que faz um
computador ou seus periféricos funcionarem de modo e para fim determinado, como
por exemplo, um programa de desenho 3D, um processador de texto ou um sistema
operacional (Figura 25).

Figura 25 - llustracao de produto protegido pela Lei do Software

E preciso registrar um programa de computador para obter a protecio?

Os programas de computador sao protegidos pelo direito autoral e, como tais, o registro
é opcional. No entanto, por serem um importante patrimonio que possibilita intensa ati-
vidade comercial de licenciamento, principalmente para as empresas da area de tecno-
logia da informacao e comunicagao (TIC), geralmente sao registrados nos érgao compe-
tentes. Vale salientar, porém, que tanto a pessoa fisica como a juridica podem requerer
o registro de software. No Brasil, o registro é feito no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), ressaltando-se que, no caso de litigio, o registro é uma forma de com-
provacao de autoria.

No Brasil, os tipos de
programas de computador
protegidos pelo direito
autoral, bem como os
campos de aplicacao dos
programas de computador,
encontram-se estao no site
do INPI (Disponivel em:
<www.inpi.gov.br>)




Um Software pode ser
embarcado ou embutido

em um microprocessador,

compondo um sistema
que realiza um conjunto
de tarefas especificas e
predefinidas, dedicada
ao dispositivo que ele
controla.
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Qual é a vigéncia e o alcance da protecao ao programa de computador?

O prazo de vigéncia do direito é de 50 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subsequente ao da sua publicagao ou, na auséncia desta, da sua criagao. A validade é
internacional; assim, os programas registrados no INPl nao precisam ser registrados
em outros paises, desde que concedam aos titulares estrangeiros direitos equivalentes.
Da mesma forma, os programas de propriedade estrangeira nao precisam ser regis-
trados no Brasil, salvo nos casos de cessao de direitos (licenciamento), para garantia
das partes envolvidas.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira nao prevé a concessao de patente para
software. Entretanto, sao concedidas patentes para equipamentos com software embar-
cado. Nesse caso, o exame realizado leva em consideracao o produto em si e nao o que
o faz funcionar.

Como no direito autoral, o autor do software pode transferir seus direitos patrimoniais
sobre o programa para terceiros; essa transferéncia precisa ser feita por contrato escrito
e averbado no INPI.

O direito autoral se aplica ao software livre?

Desenvolvedores comerciais de software utilizam a licenga para limitar o escopo do
uso e transferéncia de seus produtos, além de prevenir, exceto nos casos permitidos
por lei, acesso ao seu coédigo-fonte. Software de cddigo aberto, chamado em inglés de
OSS (Open Source Software), € um tipo de software que o desenvolvedor permite que
0 usuario tenha acesso ao codigo-fonte, podendo ler, fazer mudancas, construir e dis-
tribuir novas versoes, incorporando suas alteragdes. Porém, o OSS também possui as
seguintes caracteristicas:

e E considerado livre porque o usuario tem o direito de acessar o cédigo fonte, nao
porque é distribuido gratuitamente. OSS pode ser distribuido de forma onerosa, ou
seja, por meio de pagamentos pelo seu uso;

e O OSS representa uma forma particular de exercicio do direito autoral. O desenvolvi-
mento de software de codigo aberto esta baseado no direito exclusivo de distribuicao
pelo detentor do direito autoral. Sob o modelo do OSS, os direitos de copiar, modi-
ficar e redistribuir sao dados ao usuario, sujeito as condi¢oes aplicaveis as referidas
licencas. Assim, os desenvolvedores de OSS concedem licengas permitidas pelo
direito autoral, preservando o direito sobre o Software. OSS nao é o mesmo que
dominio publico.

Os beneficios que o software livre pode oferecer incluem: o acesso ao cddigo fonte,
desenvolvimento baseado em comunidades, construcao de capacidades e habilidades
locais, liberdade de comercializacao, custos reduzidos, amplos direitos e a possibilidade
de customizagao as condigoes locais.
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Quais os tipos mais comuns de pirataria de software?

As formas nao autorizadas de programa de computador, conhecidas como pirataria,
sao indicadas naTabela 2.

Tabela 2 - Caracteristicas dos tipos de pirataria de software

Coépia pirata Ocorre quando revendedores instalam copias nao autori-
pré-instalada zadas de software no computador.

Pirataria em
Bulletin Board
(BBS)

Ocorre quando um software protegido é carregado por usua-
rios via modem.
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Programa de computador — Quadro resumo

Titulo
e Registro de Programa de Computador

Objeto da protecao

e O programa de computador (software)

Requisitos

e Comprovacao de autoria por meio da apresentacao dos documentos do
programa.

Legislacao aplicavel

e | ei do Direito Autoral, n® 9.610/1998
e |eido Software, n°®9.609/1998

Direito assegurado

e Exclusividade na producao, uso e comercializacao;
e Protecao em todos os paises signatarios da Convencao de Berna.

Prazo de validade

e 50 anos a partir do ano subsequente a data da criagcao ou publicagao do
software.

Onde requerer no Brasil

¢ [NPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

Observacao

* O registro nao ¢é obrigatorio

e Softwares de desenhos, processadores de textos, sistemas operacionais.
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5.1 Protecao de topografia de circuito integrado

O que é topografia de circuito integrado?

Os circuitos integrados sao conhecidos também como chips. A topografia de circuitos
integrados envolve um conjunto organizado de interconexdes, transistores e resistén-
cias, dispostos em camadas de configuragao tridimensional sobre uma peca de material
semicondutor. Nesta camada cada imagem representa, no todo ou em parte, a dispo-
sicdo geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado, em qualquer estagio
de sua concepgao ou manufatura. Esses circuitos integrados, entre outras utilidades,
sao usados em memorias ou processadores de computador e visam realizar funcoes
eletronicas em equipamentos (Figura 26).

No Brasil, a Lei n® 11.484, de 2007, entre outros assuntos, trata da protecao da topografia
de circuitos integrados. Por se tratar de um tipo de protecao especifica, no ambito da
propriedade intelectual é chamada de protecgao sui generis.

Figura 26 - llustracao de placa de circuito integrado

Quem pode requerer a protecao de topografia de circuito integrado?

A protecao da topografia de circuito integrado podera ser concedida a brasileiros e
estrangeiros que tenham domicilio no pais. A protecao da topografia é valida por 10
anos, contados da data do depdsito ou da primeira exploragao, o que tiver ocorrido pri-
meiro. Dependendo da estratégia da empresa, o pedido podera ser mantido em sigilo
pelo prazo de seis meses, contado da data do depdsito, apds o que serd processado.
No Brasil, o pedido do registro de protecao devera ser encaminhado ao INPI, de acordo
com as condicoes legais regulamentadas pelo 6rgao.

Presume-se, segundo a lei, que o requerente do registro é o criador da topografia de
circuito integrado. Ressalte-se, porém que, salvo acordo em contrario, os direitos rela-
tivos a topografia de circuito integrado pertencerao, exclusivamente, ao empregador
ou ao contratante de servigos, quando a atividade criativa for decorrente da prépria
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natureza do contrato de trabalho ou de prestacao de servicos, ou quando houver uti-
lizacao de recursos, informacoes tecnoldgicas, segredos industriais ou de negécios,
materiais, instalacoes ou equipamentos do empregador ou do contratante de servicos.

O que pode ser protegido na topografia de circuito integrado?

Essa protecao so se aplica a topografia que seja original, resultando do esforco intelec-
tual do seu criador ou criadores e que nao seja comum ou vulgar para técnicos, especia-
listas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criacao.

E admitida a protecao de topografia resultante da combinacao de elementos e interco-
nex0es comuns, ou que incorpore, com a devida autorizacao, a topografia de terceiros,
desde que o resultado seja original.

A protecao nao sera conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais
a topografia se baseie ou a qualquer informacao armazenada pelo emprego da referida
protecao.

Como fazer o pedido de protecao de topografia de circuito integrado?

Cada pedido de registro deve se referir a apenas uma topografia de circuito integrado.
Precisa ser solicitado por meio de formulario préprio do INPI, cujos documentos com-
plementares envolvem:

e Descricao da topografia e de sua funcao;

e Desenhos/fotos da topografia (em formato proprio definido);

e Circuito integrado relativo a topografia requerida;

e Declaracao de exploracao anterior se houver;

e Documento comprobatorio de titularidade ou documento de cessao;

e Autorizagao do titular de topografia original protegida;

e Tradugao publica juramentada de documentos em lingua estrangeira, quando for o
caso;

e Comprovante de pagamento da taxa;

e Procuracao, se for o caso.

Quais as vantagens da protecao de topografia de circuito integrado?

O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de
exploracao comercial, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

e Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incor-
pora-la a um circuito integrado;

e Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topo-
grafia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topo-
grafia protegida;
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e |mportar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto
que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia
protegida.

Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderao ser objeto de cessao ou de
contrato de licenga para exploragao comercial, mediante comunicagao formal ao INPI.

Quais os custos envolvidos?

Os custos que envolvem a protecao do direito sobre a topografia de circuito integrado
sao basicamente de:

e Assessoria profissional especializada;
e Traducgao, se for o caso;
e Pagamento de taxa.

Qual a importancia econémica da topografia de circuito integrado?

O atual mundo da tecnologia é composto por computadores, internet, navegacgao por
satélite, telefonia sem fio, novas formas de entretenimento e centenas de outras apli-
cacoes. Dentro deste mundo ha um mercado que movimenta centenas de bilhdes de
dolares anualmente. Na era cibernético-digital, € nas fabricas de semicondutores que
a habilidade de transcender o tempo, distancias e limitagdes materiais para armazena-
mento de dados acontece. E neste espago empresarial que se da o ponto de contato
entre o mundo fisico e o mundo eletrénico. Silicio (componente basico da areia) é trans-
formado em circuitos integrados, suporte fisico que move o mundo cibernético. A soma
de conhecimentos necessarios para impulsionar esse segmento industrial passa pela
incorporacao de tecnologias de fronteira nos campos da 6tica, quimica, metrologia e
mecaénica, entre outras.

O desafio posto é a crescente expansao do mercado na area de semicondutores.
A industria eletronica sofre constantes pressoes para produzir componentes mais
baratos, menores, mais potentes e que cheguem ao consumidor de maneira mais
rapida. Assim, o setor demanda vultosas somas de investimentos em capital — finan-
ceiro e intelectual.

Dada a complexidade e intensidade tecnologica do desenho e industrializagao de cir-
cuitos integrados, o conhecimento sobre o uso eficiente do sistema de protegcao da
propriedade intelectual é essencial para assegurar a titularidade dos direitos por parte
da empresa na suas transacoes comerciais, contribuindo para a manutencao da sua
competitividade no mercado.
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A Lei 11.484/2007 dispoe
sobre os incentivos criados
para as industrias de equi-
pamentos paraTV Digital e
de componentes eletroni-
cos semicondutores para

a protecao a propriedade
intelectual das topografias
de circuitos integrados,
por meio do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
Tecnoldgico da Industria de
Semicondutores — PADIS

e o Programa de Apoio

ao Desenvolvimento
Tecnoldgico da Industria
de Equipamentos para aTV
Digital — PATVD.
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Topografia do circuito integrado — Quadro resumo

Titulo concedido

e Certificado de Registro de Protecao de Circuito Integrado

Objeto da protecao

e Configuracao tridimensional das camadas sobre uma pe¢a de material
semicondutor que visam a realizar funcgoes eletronicas em equipamentos.

Legislacao aplicavel
e Lei n®11.484/2007

Requisitos

e Topografia original, que nao seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas
ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criagao.

Direito assegurado ao titular
¢ Direito exclusivo de exploracao comercial no pais em que obteve o registro.

