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Introducado

ste guia foi produzido para ajuda-lo a responder uma pergunta muito
importante: o que a Propriedade Intelectual (Pl) significa para meu negécio?

Ao contrario da era industrial, a economia de hoje, globalizada, de alta tecnologia,
com base no conhecimento e motivada pela inovacao, é impulsionada principalmente
por ativos intangiveis - coisas nao fisicas. Propriedade Intelectual é a denominacgao
concedida a tipos especiais de bens imateriais como invenc¢des, marcas, desenhos
industriais e trabalhos.

E essencial estabelecer, proteger e executar os direitos legais inerentes & Pl - qualquer
gue seja seu setor ou ramo, independentemente de seu negocio ser uma loja fisica,
um empreendimento on-line ou uma fabrica. Os direitos de Pl que vocé detém serao
a chave de seu sucesso: eles determinam o que vocé pode ou ndo fazer com suas
criacBes que podem possuir valor comercial.

APl é com frequéncia considerada um assunto juridico complexo, que trata somente
sobre patentes. Essa ndo é uma visdo muito precisa ou Util! E bem verdade que partes
do sistema de Pl envolvem alguns custos e complexidades, mas seus principios basicos
sao relativamente simples e faceis de entender, conforme este guia mostrara. Nao é
dificil obter uma protecdo e usa-la para alcancar seus objetivos comerciais: porém, o
ponto-chave é que a Pl é importante demais para ser ignorada.

Outros guias desta série fornecem informac6es sobre uma variedade de assuntos
relacionados, incluindo como identificar os ativos que vocé ja possui, como redigir
uma estratégia de Pl, o que fazer para estender sua protecao de Plinternacionalmente
e onde encontrar dados importantes sobre o que seus concorrentes estao fazendo
com suas respectivas Pls.

Produzidos pelo Escritério de Propriedade Intelectual de Singapura (Intelectual
Property Office of Singapure - IPOS) e adaptados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial do Brasil - INPI, esses guias comerciais de Gestao de
Propriedade Intelectual (GPI) visam proporcionar um conjunto de solu¢ées de Pl para
empresas com base nas melhores praticas do setor.
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1. O que a propriedade intelectual oferece

As empresas que tém capacidade

Como ideias e PI de crescer geralmente se baseiam
se relacionam? em uma ideia: uma visdo de que
existe uma maneira melhor de
fazer algo. ‘Melhor’ pode significar
muitas coisas - mais rapido, mais
barato, mais  forte, mais
duradouro. A base para a propriedade intelectual, ou PI, reside em
como a criacdo de uma pessoa é ‘melhor’ e diferente das alternativas
existentes.Uma vez que sua ideia tenha uma forma definida — como
uma descricao, um desenho, uma imagem, uma marca ou qualquer tipo
de composicdo — existe a possibilidade de proteger essa expressao
concreta de sua ideia contra imitadores/falsificadores. Este guia explicara
quais tipos de direitos de Pl servem melhor os tipos especificos de
criacBes que vocé possui.

Como outras pessoas também tém direitos de PI, sua criacao deve ser
original de alguma forma para obter esse tipo de prote¢do. Vocé nao
pode simplesmente copiar as cria¢gdes de outras pessoas; do mesmo
modo que ndo pode evitar que outra pessoa siga 0 mesmo processo de
pensamento que vocé e chegue a uma conclusdo semelhante. O que o
regime de Plfaz é permitir que inventores, designers e criadoresimpecam
outras pessoas de fabricar, vender, importar, distribuir ou negociar de
outra forma suas cria¢des protegidas por direitos de PIl, em todos os
territérios onde essa protecdo se aplica e é requerida.

Ha varias normas que devem ser cumpridas para garantir esses direitos
de PI. Os passos que precisam ser tomados para obter protecao variam
de acordo com o tipo de Pl envolvida - o basico de cada processo é
explicado neste guia.

¢CDepois que

-

Quando a criagdo precisar ser registrada como Pl, em geral é
necessario garantir que os direitos ja ndo tenham sido concedidos a
outra pessoa antes de solicita-los. Realizar buscas nas bases de
dados especializadas em Propriedade Intelectual pode ajuda-lo a
garantir que ndo esta reinventando a roda.
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Como a Pl se
relaciona a
invencao e a

inovacao

€€ A Pl é 0 ingrediente
essencial por trds
de muitas inovagées
importantes porque
protege o que as torna
diferentes. 99

A Pl s6 protege

invencgoes?

T

€C As patentes sdo apenas
uma forma de protecéo
de Pl que podem
ajudar as empresas a
inovarem. 99

As invengdes podem ser de varios tipos. Nao precisam envolver alta
tecnologia ou ser complicadas para serem protegidas. A titulo de
exemplo, vocé pode inventar um material novo que tenha propriedades
excelentes; uma maquina que faca algo novo ou tenha melhor
desempenho; ou uma “coisa” totalmente nova. Dependendo do caso,
todos esses exemplos podem ser protegidos com patentes (o tipo
especifico de Pl que protege invengoes).

Ainovacdo envolve algo a mais. Ela descreve o processo e o
resultado da colocacdo de uma invencdo no mercado. A
inovagdo, ndo apenas a invengao, faz os negocios crescerem.
Invencéo Se ninguém usa sua ‘invencao’ brilhante, vocé pode até ser
um grande inventor, mas nao € inovador.

Os direitos de Pl impedem que outras pessoas o copiem, mas nao
garantem que vocé conseguira colocar sua inven¢ao no mercado ou
que ela tera sucesso. Por exemplo, vocé pode patentear um motor

que propulsiona um carro a 500 km/h, mas ndo seria necessariamente
licito usa-lo.