Prazo de validade

e 10 anos contados da data do depodsito do pedido de registro ou da primeira
exploracgao, o que tiver ocorrido primeiro.

Onde requerer no Brasil

e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

e Microprocessadores, memorias.

5.2 Protecao de cultivares

Cultivar € o nome dado a uma nova variedade de planta, com caracteristicas especificas
resultantes de pesquisas em agronomia e biociéncias (genética, biotecnologia, bota-
nica e ecologia), ndo existente na natureza. Nesta forma de protecao, é obrigatéria a
intervencao humana na alteracao das caracteristicas de uma planta para a obtencgao de
uma nova variedade da espécie, que nao é encontrada no meio ambiente. Exemplos de
cultivares se encontram na Figura 27.



PROTEGAO SUI GENERIS

Figura 27 - llustracao de cultivares de algodao colorido

Como uma cultivar pode ser protegida?

A protecao de novas variedades de plantas € outro aspecto dos direitos da propriedade
intelectual, denominado protecao sui generis, e como tal, procura reconhecer as pes-
quisas dos criadores de novas variedades de plantas, conferindo-lhes, por um determi-
nado prazo, direito exclusivo sobre sua comercializagao.

Com o avango tecnoldgico, o crescente investimento em pesquisa agricola, tanto por
parte da iniciativa privada quanto de instituicdes publicas, novos cultivos de variedades
e producao de sementes com propriedades melhoradas, foram obtidos. Com isso,
houve a necessidade de se criar uma regulamentacao que garantisse aos melhorista/
criador o retorno financeiro para o capital investido com essa finalidade.

No Brasil, de acordo com a Lei n°® 9.456, de 25 de abril de 1997, conhecida como a Lei de
Protecao de Cultivares, uma obtencao vegetal para ser protegida deve:

e Ser nova, significando que nao tenha sido comercialmente explorada no exterior nos
ultimos quatro anos e no Brasil no ultimo ano;

e Ser distintiva, significando que seja claramente distinguivel de qualquer outra varie-
dade cuja existéncia seja reconhecida;

e Ser homogénea, significando que as plantas de uma variedade devem ser todas
iguais ou muito semelhantes, salvo as variagoes previsiveis tendo em conta as parti-
cularidades de sua multiplicacao ou reproducao;

e Ser estavel, significando que a variedade deve permanecer sem modificagcbes nas
suas caracteristicas relevantes apos sucessivas reproducodes ou multiplicacoes;

e Receber denominacao adequada, significando que necessita ter um nome por meio
do qual seja designada.
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Quem concede a protecao dos direitos sobre cultivares?

A protecao, no Brasil, é formalizada mediante a concessao do Certificado de Protegao de
Cultivar, de responsabilidade do Servigco Nacional de Protecao de Cultivares (SNPC), do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAPA), mediante o pagamento de taxas
e anuidade.

A organizacao que supervisiona mundialmente a protecao de novas variedades de
plantas é a Uniao Internacional para Protecao das Obtencboes Vegetais (UPOV), uma
organizacao que funciona junto a OMPI e que, por meio de uma convencao, disciplina a
atuacao da protecao de cultivares em 66 paises, entre eles, o Brasil.

Além do registro de protecao de cultivares, pode-se requerer também o Registro
Nacional de Comercializagao (RNC), que é o cadastro das cultivares habilitadas para a
producao e comercializacao de sementes e mudas certificadas e fiscalizadas em todo
territdrio nacional. Esse registro visa proteger o agricultor da venda indiscriminada de
sementes e mudas de cultivares nao testadas.

Por que proteger cultivares?

O estabelecimento de um efetivo sistema de protecao de cultivares visa a encorajar o
desenvolvimento de novas variedades de plantas para o beneficio da sociedade.

Segundo a OMPI (200-?a), a criacao de novas variedades de plantas requer um investi-
mento substancial em termos de habilidade, mao de obra, recursos materiais e financeiro,
além de tempo. A possibilidade de se ter determinados direitos exclusivos referentes a
uma obtencéo vegetal da ao melhorista (criador de nova variedade de planta) bem-suce-
dido uma boa oportunidade de reaver seus custos e acumular as reservas necessarias
para futuros investimentos. Sem os direitos do criador da planta, esses objetivos ficam
mais dificeis de ser alcancados, porque nada pode impedir terceiros de multiplicar as
sementes ou outro material de propagacao do criador e de vender a variedade em escala
comercial sem qualquer recompensa ao criador.

Estabelecer direitos exclusivos aos melhoristas é um incentivo ao desenvolvimento de
novas variedades vegetais para a agricultura, a horticultura e o reflorestamento.

Que direito é dado ao titular do certificado de protecao de cultivar?

A protecao assegura ao seu titular o direito a reproducao comercial no territorio brasi-
leiro, ficando vedadas a terceiros, sem a autorizacao do melhorista, a produgao com fins
comerciais, a comercializacao do material de multiplicacao ou reproducao (semente ou
parte da planta) durante o prazo de protecao. Ao conceder autorizacdo, o melhorista
pode requerer o pagamento de royalties, que estarao embutidos na composicao de
preco das sementes a serem adquiridas pelos agricultores.
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Se um melhorista nao tem possibilidade de exercer seus direitos sobre o material de
multiplicagao ou reproducao e a variedade se multiplica ou se propaga sem a sua auto-
rizacao, ele pode exercer seus direitos obtendo uma participacao financeira sobre a
colheita do produtor.

Quando uma cultivar pode ser utilizada sem autorizacao?

E importante notar que nao é necessaria autorizacao do criador para atos realizados:

a) Sem fins comerciais;
b) A titulo experimental;
c) Visando a criacao e a exploracao de outras variedades.

A Lei de Protecao de Cultivares permite aos agricultores a possibilidade de utilizar o
produto de sua colheita com a finalidade de multiplicacao ou reproducao (por exemplo,
conservar parte do produto colhido para utilizd-lo como semente na proxima estagao e
na propria fazenda).

Quanto tempo dura os direitos dos titulares das cultivares?

A lei da protecao a cultivares, em todo o territério brasileiro, pelo prazo de 15 anos.
Para as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores ornamentais
a duracgao da exclusividade é de 18 anos. Decorrido o prazo de vigéncia do direito de
protecao, a cultivar entrara em dominio publico e nenhum outro direito podera impedir
sua livre utilizacao.

Qual o alcance da protecao dos cultivares?

Como consequéncia da adesao a UPQV, estabeleceu-se a reciprocidade automatica do Brasil
com os demais paises-membros. A partir desse fato, todos os paises que fazem parte da
UPOQV obrigam-se a proteger as cultivares brasileiras e, em contrapartida, o Brasil também
se obriga a proteger as cultivares procedentes desses paises, facilitando o intercambio de
novos materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira.

Qual é a penalidade prevista para a violacao dos direitos do titular da cultivar?

Indenizacao, em valores a serem determinados em regulamento especifico, e apre-
ensao do material, assim como pagamento de multa equivalente a 20% do valor
comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violacao dos
direitos do melhorista.
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Mais informacoes sobre o
processo de obtengao do
Certificado de Protecédo de
Cultivar estao disponiveis em:
<www.agricultura.gov.br>.
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Cultivar — Quadro resumo

Titulo de propriedade
e Certificado de Protecao de Cultivar

Objeto da protecao

e Material de reproducao ou de multiplicagao vegetativa da planta inteira;
e A linhagem componente de hibridos.

Legislacao aplicavel

» Lei n®9.456/1997

Requisitos

e Ser variedade de outra cultivar de qualquer género ou espécie que seja distinta
de outras cultivares conhecidas.

Direito Assegurado

* Producao, venda e comercializacao no pais em que foi registrada.

Prazo de validade

e 18 anos a partir da data de concessao do certificado de registro para as videiras
e arvores frutiferas, florestais e ornamentais.
e 15 anos a partir da data de concessao do certificado de registro para as demais.

Onde requerer no Brasil

e SNPC - Servigco Nacional de Protecao de Cultivares
Disponivel em: <www.agricultura.gov.br>.

e Milho, soja, algodao, girassol.

5.3 Protecao de conhecimentos tradicionais

O que sao conhecimentos tradicionais no ambito da propriedade intelectual?

Os conhecimentos tradicionais envolvem saberes empiricos, praticas, crencas e cos-
tumes passados de pais para filhos nas comunidades indigenas ou em comunidades
de certos locais (por exemplo, os ribeirinhos), quanto ao uso de vegetais (vide Figura
28), microorganismos ou animais que sao fontes de informagodes genéticas. Por isso,
seu acesso € controlado no territério nacional para evitar usos indevidos em pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos por meio de bioprospeccao visando a aplicacao
industrial e aproveitamento comercial.
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Figura 28 - llustracao de produto de origem vegetal obtido com base em conhecimento tradicional

A propriedade dos conhecimentos tradicionais é, geralmente, mantida coletivamente, e
os detentores desses conhecimentos tém explorado maneiras de resguardar seus inte-
resses por meio do sistema de propriedade intelectual, protegendo-os contra a apro-
priacao indevida de seus conhecimentos para fins econémicos, pois frequentemente o
aperfeicoamento de uma tecnologia antiga gera novos e valiosos produtos.

Segundo a OMPI (200-?c), os conhecimentos tradicionais, termo utilizado para se referir
a inovacoes e criacoes baseadas na tradicao, foram praticamente ignorados pelo sis-
tema de propriedade intelectual até muito recentemente. Atualmente, contudo, é cada
vez mais reconhecido o valor econémico do rico acervo de conhecimentos especificos
sobre 0 meio natural e como poderia ser ampliado. Assim, as comunidades nativas
devem ser vistas como parte beneficidria dos ganhos provenientes do desenvolvimento
que fomentam.

No Brasil existe o Decreto n°® 4.946, de 2003, que regulamenta o acesso ao patrimonio
genético e ao conhecimento tradicional associado.
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6.1 Gestao de bens de propriedade intelectual

Adquirir formalmente o direito de propriedade sobre um bem intelectual nao é sufi-
ciente para o sucesso de nenhum empreendimento. Direito sob a concessao de uma
patente ou de uma marca registrada nao tem muito valor para uma empresa, ao menos
que seja adequadamente explorado no mundo dos negdcios. Além do mais, talvez uma
significante parte dos bens de propriedade intelectual podem nao requerer registro
formal, mas necessitam de medidas de protecao especificas para garantir o diferencial
da empresa em relacao a seu competidor. Um exemplo disso é o uso de contratos de
confidencialidade e segredos de negécio.

Empresas que desejam extrair o maximo de valor de seu know how e dos produtos
derivados de sua criatividade precisam desenvolver uma estratégia para seu negocio
que esteja integrada ao planejamento geral do empreendimento. Isto implica levar em
consideracao as questoes sobre propriedade intelectual quando da elaboracao de um
plano de negécios e de marketing.