Entretanto, vocé tera uma chance muito melhor de inovar e, portanto,
ver seu investimento render, se tiver direitos de Pl fortes e bem escolhidos
gue possam apoiar sua estratégia comercial. Isso porque conseguira
desencorajar outras pessoas de copiar seu trabalho ou imitar sua
invencdo e, caso alguém o faga, vocé tem o direito de impedi-lo,
principalmente se tiver os direitos registrados.

maioria das pessoas pensa que a propriedade intelectual se
restringe a patentes e que a Pl e os direitos relacionados a ela
6 se aplicam a empresas grandes e/ou de alta tecnologia. Isso

é um mito!

Patentes sao apenas uma entre varias formas de propriedade intelectual.
Os bens imateriais protegidos por PI, por sua vez, sdo somente um tipo
especial de ativos comerciais ndo fisicos. Além disso, pequenas empresas
também criam, utilizam e necessitam de direitos de PI

ExistemvariostiposdedireitosdePIl. APlencontrada maisfrequentemente
nas empresas, por exemplo, ndo € a patente - € a Marca.

Assim como direitos legais especificos, que se enquadram na definicdo
rigorosa de propriedade intelectual, existem varios outros tipos de ativos
intangiveis dos quais a maior parte das empresas depende. Eles incluem
segredos industriais e informag¢des confidenciais, bancos de dados e
direitos contratuais como licencas e contratos de franquia. E importante
para qualquer empresa ter um bom plano de protecdo e utilizacdo
desses ativos de modo a apoiar o crescimento do negacio.

Ha também outra categoria de recursos que quase todas as empresas
usam, mas nao ‘possuem’ da mesma maneira formal. Inclui as pessoas
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1. O que a propriedade intelectual oferece

que vocé emprega (que sdo muitas vezes seu maior ativo!) e os direitos
de PI de outras empresas que vocé usa sob licen¢a, como os softwares
em seu computador. Conjuntamente, vocé as vezes ouvira todos esses
tipos de coisas sendo chamadas de ‘capital intelectual'.

ada tipo de Pl tem regras especificas €A maioria, mas ndo
(o) que devo que se aplicam a ele. Ha trés pontos todos os tipos de Pl
fazer para gerais (mas ndo universais) a ter em exige que vocé faca
obter direitos mente desde o inicio. algo para obté-los.9y
de PI?
Em primeiro lugar, algumas, mas ndo todas, Pls
1 ° precisam ser registradas.

Em segundo lugar, a maioria dos tipos de Pl é territorial
~ e s6 se aplica no pais onde estao registradas.

3 Em terceiro lugar, a maior parte da Pl é limitada no tempo
° e ndo dura para sempre.

Os tipos de Pl associados a invenc®es fisicas, aparéncia externa de
objetos (bidimensionais e tridimensionais) e a nomes e logotipos sdo,
respectivamente, patentes, desenhos industriais e marcas. Esses devem
ser registrados no INPI e/ou seus equivalentes internacionais. Um pedido
de registro envolve tempo, dinheiro e diferentes graus de envolvimento
externo, como verificacdo de formalidades e procedimentos de exame.
No entanto, o direito autoral usado para proteger trabalhos criativos de
varios tipos é automatico e ndo precisa ser registrado para existir. Os
capitulos seguintes deste guia fornecem mais informacdes sobre os
requisitos individuais e os niveis de protec¢do relacionados a cada direito.

@ Quando os direitos de Pl sdo descritos como ‘territoriais’, isso
I\ significa simplesmente que quando for necessario o registro,
Territoriais ele deve ser feito em todos os paises (ou as vezes regides) onde
a protecdo é necessaria. Muito poucas empresas, mesmo as
maiores empresas multinacionais, registram todas as suas Pls
em todos os paises, por isso é importante considerar o que
precisa ser protegido e onde. Os direitos autorais, no entanto,
seguem regras muito semelhantes em quase todos os paises,
gracgas a Convencdo de Berna (explicada no préximo capitulo).

™ A maior parte das Pls tem um prazo maximo porque é um
—— principio fundamental da concessao de direitos de monopdlio
sobre invencdes, criacdes literarias e artisticas ou formas,
que elas ndo podem durar para sempre. Uma vez registrados
ou concedidos, seus direitos precisardo ser renovados
respeitando o prazo de renovacao de cada um deles.

Prazo
maximo
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Qual éa
contribuicao dos
direitos de Pl em

cada estagio de
crescimento?

¢CcomPi, 0 tempo é

importante. Sua estratégia

ditard o que solicitar

e quando. Hd prazos a
cumprir. 99

A principal excecdo sdo os direitos autorais, que também
tém vida util limitada, mas nao exigem prorrogacao.

unca é muito cedo para comecar a pensar sobre sua Pl e ha um

prazo limitado dentro do qual certos direitos podem ser

obtidos. Entretanto, nem sempre vale a pena correr para obter
protecao - os direitos de Pl que vocé obtém devem ser escolhidos para
apoiar sua estratégia de negdcios.

A Pl normalmente é muito importante para empresas em estagio inicial.
Para empresas que lidam com tecnologias de ponta em areas como
produtos farmacéuticos, dispositivos médicos, fintech e produtos
eletrénicos de consumo, € provavel que seja essencial implementar uma
estratégia de Pl - até porque os investidores fardo perguntas sobre como
a vantagem competitiva deve ser criada e sustentada.

Embora seja necessario solicitar o registro de desenhos industriais e
de patentes antes do uso (j& que a divulgacdo antecipada pode

invalidar sua capacidade de obter protecao), algumas medidas
podem ser tomadas a qualquer momento com relacao a marca.

Contudo, ao escolher um nome ou logotipo (tanto para sua empresa
qguanto para seus produtos ou servicos), € importante garantir que a
protecao formal esteja disponivel quando necessaria, e é aconselhavel
garantir seus direitos com antecedéncia, quando possivel. Isso se
estende ndo apenas a marcas, mas também a nomes de dominio e
nomes de empresas.