Alguns procedimentos bdsicos para garantir a gestao de bens intangiveis que envolvam
o direito sobre a propriedade intelectual de uma empresa:

e Consultar bancos de dados marcarios para evitar o uso de marcas registradas de
terceiros antes de iniciar o langcamento de produtos e servicos. Se a marca se destina
ao mercado internacional, consultar também bancos de dados estrangeiros;

* Proceder rapidamente a andlise de viabilidade técnica e comercial para inventos
patenteaveis e caso a relagao de custo X beneficio seja satisfatoria, solicitar o depo-
sito do pedido de patente nos escritérios de propriedade intelectual dos paises (mer-
cados) em que se deseja a protecao (no Brasil € no INPI);

e Certificarse de que invencdes patenteaveis nao sao divulgadas ou publicadas antes do
pedido de depdsito da patente. A liberagao antecipada de informacgoes estratégicas sobre
o invento pode inviabilizar a concessao de uma patente (anula o critério de novidade);

e Certificar-se de que segredos de negdcio sao mantidos dentro da empresa. Em casos
de negociacao com terceiros, providenciar que contratos de confidencialidade sejam
assinados antes da divulgacao do objeto a que o segredo se refere;

e Ter o cuidado de proteger e manter protegido os ativos de propriedade intelectual
(principalmente marcas e patentes) nos paises em que vao ser comercializados tais
produtos e servigos (importante para empresas exportadoras);

e Usar bancos de dados de marcas e patentes para auxiliar no desenvolvimento da
estratégia comercial e tecnoldgica da empresa (importante ferramenta de inteligéncia
competitiva);

e Quando desenvolver projetos com outras empresas, universidades ou centros de
pesquisas, ter a clareza (se possivel documentada nos termos da colaboragao) sobre
quem serd o titular do direito sobre a propriedade intelectual gerada e em que bases
se dara a remuneracao dos royalties.

e Monitorar periodicamente o mercado para saber se a propriedade intelectual da
empresa, que é legalmente protegida, ndao estd sendo violada, bem como se a
empresa nao esta violando direitos de terceiros. Disputas judiciais sao onerosas e
podem afetar o bom andamento do negdcio.
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Um numero crescente de
empresas vem posicio-
nando a propriedade
intelectual no centro do
planejamento e gestao de
seus negocios. Migram da
visao juridica tradicional da
protecao, para a dimenséo
multidisciplinar e se expan-
dem abrangendo outras
competéncias, como a do
planejamento estratégico,
avaliagao e valoragao de
seus portfolios de ativos
intangiveis, analises eco-
nomico- financeiras, esta-
belecimentos de parcerias,
negociagoes e contratos
envolvendo transferéncia
de tecnologia.
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6.2 Estratégias de protecao de propriedade intelectual

Um simples produto ou servigo pode ser protegido por diversas formas de direitos
de propriedade intelectual, cobrindo diferentes aspectos daquele produto ou servico.
Empresas precisam considerar as melhores opc¢oes de protecao e se certificar de que
possuem legalmente todos esses direitos nos paises, no tempo e nas condicdes certas,
antes de iniciar o processo de sua divulgacao e comercializacao.

A empresa deve saber que criar e manter um portfélio de bens de propriedade intelec-
tual legalmente protegidos requer investimentos, principalmente no caso de patentes.
Por isso, é necessario avaliar caso a caso a relagao de custo X beneficio dentro da ética
de oportunidade X orcamento disponivel, uma vez que o investimento na protecao nao
deve ser considerado um fim em si mesmo.

6.3 Opcoes de negdcio com bens de propriedade intelectual

Bens de propriedade intelectual podem ser negociados e comercializados de diversas
formas. A empresa pode:

e Fazer contratos de licenciamento ou franquia;

e Vender o bem para outra empresa;

e Criar spin-out e joint ventures;

e Licenciar de forma cruzada para ter acesso a tecnologia de um parceiro;
e Usar seu ativo de propriedade intelectual para atrair investimentos.

Além disso, em operacoes de fusdo ou aquisicdo, um portfélio bem estruturado de
propriedade intelectual pode ampliar o valor da empresa no mercado. E importante
conhecer as opcoes e avaliar as oportunidades individualmente para obter o melhor
resultado para o negdcio.

6.4 Monitoramento da criacao de bens de propriedade intelectual

Consulta permanente a bancos de dados de patentes, marcas e desenho industrial
garante a empresa um conhecimento atualizado sobre desenvolvimentos tecnoldgicos
recentes, disponibilidade de tecnologias de interesse, identificacao de parceiros ou for-
necedores para licenciamento, novas oportunidades de negdcio, monitoria das ativi-
dades dos concorrentes e identificacao de possiveis infratores do seu direito sobre uma
propriedade intelectual legalmente protegida, bem como verificar se a empresa esta
infringindo o direito de terceiros. Esta é uma atividade muito importante para empresas
inovadoras.
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6.5 Vigilancia sobre bens de propriedade intelectual

Para evitar prejuizos, a empresa também deve ter a preocupacgao de gerenciar a pro-
tecao de seus ativos de propriedade intelectual por meio de periddica avaliagao para
identificar possiveis concorrentes desleais. Definir os melhores mecanismos para se
certificar do cumprimento da lei por terceiros reduz ou limita o nimero de violagées do
direito sobre a propriedade intelectual protegida, garantindo a empresa e a sociedade
o devido beneficio gerado por aquele ativo intangivel. A pirataria e a contrafacao de
produtos € um assunto de enorme preocupagao em varios segmentos empresariais.

6.6 Erros comuns que envolvem a propriedade intelectual

A atividade criadora, principalmente no campo da tecnologia, tem que se pautar pelo
principio da objetividade finalistica. O desenvolvimento de uma ideia, produto ou pro-
cesso deve se dar de uma forma contextualizada, procurando o empresario minimizar
seus riscos de fracasso comercial. Isto passa pela necessidade da empresa de atualizar-
se continuamente com todo o conhecimento disponivel sobre o objeto do seu trabalho.

A busca prévia de informacao tecnoldgica ou do estado da técnica efetua-se por meio
de consultas a bancos de dados e publicacoes especializadas, de que sao exemplos os
bancos de patentes e de desenhos industriais.

Organizacoes e pessoas com perfil inovador, em geral, sdo muito entusiasmadas.
Porém, o prévio conhecimento e o desenvolvimento de uma visao estratégica de
negocio é condicao essencial para que um novo produto, processo ou servico con-
quiste o mercado e tenha sucesso, acarretando retorno financeiro para a empresa e
beneficio para a sociedade.

Quando uma empresa deseja inovar, antes de qualquer coisa deve buscar respostas
para as seguintes indagacoes:

e Aideia é realmente original e possui expectativa comercial?
e Como o produto ou servigo sera produzido e vendido?
¢ Qual a melhor opcao de retorno para o investimento?

Profissionais que nao dispoem de uma visao comercial raramente conseguem ter sucesso
na comercializacao de suas criacoes. Entre as causas mais comuns que levam essas pes-
soas a investirem tempo, recursos e talento sem qualquer retorno, estao:

Falta de originalidade da ideia:

A ideia de um produto, processo ou servigco que nao seja original tem poucas chances
de sucesso comercial. Em geral, isso ocorre por falta de conhecimento do estado da
técnica ou pesquisa de mercado inadequada;

Do ponto de vista do cria-
dor, o mundo dos negdcios
é cheio de contradigoes.
Ao mesmo tempo em que
o mercado parece buscar
freneticamente produtos
inovadores, é extrema-
mente dificil inserir, nesse
ambiente, produtos genui-
namente novos. A verdade
é que a maioria dos “novos
produtos” evolui a partir
do aperfeicoamento conti-
nuo daqueles ja existentes
ou sao apenas a mesma
ideia readaptada em fun-

¢ao de um novo conceito
de consumo.
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Apesar de original, a ideia nao encontra aceitacao:
O desconhecimento das tendéncias de mercado é a causa da nao aceitacao, porque a
ideia, apesar de original, ndo atende a uma real necessidade de consumo;

A ideia é boa, mas nao o bastante:
Produtos, processos e servigcos sao concebidos para solucionar problemas. Falta de
uma analise abrangente do problema leva a uma ideia que nao é a melhor solugao;

A ideia é muito complicada:
O produto ou processo novo pode ser mais complexo do que o disponivel no mercado.
A melhor ideia é aquela que torna a vida mais facil e ndo mais complicada;

O criador tem conhecimento parcial:

Transformar uma ideia em um produto exige um processo complexo que envolve etapas
de desenvolvimento e comercializagcdo. O conhecimento técnico em si nao é suficiente
para atingir esse fim;

O criador nao tem visao de negocio:

Um produto sé chega ao mercado por meio de uma estratégia comercial. Ignorar essa
premissa implica o desenvolvimento de produtos que nao serao atrativos nem viaveis
comercialmente;

O criador nao sabe vender sua ideia:

Uma ideia pode suprir ou gerar uma demanda. O criador deve possuir a capacidade de
vender sua ideia como uma oportunidade de negécio. A falta dessa habilidade gera o
insucesso.

6.7 Avaliacao do potencial comercial de um novo produto

A comercializagao com sucesso de um novo produto sé é possivel se:

e Existe um mercado consumidor;

e Satisfaz uma necessidade ou desejo de consumo;

e Sua producao é viavel economicamente;

e E vendido pelo preco correto dentro do mercado a que se destina;
e Existem e sao utilizados os canais de distribuicao adequados.

Caso essas condicoes minimas nao sejam atendidas, as probabilidades de sucesso de
comercializagao serao minimas. Um dos assuntos mais importantes em que a empresa
precisa se concentrar, para considerar o desenvolvimento de um novo produto, é o
estudo do seu potencial comercial. Assim, a avaliagdo de mercado € uma atividade
essencial para o crescimento econdmico de uma empresa e deve ser desempenhada
nao so para o langamento de um produto inovador, mas de forma continua para garantir
a competitividade desse produto no mercado.

A ideia de um novo produto pode originar-se de:

e QOportunidade de mercado
¢ Produto que cria um novo mercado



NEGOCIOS COM BENS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Novas descobertas geram produtos para um mercado ainda nao existente. Produtos
com essa caracteristica (inovacao radical) ttm maior risco no seu processo de comer-
cializagao.

6.8 Avaliacao do mercado para um novo produto

Obter informacoes prévias, acerca do potencial e viabilidade comercial de um produto
contribui para minimizar riscos empresariais de investimento, bem como possibilita a
empresa identificar potenciais parceiros e investidores para estabelecimento de parce-
rias estratégicas para o negécio.

Portanto, varias questoes devem ser respondidas antes que um produto seja desenvolvido,
protegido pelos instrumentos de propriedade intelectual e levado ao mercado.

Avaliacao do Produto:

e O que é o produto?

e Quais as caracteristicas que o faz Unico ou inovador?

e O que torna o produto melhor do que o do concorrente?
e O produto esta pronto ou tera que ser desenvolvido?

¢ Qual o seu tempo de vida util no mercado?

Avaliacao da Concorréncia:

e Quais os produtos e empresas concorrentes?

e (Quais os diferenciais dos produtos existentes e das empresas concorrentes?

e Em que nichos de mercado a concorréncia atua?

¢ Qual o posicionamento estratégico do produto protegido em relagao a concorréncia?

Avaliacao do Mercado

e Quais os possiveis consumidores do produto?
¢ Qual o tamanho e segmento desse mercado?

e Quais as principais tendéncias desse mercado?
e Quais as principais interferéncias externas que sofre esse mercado?
¢ (Quanto vale o produto no mercado?

¢ Onde se localiza 0 mercado?

* Avaliagao do Investimento

e Qual o custo do produto?

e Quais as fontes de investimento disponiveis?

e Quais as estratégias de captacao de recursos?
e (Qual a expectativa de retorno?

e Qual a lucratividade projetada?

Como responder a estas questoes? Certamente a tarefa envolve conhecimentos com-
plexos. Entretanto, uma gama de informac¢des pode ser obtida por meio de fontes gra-
tuitas ou de baixo custo, tais como bancos de patentes, jornais, revistas, catalogos,
entrevistas, visitas, internet, relatorios estatisticos etc.
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E importante para uma
empresa que todas as
informacoes relevantes
para subsidiar a decisao do
desenvolvimento de uma
nova ideia sejam siste-
matizadas, analisadas e
registradas de modo a for-
necer elementos para uma
estratégia de negociacao
ou elaboragdo de um plano
de negocio.
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Quando exigidas informacoes mais detalhadas, pode ser necessario identificar e con-
tratar empresas ou profissionais de reconhecida competéncia para prover servigos de
consultoria ou assessoria especializada, a exemplo de pesquisa de mercado, avaliacao
de impacto tecnoldgico, patenteabilidade ou outras formas de protecao, estratégias e
logistica de comercializacao, identificacao de fornecedores etc.

6.9 Analise de risco no desenvolvimento de um novo produto

A atividade de inovagao nas empresas é resultante da apropriagao continua de conhe-
cimento para agregar valor as suas operacoes. Sao os dirigentes os responsaveis pelas
decisOes de implantacao — ou nao — das novas ideias que impactam a competitividade
da sua organizacgao.

Para uma empresa desenvolver um novo produto, processo ou servico € essencial que
exista sinergia entre os dirigentes e seu corpo técnico, visando a complementaridade e
a convergéncia de esforcos para prover os recursos financeiros, humanos, materiais e
conhecimentos necessarios.

Uma nova ideia pode consumir anos ou décadas para se tornar uma tecnologia viavel
e disputar mercado (Figura 29). O risco empresarial de desenvolver um novo produto,
portanto, € muito elevado. Porém, a medida que é feita uma analise mercadologica
adequada, este risco pode ser mais bem dimensionado, possibilitando aos dirigentes a
decisao de investir ou nao.
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Figura 29 - Estagios do desenvolvimento e comercializacao de um novo produto
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6.10 Importancia de prototipos no desenvolvimento de novos produtos

Em determinada fase de um processo de pesquisa ou de desenvolvimento de um
novo produto, surge a necessidade de materializar o seu conceito e prever seu com-
portamento real. Esta necessidade pode ser suprida pela construcao de protétipos
(Figura 30).

Os melhores prototipos sao aqueles com os quais os fornecedores e clientes podem
interagir, de maneira que seja reduzida a ignorancia do desenvolvedor a respeito
daquilo que eles veem no conceito que |Ihes estd sendo proposto. Em protétipos pre-
cursores, o foco deve ser na simplicidade e no aprendizado de conceitos mais basicos.
Ja os protoétipos mais avancados devem se concentrar na esséncia do desenho. Os pro-
totipos ideais sao aqueles que proporcionam aos designers, clientes e fornecedores a
perspectiva de efetivar aperfeicoamentos sequenciais. Um protétipo tem como objetivo
reunir a equipe desenvolvedora em torno de um conceito comum em evolucao para
evidenciar problemas e possiveis solucoes, bem como rotas dos proximos estagios de
inovacao de um produto.

O prototipo € um modelo fisico ou digital, tridimensional e funcional de um determi-
nado produto cujas finalidades principais sao para:

e Apresentacao e demonstracao;

¢ Visualizacao de design e dimensaoes;

e Comprovacao de conceito e usabilidade;

e Realizacao de testes;

e Definicao de detalhes importantes antes de requerer a patente ou registro do desenho
industrial.

Figura 30 - llustracao de prototipo de carro conceitual
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Desenvolvimento de prototipos

¢ Desenho - Quando se tem a ideia de um novo produto, em geral a primeira coisa a
fazer é desenha-lo, de forma manual ou com a utilizagao de Softwares especializados.

e Construgcao — Os protdtipos fisicos podem ser construidos com o emprego de
varios materiais, tais como madeira, ligas metalicas, resinas, tecidos, plasticos
etc., desde que permitam uma visualizagao tridimensional do produto.

Estagios dos protétipos

O primeiro protétipo, geralmente, serve apenas para materializar a ideia e o conceito do
produto, chamado de protétipo conceitual. A partir desse modelo & iniciado o processo de
melhoramento, em que sao aplicados os recursos de design, ergonometria, adequacao
a normas técnicas etc., de modo a checar-se a concepgao. Esse é o protétipo funcional.
Apbs a aprovacao nos testes de simulagao necessarios, é entao preparado o prototipo
final, que tem como caracteristica principal sua adaptabilidade para uma escala de pro-
ducao industrial.

Prototipagem virtual

A metodologia de construcao e ensaio de alguns protétipos pode consumir tempo e
recursos além do que seria o desejavel para a empresa, nao sendo, portanto, a solugao
ideal em certos casos.

A prototipagem virtual consiste na criacao de um modelo computacional por meio de
simulacgao, dindmica e interativa, antes do prototipo fisico ser criado. Esse modelo é
elaborado a partir das caracteristicas de forma, tamanho e material, levando-se em con-
sideracao as especificacoes de funcionalidade e desempenho do produto final, sendo
este submetido a testes simulados para verificar se o projeto atende as necessidades,
restricoes e desempenho do que foi especificado.

A prototipagem virtual tem grande praticidade e menor custo para a empresa. Sua utili-
zacao permite a demonstracao do produto a parceiros ou investidores, com a utilizagao
apenas de um computador.

A construcao de prototipos deve observar os seguintes parametros:

e Nao se deve tentar encaixar todas as pecas ao mesmo tempo. Prototipos devem ser
construidos para proporcionar insights sobre uma ou duas incertezas fundamentais. Isso
permite informacao valiosa quanto a natureza do problema e a potencial solugao.

e O protétipo deve ser rapidamente construido, e pequenos testes praticos e nao one-
rosos devem ser feitos. Preferencialmente, esta atividade deve ser desenvolvida
com parceiros (fornecedores, clientes importantes) para que sejam compartilhados
custos, riscos e beneficios. Os resultados devem ser analisados com o intuito de
modificar e melhorar o protétipo.

e Aprender com os erros é importante para o empreendimento ter sucesso mais rapido.
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6.11 Comercializacao de Bens de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual deve servir para beneficiar a sociedade. Precisa ser utilizada
como uma forma de disseminagcao do conhecimento, de transferéncia de tecnologia e de
desenvolvimento. O sistema de propriedade intelectual ndo apenas protege os frutos deri-
vados da atividade criativa, mas também os investimentos que sao feitos para levar esses
frutos ao mercado. Detentores de direitos de propriedade intelectual sao protegidos por
leis especificas contra o uso nao autorizado de seus trabalhos, produtos, processos, marcas
e servicos. O direito temporario de exploragao comercial exclusiva de uma propriedade
intelectual contribui para a competitividade empresarial, bem como para o ambiente con-
correncial, o que impulsiona a inovagao estimulando a criagao humana, o empreendedo-
rismo, além do continuo desenvolvimento tecnoldgico, cultural e cientifico de uma nagao.

Para que um pais seja atrativo do ponto de vista de negdcios e tenha uma economia
dinamica e saudavel, ele precisa prover:

e Marco regulatério na area do comércio que proteja as empresas e as incentive a ser
inovadoras e competitivas;

e Sistema judiciario eficiente, competente e agil para resolver disputas empresariais;

¢ Forte sistema de protecao ao direito de propriedade, inclusive intelectual, que garanta
o adequado retorno dos investimentos realizados, bem como promova a inovacao
nas empresas.

Os bens de uma empresa podem ser divididos em duas categorias:

e Ativos tangiveis ou fisicos, como prédios, maquindario, infraestrutura, veiculos, maté-
riaprima, ativos financeiros (agoes, titulos) etc.

e Ativos intangiveis, que compreendem o capital intelectual, segredo industrial,
marcas, desenhos, patentes, obras literarias, artisticas e cientificas etc.

Nao ha duvida de que os bens materiais desempenham papel muito importante para
determinar a solidez e o grau de competitividade de uma empresa em seu ambiente
de negocio. Porém, na atualidade, os ativos intangiveis exercem um papel ainda maior
no aumento do valor de uma empresa. Organizacoes podem ser titulares de direito de
exclusividade para bens de propriedade intelectual que incluam:

e Patentes e modelos de utilidade para produtos e processos inovadores;

e Direito patrimonial sobre obras protegidas pelo direito autoral e direitos conexos,
como livros, musicas, filmes, software;

e Marcas registradas;

¢ Desenhos industriais;

e Topografia de circuitos integrados para fabricacao de chips de computador;

e Segredos industriais para fins comerciais.

No mercado dindmico e avido por novidades, existe sempre demanda para produtos e ser-
vicos inovadores, protegidos por direitos de propriedade intelectual. Assim, é importante
que as empresas aprendam a criar, proteger, comercializar e gerenciar seus bens de pro-
priedade intelectual, uma vez que eles podem ter grande valor para o negocio.

Para se negociar bens de
propriedade intelectual é
preciso entender do pro-
cesso de comercializagao
e ter uma visao realistica
dos diversos aspectos que
envolvem a oportunidade
do negdcio. Esses bens sao
importantes moedas para
atrair o interesse empresa-
rial, porém é preciso pro-
fissionalismo e uma boa
estratégia comercial para
transforma-los em valor
agregado e finalmente em
retorno financeiro.

O Brasil tem dado passos
importantes na agenda

da inovagao. Prova disso

é a consolidacao de um
significante alinhamento
estratégico entre o setor
publico e setor privado ao
posicionar a inovagao no
centro da politica indus-
trial. Esse alinhamento per-
mitiu a construcao de um
marco favoravel ao apoio
a inovacgao, possibilitando
operacgdes de incentivos,
subvengoes econOmica e
financiamentos diferen-
ciados para atividades de
pesquisa, desenvolvimento
e inovacao (P&D&l).
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e Direitos de propriedade intelectual podem garantir geracao de receitas para a
empresa, por meio de licencas e vendas desses ativos.

e Um bem de propriedade intelectual, legalmente protegido, pode abrir portas para
novos investimentos, desenvolvimentos e comercializacao para a empresa.

e Um ativo de propriedade intelectual pode gerar oportunidades de negocio que
envolvam fusoes, aquisicoes, formacao de spin out, joint ventures e trabalhos cola-
borativos para a empresa.

Construcao de portfolio de propriedade intelectual para negocio

Executivos precisam ter as informacgoes adequadas para avaliar as opcoes que podem
maximizar o retorno para a empresa derivado dos investimentos feitos no desenvolvi-
mento e aquisicao de bens de propriedade intelectual. Consequentemente, € necessario
que a empresa prepare um plano de negécio para seus bens de propriedade intelectual
gue esteja integrado com a visao geral dos seus negécios.

A construcao de um portfélio empresarial de propriedade intelectual envolve necessa-
riamente a definicdo e criagcdo de competéncia interna para atuar na estratégia de maxi-
mizacao do valor do negécio. Esta atividade envolve a gestao dos bens de propriedade
intelectual como ativos que trazem vantagem competitiva para a empresa, que para
estruturar seu portfélio de ativos intangiveis precisa:

e Examinar o acervo de bens de propriedade intelectual e identificar aqueles que
formam a base do diferencial competitivo da empresa pela abrangéncia, tamanho de
mercado, taxa de crescimento, retorno de investimento e outros parametros, agru-
pando-os por processo;

e Fazer planejamento por meio do uso de estratégia competitiva para utilizacao dos
bens de propriedade intelectual identificados e agrupados anteriormente;

e Fazer uso de estratégias de transferéncia, por grupo estabelecido, para manutencao
da competitividade;

e Alinhar o planejamento de cada grupo de propriedade intelectual com a estratégia do
negocio e os objetivos comerciais da empresa;

e Determinar as situacoes em que pode haver disputas judiciais sobre direitos de
propriedade intelectual e prever quando litigar ou quando oferecer uma licenca ao
infrator, levando em conta:

— a posicao da empresa no mercado;

— o efeito de uma briga judicial para a imagem e reputacao da empresa;
— o impacto de possiveis efeitos colaterais, como retaliacao;

— eficacia da acao de repressao;

— probabilidade de éxito judicial e recompensa pelos danos;

— custo e prazo envolvidos com um processo judicial.
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Empresas inovadoras precisam avaliar continuamente a melhor maneira de proteger
o seu portfélio de propriedade intelectual e ao mesmo tempo considerar as oportu-
nidades de licenciamento ou venda desses bens individualmente ou em grupo. Esta
avaliacao pode levar em consideragao a analise de:

e Potencial geragao de fluxo de caixa;

e Tempo de vida da tecnologia;

e Possibilidade de entrada em novos mercados;
e Possibilidade de litigios.