Uma vez que sua empresa esteja mais bem estabelecida, ha varias
formas que vocé pode utilizar para capitalizar seus direitos de PI. Por
exemplo, caso esteja gerando fluxos de caixa previsiveis, vocé podera
despertar o interesse de investidores ou fundos de investimento.

Os direitos de Pl também sdo muito importantes na venda. Em muitas
empresas, sua Pl (e os outros ‘ativos intangiveis’' que os apoiam) acaba
sendo o mais valioso ativo de todos. A vantagem competitiva que 0s
direitos de Pl protegem pode normalmente valer milhdes de dodlares, até
porque eles oferecem ao comprador um meio de sustentar esses
importantes fluxos de caixa no futuro.

O QUE E PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMO ELA PODE AJUDAR O SEU NEGOCIO A CRESCER | II/INPI © 2024 |
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1. O que a propriedade intelectual oferece

s direitos de Pl sdo um tipo de €€ Os direitos de Pl
(0) que posso bem. Isso significa que, além de permitem que vocé
fazer com serem usados em seus negocios, faca negdcios com
Ao eles podem ser negociados da mesma maior confianca.
ESSES. dlreltosA forma que qualquer outro tipo de ativo. Eles servem de
dep°|5 de obté Eles também proporcionam liberdade e base para muitos
los? controle, mas precisam ser gerenciados modelos de

com cuidado; negligenciar sua Pl pode hegocios lucrativos.))

sair muito caro

Para muitas empresas, a principal prioridade é garantir que o modelo da
atividade-fim seja protegido contra imitagdo. Embora ndo possam cobrir
todos os aspectos, os direitos de Pl geralmente fornecem a melhor maneira
de proteger seu investimento. Vocé obtém direitos porque pretende usa-
los e, se necessario, defendé-los aplicando a lei. Seus clientes esperam que
vocé ‘defenda’ sua criagao ou invencao se ela for contestada.

Para algumas empresas, 0o modelo de negdcios exige que os direitos sejam
compartilhados. Se deseja montar uma operacao de franquia, por exemplo,
€ muito importante que vocé consiga oferecer direitos as suas franqueadas
por meio de licencas. Isso normalmente lhe fara gerar renda por meio de
uma participacao do faturamento, usando royalties com base no uso de
sua Pl (e, as vezes, de outros ativos).

Os direitos também podem ser compartilhados com outras empresas -
envolvendo dinheiro ou ndo - ou vendidos (normalmente chamado de
‘cessao’). Vocé pode descobrir que precisa obter permissdo para usar 0s
direitos de Pl de outras pessoas antes de comercializar um produto
(principalmente se operar em mercados onde muitos concorrentes estao
desenvolvendo novas tecnologias em sua area).

Além das consideracGes comerciais imediatas, os direitos de Pl podem
proporcionar a liberdade e confianca para tocar seu negécio como achar
melhor, sem interferéncia. Eles ddo um maior grau de controle sobre o
futuro e protegem a integridade de seus produtos e servicos e, portanto, de
seus relacionamentos com clientes.

Entretanto, vocé precisa cuidar de seus direitos de PI. Eles podem, conforme
explicado acima, necessitar de renovacao periddica; ter de ser atualizados
periodicamente para permanecerem relevantes em seu mercado; ou ser
copiados por outras empresas.

aso vocé tenha os direitos de PI,

O que acontece podera entrar com uma acao
se alguém copiar judicial para fazer valer seus
meu tra b a I h 07 direitos caso descubra que outras pessoas

estdo copiando ou “infringindo” os
direitos de seu trabalho. Da mesma
maneira, vocé tem a responsabilidade de
garantir que nao esta infringindo o direito
de Pl de outra pessoa.

12 | PROTEGENDO SUA VANTAGEM COMPETITIVA



Cépia

€€ E mais fdcil fazer
valer os direitos
se estiverem
registrados - o
6nus da prova é do
‘infrator’, que tem
de provar que néo
estd infringindo os
direitos. 99

As vezes, a infracdo é “6bvia” - fica claro que outra empresa esta
copiando sua inovacdo intencionalmente - j& em outras ocasides a
violacdo é mais sutil. E importante, na hora de buscar protec&o de P,
garantir que os direitos obtidos abranjam os aspectos e territorios
mais importantes comercialmente para vocé, assim podera agir contra
essas infracdes, protegendo tanto seus interesses quanto os de seus
clientes.

Os recursos disponiveis para lidar com uma infracdo variam de acordo
com o tipo de Pl e, até certo ponto, com o territério. Contudo, em geral,
a lei esta do lado do titular do direito de PI. Além de poder processar as
pessoas que copiarem seu trabalho, por perda de receita e prejuizos,
vocé também podera solicitar que os produtos sejam apreendidos,
destruidos e até mesmo impedir que sejam comercializados.

Aplicagdo (enforcement) é o termo normalmente utilizado para descrever
o processo de lidar com uma infracdo de direitos de Pl. As vezes é
necessario enviar uma carta de adverténcia para a empresa infratora
para alertd-la que existem direitos sobre aquele produto. Vale a pena
consultar um profissional antes de ameacar entrar com processos
judiciais, para garantir que qualquer alegacdo de infracao nao seja mais
tarde considerada injustificada, deixando-o vulneravel a reivindicacdes
futuras da parte prejudicada.

Em outros casos, vocé precisara iniciar um processo a fim de conseguir
um acordo ou uma decisdo a seu favor. Isso pode ser custoso e demorado,
mas se faz necessario esse cuidado e investimento.

Vocé também podera buscar outros caminhos para solucionar
controvérsias, como a utilizacdo de arbitragem ou mediacdo; as vezes é
possivel transformar um infrator em um cliente ou em um canal de
distribuicao.

RESUMO

T 700000007

0 modo mais
fdcil de proteger

A lista a seguir resume alguns dos principais pontos deste capitulo, para ajuda-lo a determinar o que
a Pl significa para sua empresa.

uma criagdo é
manter segredo
- mas isso ndo
pode impedir
vocé de usd-lo!

Invencdes,
criatividade
que resulte em
estética de um
novo produto, e
marcas podem
ser protegidos
pela lei de PI.

O QUE E PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMO ELA PODE AJUDAR O SEU NEGOCIO A CRESCER | II/INPI © 2024 |

Os direitos de P, Contudo, a Pl Uma criagéio/

com frequéncia, Ihe concede invencdo deve

fornecem a direitos para ser registrada de

melhor maneira impedir outras alguma forma,

de proteger pessoas - ndo de maneira a

a vantagem é uma garantia encontrar-se

competitiva. de sucesso. protegida pelas
leis de PI.

A maioria dos Vocé pode ter Vocé pode

tipos de direitos vdrios outros explorar os

de P é territorial, ativos intangiveis proprios direitos

limitada no tempo que ndo sejam de Pl, bem

e exige que vocé estritamente como usd-los

registre e faca Pl, mas como base para

prorrogacoes também sejam seu modelo de

nesses registros. importantes. negocios.
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ma patente protege uma invencdo. A patente se refere a
Patentes: qualquer coisa que resolva um problema de um modo novo e

para invengaes aprimorado e que possua um ‘efeito técnico’.

WW As patentes podem durar até 20 anos. Elas precisam ser solicitadas em

cada pais ou regido onde a protecdo é necessaria; essa escolha tendera
a ser regida pelos locais em que se deseja vender a invencao e onde vocé
acha que outras pessoas podem copia-la.

¢, | Paraser concedido, seu pedido de patente precisa atender a alguns
@’ requisitos: deve ser novo, deve possuir atividade inventiva, e deve ser
~

passivel de aplicacdo industrial. Ha também algumas exclusdes,
explicadas a seguir.

O principal ponto a se ter em mente é que, em troca do direito de impedir que
outros utilizem sua invencao, vocé deve explicar e colocar no estado da técnica
os detalhes de como sua invencdo funciona por meio do relatério e das
reivindicdes constantes no documento de pedido de patente. Assim que seu
pedido de patente for publicado, como parte do processo de concessao, 0
génio estara fora da lampadal!

Apesar de as taxas oficiais até o ponto de concessao ndo serem grandes, a
maior parte dos territérios cobram renovac¢des anuais, e vocé pode precisar de

€€ Geralmente, orientagao profissional para obter uma protecdo que seja Util comercialmente.
considera-se que as Contudo, os custos do primeiro depdsito ndo precisam ser muito grandes e lhe
patentes oferecem ddo a oportunidade de descrever sua invengao como “patente solicitada”. Vocé
a protecéo mais pode conferir os custos das patentes na pagina do INPI: https://www.gov.br/
forte entre todos inpi/pt-br/servicos/patentes/tutorial-de-deposito/anuidades.
os direitos de P,
porém, exigem Além disso, acordos internacionais (como o sistema do Tratado de Cooperacao
a divulgag&o da em Matéria de Patentes - PCT) proporcionam formas de estender a protecao a
inveng:&o. » outros paises e territorios com base em uma Unica ‘data de prioridade’. Esta

prioridade adia os maiores custos por cerca de dois anos e meio a partir do
depésito - dando-lhe a chance de ganhar algum dinheiro com sua invencao
primeiro.

Aexisténcia de uma patente concedida podera ser suficiente para desencorajar
os imitadores, porém, se ndo for, a patente Ihe da o direito deimpedi-los e
reivindicar indeniza¢ao (mesmo se eles ndo estiverem cientes da existéncia de
sua patente). As patentes também podem ser cedidas, licenciadas, transferidas
ou oferecidas como garantia, como quaisquer outros ativos.

ma marca registrada protege palavras, imagens (como
Marcas logotipos) e serve para identificar e distinguir seus produtos ou
regiStradaS: para servicos. O registro de marca é uma 6tima maneira de
marcas diferenciar seus produtos ou servicos dos demais no mercado. As
marcas registradas podem durar indefinidamente se forem renovadas
quando a protecao obtida estiver para vencer.

7//////////////////////% Diferente de alguns outros direitos de PI, vocé pode solicitar um registro
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de uma marca a qualquer momento, independentemente de ja estar
utilizando-a (embora vocé possa perder seus direitos se ndo a utilizar por
um periodo muito longo). Assim que estiver registrada, vocé recebe o
direito exclusivo de utilizar sua marca nos territérios que vier a requerer
sua marca. Vocé também pode utilizar um simbolo especial —um ® —
para alertar outras pessoas que sua marca é protegida.

A gama de marcas que vocé pode obter é ampla. Embora se considere, N *t
geralmente, que a protecdo mais forte provém do registro de termo @
nominativo, marcas registradas também podem ser compostas por - (€ Pode-se depositar
logotipos, combinac¢des de letras e formas, e até pela combinagado de pedidos de
cores que resultem em sinais distintivos. Entretanto, elas apenas registro de marcas
protegem vocé no que diz respeito aos produtos ou servi¢os indicados a qualquer
no pedido de registro de marca. momento e as
\ J marcas registradas
, . o s podem durar
Uma vez registrada, se alguém tentar imitar sua marca, vocé tera um indefinidamente
caminho mais facil para processar pessoas e reivindicar indenizacdes, se Vocé as renovar
gue podem incluir o prejuizo ao negocio e a reputacgao. quando vencerem.99

e a aparéncia de seu produto

Desenhos é fundamental para as
industriais vendas, vocé deveria

i . considerar obter protecdo de
zes%illsot;ados' para desenhos industriais registrados.