Decisoes empresariais devem ser tomadas com base em permanecer ou se retirar estra-
tegicamente de um dado mercado. Isto compreende a possibilidade de implantacao
de um programa de licenciamento ou venda de bens que nao sao do foco principal do
negoécio, mas podem gerar uma fonte alternativa de receita. Em alguns casos também
é possivel considerar a venda de propriedade intelectual do préprio foco de negdcio
para uso em outros nichos comerciais, com a previsao de licenciamento reverso para o
mercado alvo da empresa.

Quando da avaliacao de venda ou licenciamento de uma nova tecnologia proprietaria, &
importante determinar se o valor do portfolio (ex.: de patentes) estd baseado em estra-
tégia defensiva (infracdo dos direito de propriedade intelectual por terceiros) ou se o
portfélio esta relacionado com novas oportunidades de negécio (estratégia ofensiva).
No caso de patente, é mais facil vendé-la quando estiver relacionada a um mercado
futuro, uma vez que o seu titular podera amortizar os custos envolvidos na exploragao
comercial nos varios mercados em que a patente esteja protegida.

Para maximizar a gestao do portfolio de bens de propriedade intelectual, aumentando
assim a rentabilidade da empresa, é necessario que as estratégias de desenvolvimento
e negociacao desses ativos sejam tratadas no nivel dirigencial da organizacao. Bens
legalmente protegidos de propriedade intelectual podem ser objetos de contratos de
transferéncia de tecnologia, que podem envolver venda ou cessao desses direitos.
Esses contratos obedecem a dispositivos legais e, para se tornarem validos perante
terceiros, necessitam ser registrados no INPI.

Além da transferéncia de tecnologia, o executivo também tem as seguintes opcoes de
comercializacao de seus bens de propriedade industrial:

e Exploracao de patentes: tem como objeto o licenciamento de patente ja concedida ou
com pedido depositado no 6rgao competente (no Brasil, o INPI);

e Uso de marcas: tem como objeto o licenciamento de marca ja registrada ou com
pedido de registro depositado no INPI;

e Uso de desenhos industriais: tem como objeto o licenciamento de desenho indus-
trial; ja registrado no INPI;

e Fornecimento de tecnologia: € indicado quando da aquisicao de conhecimentos e de
técnicas destinados a producao de bens industriais e servicos e nao amparados por
direitos de propriedade industrial;
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e Prestacao de servicos de assisténcia técnica: é indicada quando da contratacao de
servicos técnicos especializados, que envolvem métodos de planejamento e progra-
macao, bem como pesquisas, estudos e projetos. Devem ser registrados no INPI
apenas os contratos em que o prestador de servico é domiciliado no exterior;

e Franquia: o seu objeto é a concessao temporaria de direitos que envolvem uso de
marcas, prestacao de servigos de assisténcia técnica, combinadamente ou ndo, com
qualquer outra modalidade de transferéncia de tecnologia necessaria a consecucao
de objetivo do negécio.

6.12 Determinacao de valor de royalty

Geralmente o valor de uma taxa de royalty é calculado como um percentual do valor
liquido de venda dos produtos ou servicos licenciados. Também pode ser definido como
um valor fixo sobre as vendas. Pesquisas demonstraram que pagamentos de royalties
por licenciamento tém variado entre 0,1% e 50% do preco liquido de vendas. Esta € uma
ampla faixa que demonstra que, para cada contrato, € necessario dispor de um bom
estudo econdémico-financeiro para embasar as negociacoes.

Para se estabelecer um valor justo e realista de royalty para as partes envolvidas no con-
trato, é recomendado que seja preparado um plano de negdcio consistente. Este deve
incluir cenérios financeiros e calculos de lucratividade do objeto da licenga e as van-
tagens econdmicas que ela possa trazer para a empresa licenciada. Peritos dizem que
uma taxa de royalty justa € aquela que dentro do prazo de execugao do licenciamento,
garanta ao licenciante em torno de 25% dos lucros obtidos pelo licenciado, quando da
exploracao comercial da referida propriedade intelectual. Isto € apenas uma referéncia,
que pode ser apropriada em alguns casos e em outros nao.

Do ponto de vista do licenciado, royalty é considerado mais um item de custo. Seu valor
€ adicionado ao custo total do produto, juntamente com o de mao de obra, matéria-
prima, distribuicao e outros. Deste modo, o royalty nao pode ser a maior parte do
custo associado ao produto, porque ele nao teria margem de lucro para ser comercia-
lizado com éxito, garantindo o desejavel retorno para os investimentos realizados pela
empresa.

Assim, é importante saber que o célculo de royalties baseia-se em:

e Extensdo da vantagem competitiva do licenciado (diferenciacao dos produtos devido
a inovacao, impacto nos custos de producao etc.);

e Duracao da vantagem competitiva ligada ao periodo de protecao da propriedade
intelectual (ex: validade da patente);

e Lucratividade da atividade de licenciamento;

e Tamanho do mercado aberto para o licenciamento.
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6.13 Estratégias de comercializacao de bens de propriedade intelectual

A auséncia de um produto no mercado nao significa necessariamente que exista uma
oportunidade comercial.Talvez alguma empresa ja tenha tentado antes e nao tenha sido
bem-sucedida.

Pesquisa de mercado e analise de potencial de vendas sao subsidios imprescindiveis
para que uma empresa inovadora possa se convencer de que seu produto tera sucesso
no mercado. Existem diversas opcoes abertas as empresas, no que se refere ao desen-
volvimento de novos negdcios, mencionadas a seguir.

6.14 Licenciamento e venda de ativos de propriedade intelectual

Dependendo da estratégia comercial, a empresa pode escolher entre licenciar ou vender
(transferir) o seu direito sobre o bem de propriedade intelectual. Esta atividade envolve
uma abordagem estratégica na escolha do parceiro mais adequado. Uma vez que um dos
principais fatores-chave de sucesso é o estabelecimento de confianga mutua na relacao
comercial, torna-se importante que a empresa faga uma auditoria (due dilligence) sobre a
integridade e reputacao do futuro parceiro no mercado.

Se a opcao de licenciamento é escolhida como a melhor estratégia de exploracao comercial,
o contrato deve conter clausulas especificas nas quais os direitos de exploragao da proprie-
dade intelectual sdo permitidos, incluindo definicao de parametros de performance minima.
Caso haja descumprimento da performance estabelecida, o licenciante pode rescindir o con-
trato e assegurar a reversao dos seus direitos de comercializacao.

Dependendo da tecnologia, uma licenca pode ser mais apropriada no estagio inicial do
seu desenvolvimento, quando ainda sao necessarios investimentos substanciais e o
titular da propriedade intelectual nao deseja correr sozinho os riscos comerciais.

Outra opcao, adequada quando o bem de propriedade intelectual nao estad alinhado
a estratégia comercial da organizacao, o negdcio estd a venda ou quando a empresa
deseja mudar o foco principal de seus negécios, é a venda da propriedade intelectual pelo
detentor dos direitos de titularidade, de forma permanente e irrevogéavel.

No caso particular de venda de uma patente, todo o risco é transferido em troca de um
pagamento fixo (royalties), que é calculado pelas projecoes de receitas das oportuni-
dades presentes e futuras. Esta modalidade de pagamento de royalty é conhecida por
lump sum.
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Regras de comercializago:

Desenvolva o produto
o suficiente para ser
vendido;

Ofereca-o para venda;
Se vendido, faga-o
melhor!

Importante lembrar que o
cliente, e ndao a empresa, é
o arbitro final sobre o que
existe de bom, valioso e
excitante sobre o produto e
servico. Quanto mais cedo
a empresa souber da opi-
niao do cliente, melhor!

Nada interessa mais a uma
empresa que vender!

Fatores criticos de sucesso
para negdcios com bens de
propriedade intelectual:

e Tratar a propriedade in-
telectual como um ativo
estratégico;

Selecionar o melhor par-
ceiro comercial possivel;
Reconhecer o valor dos
contratos de royalties;
Incorporar melhores
praticas na gestao dos
contratos;

Evitar brigas e litigios
desnecessarios, inves-
tindo tempo e esforco
no inicio da relagao
comercial.




Varias empresas tém
politicas abertas no
sentido de conhecer e
avaliar ideias de terceiros
sobre novos produtos,
processos e servigos e
bens de direito autoral.
Portanto, identificar essas
empresas, conhecer sua
sistematica e estabelecer
contatos preliminares sao
providéncias importantes,
caso a estratégia comer-
cial da organizagao seja de
ofertar sua propriedade
intelectual.
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6.15 Etapas do licenciamento de bens de propriedade intelectual

A oferta de uma licenga consiste na possibilidade de o licenciante ceder os direitos
sobre uma propriedade intelectual legalmente protegida a uma terceira pessoa (licen-
ciado) com um propdsito de exploracao comercial. Assim, no licenciamento, as partes
concordam em dividir um potencial fluxo de caixa futuro, baseado em suas necessi-
dades e contribuicoes relativas, para a geracao de receitas oriundas da comercializacao
do bem de propriedade intelectual. Para evitar ma interpretacao dos termos contratuais,
empresas inovadoras devem incorporar rotinas de melhores praticas em suas estraté-
gias de licenciamento.

A estratégia de licenciamento de uma propriedade intelectual pode ser uma alternativa
interessante para o crescimento da empresa, quando se desejar:

e Expandir negocios ja existentes (territorio X portfolio);
e Aumentar a qualidade de produtos, processos e servicos;
e Reposicionar o negocio no mercado.

Um contrato de licenciamento deve ser elaborado sob medida para o negdcio a ser
transacionado. A atencao dedicada para a construcao deste documento deve ser pro-
porcional a importancia financeira envolvida. A elaboracao de contratos é uma tarefa
que exige conhecimentos técnicos bastante especificos, e por essa razao ¢ desejavel
gue seja realizada por profissionais capacitados e que tenham experiéncia na area de
comercializacao de propriedade intelectual.

Existe uma variedade de contratos de licenciamento, porém de forma geral eles se
enquadram basicamente em trés categorias:

¢ Licenca de tecnologia;
¢ Licenca de marca e franquia;
¢ Licenca de direito autoral.

Dependendo da circunstancia empresarial, contratos que envolvem a licenca de um
bem de propriedade intelectual, podem ser necessarios para operacoes de fusdes, aqui-
sicoes ou joint venture.

Esses mecanismos de relagdes contratuais, com objetivos especificos (o licenciamento)
ou em combinacao com outros aspectos do negdcio, proporcionarao ao licenciante e
ao licenciado uma ampla variedade de conducao do negdcio no pais de origem e em
territorios estrangeiros. Assim, seja como proprietario de um bem de propriedade
intelectual ou na forma de licenciante, uma empresa pode expandir seus negdcios
para as fronteiras de mercado de seus parceiros e, com isso, assegurar um fluxo
adicional de receita ao empreendimento. Na condicdo de licenciado, por outro lado, a
empresa podera dispor de um portfélio de produtos e servigos, nos quais nao investiu
no desenvolvimento, que poderao ser produzidos, vendidos, importados, exportados e
distribuidos.