Essa protecdo é destinada as
A formas dadas aos produtos ou aos

padrbdes ou estampas aplicadas a
tais produtos que vao ser produzidos em larga escala. Ela pode
proteger aspectos de natureza bi ou tri-dimensional.

Os desenhos industriais tém a ver com aparéncia, e ndo funcionalidade (para
proteger o que alguma coisa faz ou como funciona, vocé precisara de uma
patente). Assim, vocé ndo pode utilizar o registro de desenho industrial para
partes de um produto que precisa ter certa aparéncia por conta do resultado
gue o mesmo promove. Contudo, o uso dos direitos de desenho industrial
pode proteger a forma, configuracdo, estampa ou ornamento aplicados a
um artigo, por meio de um processo industrial.

O prazo maximo de protecdo de registros recentemente depositados no
Brasil € de 10 anos (renovavel a cada cinco anos, por trés periodos
consecutivos, podendo chegar a 25 anos), embora possa ser mais longo em
alguns outros paises.

Ndo é necessario que um design inteiro seja totalmente novo para se obter
0 registro, pois ele pode ser o resultado original da combina¢do de coisas
conhecidas. Por exemplo, vocé nao precisa ter inventado a cadeira para
registrar seu design especifico de cadeiral

Vocé pode depositar um pedido de registro para proteger apenas partes de
um design de um produto complexo desde que tal parte possa ser produzida
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(€ Os direitos de
desenho industrial
existem para
proteger a
aparéncia de seus
produtos. ))

Direitos autorais:
para textos, fotos

e outros trabalhos
criativos literarios
e artisticos

777

€€ 0 direito autoral
protege a maneira
como vocé expressa
suas ideias - mas
ndo as ideias em si. 99

independentemente. Em muitas jurisdi¢cdes, vocé pode ilustrar partes
‘reivindicadas’ de um pedido de desenho industrial com linhas cheias e outras
partes‘isentas’do seu desenho comlinhas pontilhadas. Contudo, a verificacdao
em outros paises pode se tornar complexa quando se trata de avaliar a
aparéncia ‘geral’ de um produto ‘inteiro’.

Como outras formas de direitos de P, caso alguém copie aspectos protegidos
de seu design, vocé podera pedir uma medida cautelar na justica (o que
significa que podera impedir as mercadorias infratoras de serem
comercializadas) ou pleitearindenizacdo e/ou lucros cessantes. Vocé também
pode licenciar seus desenhos industriais registrados ou vendé-los a outras
pessoas e solicitar protecao internacional.

Desenhos industriais podem ser poderosos: algumas das maiores
controvérsias na area de produtos eletronicos de consumo (por exemplo,
entre Apple e Samsung) foram sobre protecdo do desenho industrial. A
definicdo de desenho industrial também é bastante flexivel: alteracbes
recentes significam que a protecdo do desenho industrial registrado agora
podera ser solicitada para interfaces graficas de usudrios estaticas e
dindmicas.

O principal ponto a ser considerado, entretanto, é que, dependendo de
como seu pedido de registro é apresentado e ilustrado, pode ser
comparativamente facil para outra empresa alterar seu conceito e “burlar”
sua protecdo. Portanto, € melhor formular seu pedido de registro com
cuidado. A maneira como vocé representa seu desenho industrial no pedido
de registro é crucial, por isso é aconselhavel consultar um profissional.

direito autoral possui protecdo automatica que se da a partir

do ato da criacdo. Também tem uma duracao longa, contada a

partir da criacao da obra. Seu registro é totalmente facultativo,
devendo ser direcionado de acordo com o tipo de obra criada. A
protecdo pelo direito de autoral concede aos criadores direitos de
controlar como seus trabalhos sao utilizados

Com algumas excec¢des (como citacao para fins de pesquisa), o direito
autoral concede a vocé direitos econdmicos (patrimoniais) sobre a forma
como um trabalho é copiado, publicado, adaptado ou comunicado.
Como criador individual, vocé também pode ter certos ‘direitos morais’
de determinar como o trabalho é identificado e usado. O simbolo ©
pode ser usado para alertar outras pessoas sobre seu direito autoral.

Se vocé trabalha para uma empresa, seu empregador ou contratante é
proprietario do direito autoral do trabalho que vocé faz como parte de
seu compromisso com ele, desde que isso seja firmado em contrato; e se
outra pessoa o contratar para produzir uma fotografia ou ilustracao para
um pedido especial, a lei de direitos autorais do Brasil exige que a
titularidade deva ser objeto de um contrato entre as partes (o criador da
obra e o contratante). Isso difere em outras jurisdi¢es, o que deve ser
observado pelas partes. Em geral, entretanto, é o criador que tem
propriedade automatica, salvo se pactuado de outra forma por contrato.

O QUE E PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMO ELA PODE AJUDAR O SEU NEGOCIO A CRESCER | II/INPI © 2024 |
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E importante lembrar disso ao lidar com fornecedores (como web
designers) para produzir qualquer coisa criativa por natureza.

No Brasil, os programas de computador sao protegidos pela Lei de
Direito Autoral e por uma legislacdo especifica que trata do assunto: a Lei
n°® 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Software.
Programa de Computador é o conjunto organizado de instrucdes
necessarias para o funcionamento de maquinas automaticas de
tratamento da informacao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos. Isto é o que faz um computador ou seus periféricos
funcionarem de modo e para fim determinado.

O direito autoral dura entre 25 e 70 anos ou mais,

dependendo da natureza do que foi produzido, bem como

dependendo do territério em que se reivindica a protecao.

Eélgi'fa%go No Brasil, por exemplo, a protegéo abrang,e toda a vida do « grg;_;ggoaanl;l:,;’glm
autor, se estendo por mais 70 anos apds a sua morte. cOmo vocé
Também é bastante consistente internacionalmente; expressa suas
quando a obra, objeto do direito autoral, é criada em ideias - mas néo
qualquer pais signatario de um acordo chamado Convencao as ideias em si. )

da Unido de Berna para a protecdo da Propriedade Literaria
e Artistica, a protecdo de direitos autorais surge
automaticamente em todos os outros paises que também
fazem parte dela.

O registro de programa de computador é valido por 50 anos
a partir da sua criagdo ou de 1° de janeiro do ano seguinte a
sua publicagdo.

Entretanto, os direitos autorais protegem somente contra copias - e ndo
contra outra pessoa ter a mesma expressao criativa de forma
independente. Por esse motivo, é importante que vocé mantenha cépias
dos rascunhos que resultaram na producao final do trabalho protegido
por direitos autorais, para ajudar a provar a data de criacdo. Caso vocé
seja contestado, esses materiais (e o fato de vocé ter acesso ao trabalho
original) determinardo se vocé tera que responder pelo caso.

Os direitos autorais sao automaticos a partir do momento da criacdo da
obra. Mas, no Brasil, pode-se requerer o registro dos mesmos, o que nao
é obrigatério para reivindicar a protecdo da lei, garantindo a autoria.
Assim como se d& no Brasil, hd outros paises, a exemplo da india e dos
EUA que oferecem registros voluntarios de direitos autorais. Esses
registros podem ser Uteis para provar a titularidade e a data de criacdo
€aso vocé precise entrar com uma agao, posteriormente, para fazer valer
seus direitos.
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A .

Apesar de as patentes e desenhos industriais exigirem que vocé “torne
SegrEdOS publica” sua nova invencdo ou criagdo, as vezes existe a oportunidade de

industriais: para manté-las em segredo. Isso pode garantir uma protecdo ainda maior
H £ a para aquelas inova¢cdes que nao sao facilmente esmiucadas com

aqU|IO que SO voce “engenharia reversa”.

sabe

Um segredo industrial € uma informacdo discreta ndao conhecida
amplamente dentro de seu setor. Pode ser o modo como algo funciona,
uma receita, uma férmula, um procedimento, um grupo de algoritmos
ou uma especificacdo, mas ele geralmente se refere a alguma coisa
importante que contribui para uma vantagem comercial.

7

€€ Uma empresa

pode utilizar tanto Embora os segredos industriais sejam com frequéncia considerados
segredos industriais parte da Pl de uma empresa, eles sdo, na verdade, cobertos pelas normas
quanto patentes da concorréncia desleal. Se alguém intencionalmente revelar algo que

- mas néo para o

. sabe ser um segredo (como um funcionario ou fornecedor), vocé poderia
mesmo fim. )9

processa-los nos termos das normas aplicaveis a quebra de confianca.

Isso significa que é realmente importante garantir que
& apenas funcionarios com ‘necessidade de saber’ tenham
acesso ao segredo; que todos dentro de uma empresa tém
Acesso de = ] ; = : s /F
funcionarios| O dever de ndo divulgar informag¢des confidenciais (isso
ao segredo . .
industrial deve estar previsto no contrato de trabalho); e que qualquer
documentacao de um segredo esteja claramente marcada
como confidencial ou segredo industrial. Vocé podera ter de
provar em juizo que deixou claro para todas as partes o que
era um segredo industrial e deveria ser mantido em
confidencialidade.
€€ Se vocé puder E pratica comercial padrdo estabelecer um acordo/contrato de ndo
controlar de perto divulgacdo sempre que quaisquer informacdes confidenciais precisarem
seus meios de ser compartilhadas com empresas externas e manter registros de todos
produgdo de ponta a os acordos/contratos de ndo divulga¢ao em vigor (principalmente porque
ponta, o sigilo pode eles, no geral, sdo mutuos e o obrigam a manter os segredos reciprocos

funcionar bem. ) seguros também),

Se for 6bvio, a partir de um produto acabado, como um segredo industrial
funciona, entdo o sigilo ndo sera uma estratégia de negdcios eficaz. A
engenharia reversa nao é ilegal e, se outra pessoa puder descobrir como
seu produto funciona, podera usa-lo sem responsabilidade perante
vocé. Entretanto, se vocé puder controlar de perto seus meios de
producdo de ponta a ponta, o sigilo pode funcionar bem.

. o xistem varios tipos especiais de protecdo de Pl que nao estdo
TIpOS de protecao disponiveis em todos os paises, mas podem valer a pena ser
adicionais e considerados - seja para aproveita-los ou para garantir que vocé
especiais gjgu?rs infrinja. Os principais tipos a ter em mente sdo apresentados a

Z
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1.

Se vocé trabalha com semicondutores, os designs de
circuitos integrados que resultam de um ‘esforco intelectual’
individual e ndo sao comuns no setor podem ser protegidos
no Brasil por 10 anos (nos termos da Lei 11.484, de 31 de
maio de 2007, também conhecida como Lei de Topografia
de Circuitos Integrados) e em alguns outros paises sob um
tipo especial de direito de Pl que fornece protecao contra
cépia por 15 anos. Segundo a Lei 11.484, a protecdo, no
Brasil, depende de registro que deve ser solicitado junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Se vocé é um criador de plantas e descobriu e desenvolveu
uma nova variedade, pode solicitar uma Concessdo de
Protecdo para ela, chamada Protecdo de Variedades de
Plantas (ou Direitos do Criador de Plantas em alguns paises,
ou protecdo de cultivar no Brasil). Sujeito a condicdes de
novidade, distincdo, uniformidade e estabilidade, vocé
pode obter o direito exclusivo de produzir, vender e licenciar
sua nova variedade, que pode ser mantido por 18 anos para
cultivares de espécies arbdreas e videiras e por 15 anos
para as demais espécies, contados a partir da concessao do
Cerificado Provisério de Protecao.