NEGOCIOS COM BENS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os tipos de licenca sao:

e Exclusiva: o licenciado passa a ser o detentor do direito exclusivo de exploracao do
bem de propriedade intelectual. Neste caso o licenciante nao dispoe mais do direito
de explorar comercialmente seu bem intelectual;

* Nao exclusiva: a propriedade intelectual pode ter sua exploracao concedida a mais
de um licenciado. As licengas podem ser multiplas e usadas para permitir a explo-
racao comercial em diversas aplicacoes e mercados, por uma variedade de parceiros
licenciados;

e Unica: existe apenas um licenciado, mas o licenciante mantém o direito de utilizacao
da propriedade intelectual.

No contexto internacional, um contrato de licenga de propriedade intelectual é possivel
quando o bem a ser licenciado esta formalmente protegido no pais ou paises de inte-
resse comercial. Se o ativo de propriedade intelectual nao esta protegido nesses mer-
cados, entao a empresa nao podera licencia-lo, como também nao podera impedir ou
colocar restricoes de uso por terceiros.

Direitos de propriedade intelectual geralmente sao concedidos por pais. Por isso, é
usual que contratos de licenciamento facam referéncia precisa sobre qual territério ou
territérios estao incluidos nos direitos de licenciamento. Em negécios que envolvem
empresas multinacionais, € comum que os contratos de licenciamento sejam de carater
mundial.

Preparacao preé-licenciamento

Durante a fase de negociacao, é recomendado que o licenciante proteja seu know how,
marcas, segredos de negdcio, Software e outras informacoes proprietarias elaborando
um contrato de confidencialidade ou um memorando de entendimento. Este docu-
mento deve ser escrito de tal forma que, se houver quebra do sigilo, a empresa possa
entrar com uma acao judicial. E recomendado que o acordo de confidencialidade seja
assinado por empregados, colaboradores, consultores e todos os demais que tiverem
acesso a informacao privilegiada em questao.

Conteudo de contrato de licenciamento

Nao é de se esperar que todas as cldusulas de um contrato de licenciamento de proprie-
dade intelectual sejam padronizadas. Algumas areas tecnoldgicas necessitam de consi-
deracoes particularmente bem definidas no que se refere a especificagdao do produto e
seu uso para o qual sera licenciado. Geralmente sdo nessas definicbes que os calculos
de pagamento de royalties estao baseados. Ou seja, esta parte consiste no “coracao” do
contrato. A estrutura basica de um contrato de licenciamento envolve:
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¢ Definicao do produto a ser licenciado: as partes precisam encontrar a correta
definicao da propriedade intelectual que sera licenciada, inclusive determinar o
escopo que possa envolver possiveis melhorias no referido bem;

e Definicao da base dos royalties: este é um aspecto do contrato que necessita de
grande atencao e clareza das partes. Uma redacao objetiva e consistente, refletindo o
que foi negociado, é essencial para evitar disputas judiciais futuras. A definicao deve
envolver:

— o prazo do pagamento dos royalties;

— a extensao de uso pela empresa, empresas que pertengam ao mesmo grupo e
suas subsidiarias;

— a previsao de operacoes de fusoes e aquisi¢coes;

— a base de calculo da receita — por exemplo, “x” % da receita bruta da empresa ou
“x" % da receita liquida sob o produto comercializado — por ano fiscal;

— a performance minima de comercializacao;

¢ Definicao dos termos de royalties: no caso de licenciamento de patente, no Brasil
os pagamentos de royalties s6 sao permitidos durante a vigéncia da patente, para
evitar abusos de ordem econdmica (Lei Antitruste N° 8.884/1994, art. 21, XVI).

e Acesso a informacoes: os contratos também devem prever clausulas de provisao de
informacoes estratégicas da execucao, por parte do licenciado, em fluxos regulares,
que cubram tantos aspectos financeiros como operacionais. Para certos tipos de tec-
nologias, pode ser apropriado para o licenciante ter acesso direto a partes do sistema
de gestao do licenciado, para possibilitar o monitoramento continuo das operacgoes
comerciais com o ativo licenciado;

e Escopo das melhorias da propriedade intelectual: o valor de um contrato de
licenciamento pode considerar os direitos sobre eventuais e possiveis melhorias ao
bem de PI. Se nao existe nenhum dispositivo no contrato que preveja esta situagao,
pode haver espaco para disputas judiciais. Neste contexto, considera-se melhoria
qualquer nova caracteristica que torne o produto, processo ou servico mais valo-
rizado ou de maior preferéncia pelo consumidor. Assim, a melhoria é um atributo
adicional que torna o bem licenciado para o propdsito original ainda melhor.

e Acordo de comarketing e copromocao: contratos de licenciamento também podem
incluir clausulas que preveem as atividades de marketing e promocao. Ambas as estra-
tégias tém como objetivo ampliar as vendas e o ganho de mercado:

- comarketing: estabelece que duas ou mais empresas concordam em vender o
mesmo produto de forma independente e com marcas diferentes. Neste caso, o
licenciante divide a reputacao e notoriedade com o licenciado, como também o
risco envolvido na operacao; geralmente este tipo de licenca envolve um paga-
mento adiantado para o licenciante, bem como aumenta a eficiéncia na explo-
racao comercial da tecnologia.

— copromocao: é estabelecida quando duas ou mais empresas cooperam no pro-
cesso de manufatura ou fazem campanhas de marketing usando a mesma marca.
Neste caso, o licenciante busca alinhar indicadores de performance, reduz custos
com o licenciado, divide os riscos da operagao e compartilha experiéncias e
conhecimentos.
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e Plano de contingéncia: dependendo da importancia estratégica e do valor comercial
da propriedade intelectual a ser licenciada, € necessario que a empresa licenciante
preveja um plano de contingéncia para o caso de acontecer situacoes que fujam ao
seu controle e afetem o desempenho do contrato. E necessario fazer provises para
as possiveis consequéncias, que podem envolver:

— acoes restritivas de 6rgaos regulatérios (importante para licencas na area farma-
céutica e alimenticia);

— entrada de competidores no mercado com nova tecnologia que altera o padrao de
concorréncia;

— risco associado ao préprio produto, processo ou servicgo;

— falha na estratégia de promocao e comercializacao;

— defeitos de manufatura;

— problemas de gestao administrativo-financeira da empresa licenciada, entre outros.

Gestao de contrato de licenciamento

O ponto fundamental de um contrato de licenciamento de bens de propriedade inte-
lectual consiste na terceirizagao, pelo proprietario, da execucao da operagao para o
licenciado, que pode incluir: manufatura, comercializacao e distribuicao. Apds a etapa
de negociacao e assinatura do contrato, inicia-se o gerenciamento do negécio que foi
terceirizado para outra empresa. Esta nova atividade é frequentemente a mais dificil na
relacao comercial. Além da necessidade de assegurar que sua empresa estd operando
de forma lucrativa no mercado, o licenciante precisa certificar-se de que a empresa
licenciada também estd cumprindo sua parte no negécio estabelecido. A periédica che-
cagem da execucgao do objeto licenciado é parte essencial no sucesso e do bom cum-
primento do contrato. Infelizmente, poucas empresas possuem programas ou rotinas
estruturadas para tal atividade.

O monitoramento pds-contrato é essencial para garantir o retorno financeiro previsto
para o licenciante. Isto envolve gestao e governanca de forma continuada. Feito isto, a
empresa licenciante tem boas chances de construir uma relagcao comercial com a licen-
ciada, e 0 negocio, de trazer o melhor retorno financeiro para todos os envolvidos.

O monitoramento do contrato deve ser visto como uma atividade de boas praticas ado-
tada pela empresa licenciante, porque serve para detectar possiveis problemas e enco-
rajar a boa performance do licenciado. Quando o contrato envolve somas consideraveis
em royalties, um programa de monitoramento bem estruturado pode prover evidéncias
concretas de auditorias que contribuam ativamente para evitar possiveis litigios.

Existem riscos associados a execugao de um contrato de licenciamento que envolvem:

¢ Mudanca de ambiente: ¢ importante saber que a Unica coisa que permanece “fixa”
em um contrato de licenciamento é o préprio contrato. Com o passar do tempo,
ambas as partes mudam e adaptam seus negocios as novas realidades e situagoes.
A propria tecnologia e padrao tecnolégico também mudam. Diante desse cenario, as
partes continuam comprometidas com os termos originais do contrato firmado. Por
isso, € necessario monitorar o ambiente para que, se necessario, possam ser feitos
ajustes nos termos do contrato, trazendo beneficio para as partes;
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propriedade intelectual:

Estabelecer critérios claros
e objetivos;

Ficar atento aos detalhes;
Levar em consideracao o
fator local (idioma, cultura,
praticas administrativas);

Incluir clausula de audito-
ria permanente durante a
execucgao;

Monitorar, desde o inicio,

a execucao do contrato e
os relatorios de pagamento
de royalties.
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¢ Desempenho da licenca: este segundo risco esta associado a propria licenca. Quando
uma empresa licencia uma tecnologia, um conteddo, um Software, ela esta colocando
nas maos de terceiros sua propriedade intelectual. O desafio do licenciante é obter infor-
magoes consistentes sobre o licenciado no que tange a protecao do seu ativo intangivel.

E estimado que cerca de 70% dos relatérios demonstrativos de pagamentos de royal-

ties apresentados por empresas licenciadas possuem erros identificados por auditoria.

O que significa dizer que o pagamento devido pela licenciada geralmente nao esta cor-

reto. Em um ambiente aberto de trabalho, a relacao profissional é o fundamento de

qualquer acordo. No caso do licenciamento, a confianga também é o elemento central
do negdcio. As partes devem estar juntas para assegurar os apropriados controles finan-
ceiros, operacionais e de governanca sobre o negécio;

— Investidores e reguladores: no atual mundo de negdcios, o licenciante nao pode
mais pensar que a empresa do licenciado nao esta vinculada aos seus negdcios.
Na verdade, em varios casos o licenciado pode ser considerado uma “extensao”
do licenciante, acarretando riscos adicionais para o seu negdcio que sao obser-
vados por agéncias reguladoras e por investidores. Portanto, para evitar riscos
adicionais, a empresa licenciante deve ter politicas definidas para supervisionar
seus contratos e evitar acoes judiciais.

Monitoramento efetivo de contrato de licenciamento

A atividade de monitoramento tem como principal objetivo obter e manter boas rela-
¢oes comerciais com o licenciado. Informacao nao acurada pode causar ma interpre-
tacao por uma ou ambas as partes. Pode nao ser fatal para o relacionamento, mas pode
causar danos e atritos desnecessarios entre as empresas.

Um monitoramento efetivo deve cobrir ndao apenas os aspectos financeiros, mas
também os operacionais, que sao de suma importancia para o sucesso do negdcio.
Muitos contratos de licenciamento preveem investimentos em comunicacao e marketing
com Onus para o licenciado. Esses aspectos também devem ser acompanhados.
O monitoramento deve operar em dois niveis:

e Preventivo;
e Corretivo.

A empresa licenciante deve dispor de ferramentas gerenciais para analise e deteccao de
problemas e, caso algum seja identificado, deve prover agdes corretivas.

Na maioria das vezes, o licenciante reluta em iniciar monitoramento e auditoria por
temer que o licenciado interprete a agao como falta de confianca na relagao comercial.
Um licenciante que adota esta postura perde o controle da sua propriedade intelectual.
Para evitar qualquer situacao de embaraco, € aconselhavel que a atividade de monito-
ramento ja esteja prevista no contrato.