Se uma determinada area geografica (pais, cidade, regiao
ou localidade de seu territério) se tornou conhecida por
possuir qualidades ou reputacao relacionadas a sua forma
de extracao, producao, fabricagdo ou prestacao de servicos,
uma associacao podera, em alguns paises, incluindo o
Brasil, solicitar a protecdo da area geografica ou seu
gentilico como Indicacdo Geografica (IG). As IGs sao
classificadas em Indicacdo de Procedéncia (IP) e
Denominacgdo de Origem (DO). A Indicacdo de Procedéncia
é 0 nome geografico que se tornou conhecido quando
expressamente mencionado, por diferentes fontes, como
centro de extragao, producao ou fabricacdo do produto ou
de prestacao do servico assinalado. Ja para o registro de
uma Denominacdo de origem, é necessario que as
qualidades ou caracteristicas do produto ou servico
designado pela IG se devam exclusiva ou essencialmente as
peculiaridades do meio geografico, incluidos os fatores
naturais e humanos. Asindica¢des geograficas ndo possuem
prazodevalidadee,umavezregistradas,ndohanecessidade
de renovacao.



Em alguns paises — como Brasil, China e Malasia- existe a oportunidade
de proteger uma invencdao com um modelo de utilidade (ocasionalmente
também chamado de inovacdo de utilidade, ‘patente simples’ ou
‘Gebrauchsmuster’, na Alemanha e na Austria). Isso oferece um tipo de
protecao, de maneira geral, semelhante a uma patente, sendo, em alguns
paises, examinado menos rigorosamente e, em outros, como o Brasil,
tendo exame igual ao das patentes de invencao, mas contando com uma
duracao temporal menor em relacdo as patentes de invengao. No Brasil,
o principal foco esta em se a inven¢ao é nova, se possui ato inventivo, e
se tem aplicacdo industrial. Os modelos de utilidade, geralmente, sao
mais rapidos de se obter (normalmente levando menos de um ano);
contudo, também duram menos (10 anos no caso da China ou 15 anos
no Brasil) e sua validade é mais facil de contestar.

Em outro exemplo, na Australia, os modelos de utilidade (ou patentes
simples) agora foram substituidos pela ‘patente de inovag¢ao’, que dura 8
anos e protege inven¢des que ndo atendem ao critério inventivo exigido
para patentes padrao. Ela pode abranger um novo dispositivo, substancia,
método ou processo.

Ao exportar, é sempre uma boa ideia coletar algumas informacfes a
respeito dos direitos que podem existir em outros paises onde vocé
deseja fazer negocios, de forma a ndo infringir os mesmos e obter
protecao quando for possivel.

RESUMO 7707 07/7/07//777272772/7/772:
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As patentes podem As marcas registradas Os desenhos industriais

proteger objetos, protegem o S{nal que reglstrqdo§ protegem

mdquinas, materiais identifica e diferencia a aparéncia externa

ou processos que produtos e servicos dos objetos. Também

resolvem um e podem abranger podem ser utilizados

problema “industrial” nomes, logotipos para proteger elementos

de uma forma nova e e outros aspectos bidimensionais, indo de

com inventividade. caracteristicos e néio estampas a interfaces

. . descritivos. . grdficas.
Os textoss, fotos, Apesar de néo serem Ha tipos especiais de
ilustragGes e masicas rigorosamente leis protegéio para outras
que vocé produzir de PI, os segredos inovagdes, como cultivares
serdo todos abrangidos industriais podem ser e designs de semicondutores
pelos direitos autorais, uma opgdo vidvel para (topografias de circuito
que também se proteger sua invengdo, integrado), e para origem
estendem a codigos de desde que vocé geogrdfica, como ocorre
software/Programas consiga manté-los em com as indicagdes
. de Computador. confidencialidade. . geogrdficas.

21



é

>

%



S

/]\

Como priorizar
direitos de PI

03



3. Como priorizar direitos de PI

. . . ~ vantagem competitiva pode CCA estratégia de PI
Quals dlreltos Sao ocorrer de muitas maneiras. correta p%de tornar
os melhores para ode estar relacionada & sua vantagem
proteger minha qualidade, ao custo, a velocidade, a competitiva. 99

eficiéncia, ao apelo para o cliente ou a
uma combinacdo desses e outros

vantagem

com petitiva? fatores. Duas perguntas importantes a
se fazer sdo: onde se encontra a base
para essa vantagem, e como vou
comunicar isso aos meus clientes?

Quando as empresas apresentam novos produtos, de maneira geral,
tém como objetivo obter ‘'vantagem de pioneirismo’. Esse pode ser um
ativo muito importante, mas tende a durar pouco.

Se ndo puder impedir seus concorrentes de copiar sua inovacao,
1 ° vocé condena seu negdcio a um ciclo de comercializagdo bastante
curto e/ou a necessidade de inovar continuamente apenas para
sobreviver. Inovacao continua é 6tima, porém é muito melhor
guando combinada com uma estratégia de Pl que transforma a
vantagem temporaria criada em algo mais sustentavel.

Caso a vantagem a ser protegida esteja relacionada a um produto,

maquina ou processo Unico, ou a uma nova aplicagdo para um
2 ° método ou material existente, entdo vocé deveria primeiro
considerar se uma patente seria aplicavel, ja que ela garante a
maior protecdo para seu produto ou processo, se concedida.
Contudo, caso possa manter o controle sobre a producdo, podera
guarda-la em segredo, desde que sua inovagao ndo seja facil de
copiar quando outros tiverem acesso ao produto ou processo
acabado.

Caso a aparéncia de seu produto seja nova e caracteristica, e
3 ° provavelmente um dos motivos principais de venda, entdo vale a
pena considerar registrar o desenho industrial da mesma,
principalmente porque é barato e rapido de obter. Por outro lado,
se a caracteristica chave de um produto ou servico for o contetido
escrito ou visual, talvez vocé nao precise registrar nenhum direito,
ja que a protec¢ao de direitos autorais € suficiente.