Monitoramento pds-contrato € uma atividade critica no licenciamento. Ela melhora a
gestao do contrato e da operacao empresarial, contribui para o gerenciamento de risco
e pode ser autossustentavel, uma vez que amplia as chances de maior retorno finan-
ceiro para o licenciante.
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6.16 Licenca de marca e franquia

Opcoes de negdcios envolvendo contratos de licenciamento de marcas ou franquias
sao adequadas quando um empreendimento tem interesse em:

* Promover a venda, por meio de terceiros, de um produto ou servico que tenha uma
marca ou desenho industrial registrado;

e Entrar ou expandir novos mercados por meio de atuacao comercial de terceiros para
seus produtos ou servigos protegidos por marcas e desenhos industriais.

Como a fungao da marca envolve a identificacao do fabricante e sua reputagdao no mer-
cado, a empresa detentora dessa propriedade precisa estar segura com seu parceiro
comercial. Isto porque em uma licenca de uso a sua imagem pode ser comprometida,
caso o licenciado nao cumpra os termos e condigoes do contrato estabelecido. O licen-
ciante precisa manter uma gestao eficiente e proxima do licenciado para se assegurar
de que o padrao de qualidade é mantido e que o cliente final permanece satisfeito com
o produto e servico.

Ja a franquia é um tipo de associacao empresarial onde o franqueador autoriza o fran-
queado a explorar os direitos de uso de uma marca, os direitos de distribuicao de pro-
dutos e servicos em um segmento de mercado definido, bem como os direitos de uti-
lizar seu sistema de operacoes e gestao de um negdcio de sucesso ja testado.

O empreséario detentor de uma marca, know how, experiéncia e histéria de sucesso
permite ao franqueado se beneficiar desses conhecimentos e utilizar sua marca e
metodologia de comercializagao, administracao e gestao do negdcio por certo periodo
de tempo. Como a franquia envolve uma padronizacao de um modelo de sucesso do
negocio, geralmente abrange também padroes de embalagem, layout do estabeleci-
mento comercial e o fardamento de funcionarios para facilitar a identificagao do negécio
pelo cliente.

6.17 Licenca de direito autoral

No ambito do direito autoral, o titular do bem podera licenciar o direito patrimonial de
sua obra (literaria, artistica, cientifica) para terceiros, quando existir interesse em que o
licenciado possa:

e Produzir, distribuir, divulgar os resultados de suas criacoes;

e Entrar, expandir, estender o mercado para seus bens autorais;

e Licenciar para organizacao de gestao coletiva a representagao da exploracao comer-
cial dos direitos patrimoniais das obras.

No Brasil, o setor de
franquias vem crescendo
anualmente. O faturamento
do setor saiu de 25 bilhoes
de reais em 2001 para 55
bilhoes de reais em 2008.
Neste mesmo periodo
houve uma evolucao do
numero de redes de fran-
queados de 600 para 1.379.
No ranking de franquias,
0s segmentos empresariais
mais encontrados sao os
seguintes:
e Cosméticos e perfumes;
e Educacao e treinamento;
* Moveis, decoracoes e
presentes;
¢ Alimentagao;
e Vestuario;
® Hotéis e turismo.

Mais informacées no site:
<www.portaldofranchise.
com.br>.




Por se tratar (a informatica)
de uma atividade em per-
manente melhoria, o titular
dos direitos devera usar

de precisao nas limitacoes
das garantias oferecidas,
excluindo aquelas que nao
sejam de seu interesse,

de forma que nao venha

a ser surpreendido com
eventuais reivindicacoes
de usuarios finais, relativas
ao uso danoso do Software
(ex.: falta de treinamento
especifico no software).
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6.18 Comercializacao de software

Como a natureza juridica do software é de direito autoral, vale dizer que seu desenvol-
vedor é o titular do direito de autor, e sua propriedade nao se transfere integral-
mente nas transagcoes comerciais, visto existir uma vinculacao permanente do produto
com o criador.

O mecanismo de comercializagao do software é um elemento que o diferencia de outras
obras intelectuais. Os direitos de um desenvolvedor de software sao inalienaveis e por
isso nao se pode falar em operacoes de compra e venda. Software nao é considerado
mercadoria. De acordo com a Lei N°9.609/98, Art. 9°, o uso do programa de computador
no Brasil € objeto de contrato de licenca.

Todas as condigdes devem estar previstas nos instrumentos contratuais firmados entre
os titulares do direito e os usuarios finais do software, incluindo o prazo de validade
técnica da versao comercializada. Estes instrumentos podem ser um simples termo de
licenca incluido na prépria embalagem do produto (comum para o produto chamado de
Software de prateleira) ou contratos especificos elaborados exclusivamente para atender
as necessidades das partes (comum na prestacao de servicos terceirizados para o desen-
volvimento de programas de computador para empresas).

No Brasil, a comercializacao de software pode acontecer das seguintes formas:

e Diretamente, pelo titular do direito para o usuario final;
e Por distribuidores autorizados pelo titular.

Cada uma tem beneficios e restricoes. A decisao final sobre qual a melhor opcao
depende do tipo particular de software e da capacidade de criatividade e estrutura de
desenvolvimento da empresa.

Licenca para o usuario final

Este € o modelo mais tradicional de licenciamento de software. A propria empresa
desenvolvedora licencia diretamente seu programa para o cliente final. Este modelo
permite a empresa desenvolvedora total controle sobre o preco e definicao do usuario
final, restringindo para quem vai licenciar o software. Esta € uma boa opg¢ao para as
empresas que nao desejam licenciar sua propriedade intelectual sobre o Software
para um potencial competidor. Porém, neste caso a empresa desenvolvedora sera
responsavel por todas as atividades que envolvem marketing, comercializagao, assis-
téncia técnica e garantias. Essas atribuicoes tém como consequéncia uma grande res-
ponsabilidade e necessidade de investimento, como, por exemplo, manutencao de
uma equipe comercial e de suporte pds-licenciamento, que varias empresas nao estao
dispostas a pagar.
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Licenca de distribuicao

Nesta opgcao a empresa desenvolvedora de software transfere para a empresa licen-
ciada (distribuidor) as responsabilidades de comercializagdo, manutengao, suporte e
garantia. Amplia sua base de usuarios usando a carteira de clientes do distribuidor, além
do que o software pode ser integrado em pacotes de solucoes ofertadas pelo distribuidor
licenciado. As desvantagens desta opcao consistemm em a empresa desenvolvedora ofe-
recer uma flexibilidade de pre¢o para o distribuidor, depender do desempenho da forca
comercial do distribuidor para ter retorno do investimento e ficar com controle limitado
na operacao, além de nao ter contato direto com o cliente final.

6.19 Licenca Creative Commons

O Creative Commons (em portugués: criacdo comum) é um projeto sem fins lucra-
tivos que disponibiliza licengas flexiveis e padronizadas para gestao aberta, livre e
compartilhada de contetudos e informacao para obras intelectuais. E representado no
Brasil pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundacao
Getulio Vargas (FGV) no Rio de Janeiro. A identificagdo de uma licenca do tipo Creative
commons é reconhecida pelo simbolo mostrado na Figura 31.

Figura 31 - llustracao do logo do Creative Commons

Oferecer uma obra sob uma licenca Creative Commons nao significa abrir mao dos
direitos autorais. Significa oferecer ao publico alguns desses direitos sob determinadas
condicoes. As licengas foram idealizadas para permitir a padronizagao de declaragoes
de vontade no tocante ao licenciamento e distribuicao de contelddos culturais em geral
(textos, musicas, imagens, filmes e outros) de modo a facilitar seu compartilhamento e
recombinacao, sob a filosofia de copyleft.

As licencas criadas pela organizacao permitem que detentores de direitos autorais possam
abdicar, em favor do publico, de alguns dos seus direitos inerentes as suas criacoes,
ainda que retenham outros desses direitos. Isso pode ser operacionalizado por meio de
diferentes tipos de licencas, prontas para serem agregadas aos conteudos que se deseje
licenciar. As op¢oes oferecidas podem resultar em licengas que vao desde uma abdicacao
quase total, pelo licenciante, dos seus direitos patrimoniais, até opcoes mais restritivas,
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O projeto Creative
Commons foi lancado
oficialmente em 2001
pelo professor Lawrence
Lessig da Universidade
de Stanford, EUA.

Mais informacgoes em:
<www.creativecommons.
org.br>.

Copyleft ¢ uma forma de
usar a legislagcao de prote-
cao dos direitos autorais
com o objetivo de retirar
barreiras a utilizagao, difu-
sdo e modificagdo de uma
obra criativa, devido a apli-
cacao classica das normas
de propriedade intelectual,
sendo, assim, diferente do
dominio publico, que nao
apresenta tais restricoes.
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que vedam a possibilidade de criacao de obras derivadas ou o uso comercial dos mate-
riais licenciados. Porém, todas as licengas requerem que seja dado crédito (atribuicao) ao
autor ou licenciante, da forma por ele especificada.

Os tipos de licenca Creative Commons com seus respectivos simbolos, sao descritos
abaixo.

Atribuicao. E permitido que outras pessoas copiem, distribuam e executem a
obra, protegida por direitos autorais — e as obras derivadas criadas a partir dela
-, mas somente se for dado crédito da maneira que o autor estabeleceu.

Uso ndo comercial. E permitido que outras pessoas copiem, distribuam e
executem a obra — e as obras derivadas criadas a partir dela —, mas somente
para fins nao comerciais.

N3o a obras derivadas. E permitido que outras pessoas copiem, distribuam e
executem somente copias exatas da obra, mas nao obras derivadas.

Compartilhamento pela mesma licenca. E permitido que outras pessoas
distribuam obras derivadas somente sob uma licenga idéntica a licenga que
rege a obra original do autor.

OJONNS

Nota: Uma licenca nao pode conter as opc¢oes “Compartilhamento pela Mesma
Licenca” e “Nao a Obras Derivadas” A condicao do compartilhamento pela
mesma licenca so6 se aplica a obras derivadas.

6.20 Outras Formas de Negocio que Envolvem Ativos de Propriedade
Intelectual

Pesquisa colaborativa

E 0 nome dado a relacao entre universidades ou instituicoes de pesquisa com o setor
empresarial para a obtencao de um produto ou processo especifico derivado de pes-
quisa. Viabiliza-se por meio de convénios de colaboracdo, em que sao previamente
estabelecidas condicoes de financiamento, disponibilidade de pessoal técnico qualifi-
cado, instalagdes e equipamentos, bem como questoes relativas a sigilo e confidencia-
lidade, definicao sobre titularidade dos direitos e exploragdao comercial da propriedade
intelectual.

E importante lembrar que a base de qualquer colaboracio exige o estabelecimento de
um processo de mao dupla e depende essencialmente de um relacionamento que bene-
ficie ambas as partes.
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Alianca estratégica

E possivel que uma empresa necessite de aporte financeiro ou utilizacao de expertises
para dar continuidade ao desenvolvimento adicional de um projeto inovador de pro-
duto, processo ou servico. A identificagao de um parceiro comercial pode promover
uma alianca estratégica que garanta a comercializacdo da nova tecnologia. Como no
caso da pesquisa colaborativa, um contrato formal devera disciplinar todos os direitos
e obrigacoes das partes envolvidas e as questoes relativas a titularidade e a exploracao
comercial da PI.

Criacao de uma nova empresa por spin out ou joint venture

Spin out envolve a criacdo de uma nova empresa para comercializar a tecnologia
proprietaria desenvolvida. A nova empresa pode ser financiada pela “empresa-mae”
ou por outras empresas ou investidores externos. Para empresas com estratégia
de longo prazo, esta opcao pode resultar em grandes retornos de investimentos,
caso a nova empresa seja posteriormente vendida ou decida abrir seu capital. Nesta
opc¢ao, a empresa-mae, que desenvolveu a propriedade intelectual, podera decidir
por separar por completo sua operacao da operagao da nova empresa, que tera
autonomia de gestao e responsabilidade pelas vendas, suporte e manutencao.

A joint venture consiste em uma variedade de relacdoes empresariais que envolvem dois
ou mais parceiros que decidem investir de forma coletiva seus recursos com o objetivo
de implantar um negdcio com propodsito comum. Geralmente, neste tipo de contrato,
uma parte entra com a tecnologia ou know how da qual é proprietaria, enquanto as
demais contribuem financeiramente e com profissionais para dar suporte ao desen-
volvimento do negdcio. Assim, um contrato de joint venture define os termos do licen-
ciamento da tecnologia que necessita ser ainda mais bem desenvolvida ou concluida,
regula o uso da informacao proprietaria, bem como define a compensacao financeira
dos parceiros.

Cada estratégia possui vantagens e desvantagens, devendo-se optar pela que implique
menor risco, maior velocidade de retorno de investimento e taxa de lucratividade para a
empresa. Parametros que devem ser levados em consideracao para a decisao envolvem:

e Potencial da tecnologia;

e Estagio de desenvolvimento da tecnologia;

e Tamanho do mercado;

e Capacidade financeira;

e Capital intelectual (competéncia e disponibilidade profissional).

Venda com marca propria

Esta estratégia acontece quando a empresa manufatura o produto com sua marca para
outras empresas comercializarem por seus canais de distribuicao, como, por exemplo,
cadeia de supermercados, lanchonetes, magazines e outras.
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Vendas por O.E.M.

Asiglavem doinglés Original Equipment Manufacturer, que se refere ao termo: produtor
original de equipamento. Com a opg¢ao estratégica de comercializacao do tipo O.E.M.,
a empresa detentora dos bens intelectuais executa a producao de componentes ou a
submontagem de partes para a integracao no produto final por uma grande empresa.
Este tipo de venda de tecnologia é usado por montadoras de carros e suas cadeias de
fornecedores de pecas originais.

Parceria corporativa

Uma empresa start up e uma grande empresa entram em acordo para o desenvolvimento
de um produto colaborativo, geralmente envolvendo um pagamento adiantado a jovem
empresa por seu esforco no desenvolvimento da tecnologia. Em retribuicao ao inves-
timento, a grande empresa obtém o direito — geralmente de forma exclusiva — por um
periodo de tempo, para usar os resultados em seu préprio negocio.

Consultoria direta

Esta forma de transacdao comercial acontece quando uma empresa contrata uma
empresa especializada com a intencao de desenvolver ou aplicar uma tecnologia que
ainda nao detenha. Neste caso, o objetivo do negocio estd na comercializacdo e na
transferéncia de know how pela empresa detentora do bem intelectual.

6.21Titularidade de propriedade intelectual e relacao de trabalho

Se o autor de um bem de propriedade intelectual é empregado, terceirizado, colabo-
rador ou estagiario de uma empresa, de quem é o direito sobre o bem? Quando o
desenvolvimento de uma invengcao ou modelo de utilidade decorrer de contrato de tra-
balho cuja execucao ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade
inventiva, ou resulte da natureza dos servigos para os quais o empregado foi contra-
tado, os direitos sobre a titularidade desses bens pertencem exclusivamente ao empre-
gador. Neste caso, a retribuigao financeira pelo trabalho criativo realizado limita-se ao
salario ajustado, a ndo ser que exista expressa disposi¢cao contratual em contrario. Vale
ressaltar que consideram-se desenvolvidos na vigéncia do contrato a invencdo ou o
modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano apds a
extingao do seu vinculo empregaticio.

A nao ser que haja acordo em contrario, os direitos patrimoniais relativos ao programa
de computador e a topografia de circuito integrado, desenvolvidos e elaborados durante
a vigéncia de contrato ou de vinculo empregaticio, seguem a mesma orientagao des-
crita acima. Esse tratamento também é aplicado aos bolsistas e estagiarios.



NEGOCIOS COM BENS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para evitar problemas futuros envolvendo disputas sobre a titularidade de bens de
propriedade intelectual, empresas e instituicoes devem sempre prever em seus con-
tratos de trabalho, de terceirizagao, estadgio ou bolsa clausulas especificas e explicitas
referentes aos direitos de propriedade intelectual. Com esta precaucgao, a organizacao
define para todas as partes envolvidas sua politica sobre os bens intangiveis.
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ANEXO0S

ANEXO A - ATUAL MARCO REGULATORIO QUETRATA DA PROPRIEDADE INTE-
LECTUAL NO BRASIL

Legislacao

Constituicao
da Republica
Federativa do
Brasil

Decreto-Lei N°
2.848/40

Decreto-Lei N°
3.689/41

Lei N°
9.279/96

Lei 9.456/97

Lei 11.484/07

Lei N°
9.609/98

Lei N°
9.610/98

Decreto N°
2.553/98

Decreto
2.556/98

Decreto N°
3.201/99

Objeto

Dos Direitos
e Garantias
Fundamentais

Codigo Penal

Caodigo de Processo
Penal

Propriedade Industrial.

Cultivares

Circuitos Integrados

Propriedade
Intelectual.

Direitos Autorais.

Regulamenta o art. 75
e os arts. 88 a 93 da Lei
n°® 9.279, de 14 de maio
de 1996.

Protecao da
Propriedade Intelectual
de programa de
computador.

Dispoe sobre a

concessao, de oficio, de

licenga compulsoria.

Ementa

Capitulo | — Dos direitos e deveres individuais e
coletivos.

Dos crimes contra a Propriedade Intelectual

Dos processos e do julgamento dos crimes con-
tra a Propriedade Intelectual

Regula direitos e obrigacoes relativos a proprie-
dade industrial.

Institui a Lei de Prote¢ao de Cultivares e da ou-
tras providéncias.

Dispde sobre os incentivos as industrias de equi-
pamentos para TV Digital e de componentes ele-
tronicos semicondutores e sobre a protecao a
propriedade intelectual das topografias de circui-
tos integrados, instituindo o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de
Semicondutores — PADIS e o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnoldgico da Industria de
Equipamentos para a TV Digital — PATVD; altera
a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga
o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005. Mensagem de veto

Dispoe sobre a protecao da propriedade intelectual
de programa de computador, sua comercializacao
no Pais, e da outras providéncias.

Altera, atualiza e consolida a legislacao sobre di-
reitos autorais e da outras providéncias.

Regulamenta o art. 75 e os arts. 88 a 93 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos
e obrigacoes relativos a propriedade intelectual.

Regulamenta o registro previsto no art. 3° da Lei n°®
9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispoe sobre
a protecao da Propriedade Intelectual de programa
de computador, sua comercializagao no Pais, e da
outras providéncias.

Dispdoe sobre a concessao, de oficio, de licenga
compulsodria nos casos de emergéncia nacional e
de interesse publico que trata o art. 71 da Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996.
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Legislacao

MP 2186-16/01

Decreto de 21
de Agosto de
2001

Lei N°
10.603/02

Decreto N°
4.533/02

Lei N°
10.973/04

Decreto N°
5.244/04

Decreto N°
5.563/05

Lei de Bios-
seguranca
11.105/05

124

Objeto

Conhecimentos
Tradicionais

Cria o Grupo
Interministerial de
Propriedade Intelectual.

Protecao de Informacéao
nao divulgada.

Regulamenta o art. 113
da Lei N°9.610, de 19
de fevereiro de 1998.

Incentivo € inovagao e
a pesquisa.

Composicao e
funcionamento do
Conselho Nacional de
Combate a Pirataria

e Delitos contra a
Propriedade Intelectual.

Regulamenta a Lei
n°10.973, de 2 de
dezembro de 2004.

Células-Tronco,
Transgénicos

Ementa

usm

arts. 10, 80, alinea “j7 10, alinea “c’; 15 e 16, alineas
3 e 4 da Convencao sobre Diversidade Biologica,
dispoe sobre o acesso ao patrimonio genético, a
protecao e o acesso ao conhecimento tradicional
associado, a reparticao de beneficios e o acesso
a tecnologia e transferéncia de tecnologia para
sua conservacgao e utilizagao, e da outras provi-
déncias.

Cria, no ambito da Camex (Camara de Comércio
Exterior), o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual, disciplina sua composigao e funciona-
mento, e da outras providéncias.

Dispoe sobre a protecao de informacao nao divul-
gada submetida para aprovacao da comercializa-
cao de produtos e da outras providéncias.

Regulamenta o art. 113 da Lei N° 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas,
e da outras providéncias.

Dispoe sobre incentivos a inovacao e a pesquisa
cientifica e tecnologica no ambiente produtivo e
da outras providéncias.

Dispoe sobre a composicao e funcionamento do
Conselho Nacional de Combate a Pirataria e De-
litos contra a Propriedade Intelectual, e da outras
providéncias.

Regulamenta a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de
2004, que dispoe sobre incentivos a inovacao e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente pro-
dutivo, e da outras providéncias.

Regulamenta os incisos Il, IV eV do § 10 do art. 225
da Constituicao Federal, estabelece normas de se-
guranca e mecanismos de fiscalizagao de atividades
que envolvam organismos geneticamente modi-
ficados — OGM e seus derivados, cria o Conselho
Nacional de Biosseguranca — CNBS, reestrutura a
Comissao Técnica Nacional de Biosseguranca — CT-
NBio, dispoe sobre a Politica Nacional de Biossegu-
ranca — PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro
de 1995, e a Medida Provisoria no 2.191-9, de 23 de
agosto de 2001, e os arts. 50, 60, 70, 80, 90, 10 e 16
da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da
outras providéncias. Mensagem de veto


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10603.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5244.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/2001/Dnn9303.htm

ANEXO B - ATUAL MARCO REGULATORIO DE APOIO A INOVACAO NO BRASIL

Ano

2004

2004

2005

2007

2008

Marco Regulatério

Politica Industrial,
Tecnoldgica e de
Comeércio Exterior

Lei de Inovacao
n° 10.973/2004

Lei de Incentivos
Fiscais
n® 11.196/2005

Plano de Acao:
Ciéncia, Tecnologia e
Inovacao

Programa de
Desenvolvimento
Produtivo

ANEX0S

Objeto

A Politica Industrial, Tecnoldgica e de Comércio Exterior
tem como objetivo o aumento da eficiéncia econémica e
do desenvolvimento e difusao de tecnologias com maior
potencial de indugao do nivel de atividade e de com-
peticdo no comércio internacional. Ela estard focada no
aumento da eficiéncia da estrutura produtiva, aumento
da capacidade de inovacao das empresas brasileiras e
expansao das exportacoes.

Dispoe sobre incentivos a inovagao e a pesquisa cienti-
fica e tecnolégica no ambiente produtivo e da outras
providéncias.

Institui o Regime Especial deTributacao para a Plataforma
de Exportacao de Servicos deTecnologia da Informacao -
REPES, o Regime Especial de Aquisicao de Bens de Capi-
tal para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa
de Inclusao Digital; dispoe sobre incentivos fiscais para a
inovacao tecnoldgica; e da outras providéncias.

O principal objetivo do plano é definir um amplo leque
de iniciativas, acoes e programas que possibilitem tor-
nar mais decisivo o papel da ciéncia, tecnologia e inova-
¢ao (C, T&l) no

desenvolvimento sustentavel do Pais. Varias das inicia-
tivas previstas sao voltadas para estimular as empresas
a incorporarem as atividades de pesquisa, desenvolvim-
ento e inovacao (RD&Il) no seu processo produtivo.

O grande objetivo desta Politica € dar continuidade ao
crescimento atual do pais nas mais diversas areas, de
forma sustentavel e com énfase na inovacao, na compet-
itividade, no apoio ao empreendedorismo e no aumento
das exportagoes.
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