4 N

Seja qual for o tipo de vantagem que pensa ter, vocé precisara considerar ¢t
como comunicar essa diferenca importante a seus clientes e incentivar @
negocios recorrentes. Isso normalmente envolve a criacdo de um tipo de -
marca - seja apenas o0 nome de uma empresa ou um conjunto completo de
identidades para produtos especificos. Quanto maior o mercado consumidor
potencial, mais importante sera criar e proteger sua identidade, e as marcas
serdo um componente essencial dessa estratégia.

- J
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O que devo fazer
sobre os direitos

de Pl de outras
pessoas??

T

(¢ Eimportante

minimizar o

risco de infracgéo,

para que sua

empresa ndo seja

prejudicada por
controvérsias. )

Por fim, se vocé trabalha com semicondutores ou criacdo de
plantas ou estd envolvido com produtos ou servicos

regionais especializados, existem alguns tipos especificos
de prote¢do que podem ser relevantes para vocé, conforme
resumido no capitulo anterior.

a mesma forma que vocé deseja que sua empresa tenha os

direitos necessarios para obter sucesso; é vital lembrar que

outras empresas também tém direitos. Vocé precisa estabelecer
‘liberdade para operar’ para nao precisar se preocupar com a
possibilidade de estar infringindo a Pl de outra pessoa.

Se sua empresa lida com textos e imagens ou presta
servicos pela web, a violacdo de direitos autorais
provavelmente sera a principal area de risco. Aqui, as
regras sao relativamente simples. Certifique-se de criar
todo o texto vocé mesmo ou contratar alguém para fazer
isso por vocé e obter uma cessao dele (com compromissos
de que ele nao foi copiado).

Se sua empresa for de base tecnolégica, vocé precisara
considerar se o que vocé faz pode infringir as patentes de

qualquer outra pessoa.

Se vocé estiver usando fotos em seu site, tire-as vocé
mesmo, contrate-as especialmente ou use uma biblioteca
de imagens gratuitas ou pague pela licenca adequada.
Nunca as ‘tire’ de outro site (mesmo que vocé tenha criado
anteriormente) sem obter permissao.

Isso é especialmente importante se estiver exportando - vocé pode
descobrir que invenc¢des nao protegidas no Brasil sdo protegidas por
patentes em outros lugares. Pesquisar se seus concorrentes imediatos
sdo titulares de patentes é um bom ponto de partida, embora seja
importante lembrar que algumas tecnologias sdo aplicaveis em muitos
mercados. Vocé podera precisar de ajuda profissional para esse
levantamento.

E facil descobrir se 0 nome que vocé deseja usar j& esta registrado como
marca, pois as bases de dados nacionais e regionais possuem essas
informacfes. Sua obrigacdo legal é ndo usar marcas que possam
confundir o publico sobre a origem de seus produtos ou servicos.
‘Confusamente semelhante’ pode incluir, por exemplo, a forma como
uma palavra soa, bem como sua aparéncia. Isso pode ser importante
quando se olha para os mercados de exportagdo que possuem seus
proprios caracteres de letras, como China, Tailandia, Japdo ou India.

E mais dificil procurar desenhos industriais nas bases de dados devido
aos complexossistemas de classificagdo usados. Contudo, é relativamente
facil usar os recursos de pesquisa de imagens em ferramentas de busca
populares: digite uma descricdo do produto e veja o que ela traz de volta,
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3. Como priorizar direitos de PI

para ajudar a determinar se seu projeto de desenho industrial ja esta em
uso. Uma dica de base para consulta é o DesignView, que pode ser
acessado no endereco: https://www.tmdn.org/tmdsview-web/

@ Se vocé estabelecer que precisa acessar a Pl de outra pessoa (uma
:E patente, desenho industrial ou material protegido por direitos
mslfsrmésl autorais) para comercializar, isso ndo € necessariamente um
Direito problema. A titulo de exemplo, vocé pode ter uma melhoria

autoral , . ~ .
patenteavel para um produto, mas COmMo sua Invencao ainda se

enquadra no escopo de uma patente anterior ‘principal’, pode ser
que vocé precise de uma licenga de seu proprietario para ter
liberdade para pratica-la. A vantagem dessa situagdo é que o
proprietario da patente principal precisaria de uma licenga sua
para usar sua melhoria - e é ai que comegam muitas colaborac¢ées

industriais.
. . . or se tratar de um direito de CC A Pl forma a base
Quais direitos de propriedade, a Pl pode ser para modelos de
Pl sao mais faceis comprada e  vendida negdcios como
independentemente de qualquer franquias e pode
xplorar por naep quaid
de explo far p ?)7 outra atividade. Além disso, gerar valor agregado
conta propria:: muitas empresas altamente como um ativo por
lucrativas fazem uso generalizado sis6.3)

de licenciamento para ganhar
dinheiro com sua PI.

O tipo mais amplamente licenciado de direito de Pl é o direito autoral, conforme
demonstrado pelos muitos filmes, séries televisivas e jogos que levaram a gamas
de produtos derivados. O direito autoral em uma Unica obra, como um livro,
pode oferecer a base para uma ampla gama de derivados que ndo sao
desenvolvidos pelo autor original, mas produzidos com sua permissdo: pense
na série Harry Potter, por exemplo. Isso geralmente é feito ou licenciando os
direitos de Pl ou, as vezes, os dividindo e os vendendo

1 Os materiais protegidos por direitos autorais normalmente sao

® combinados a protecdo de marca na forma de marcas
registradas, pois sdo um componente importante na
comercializacdo de produtos e servigos. Essa € uma combinagao
que também forma a base de muitas operacdes de franquia,
em que a marca é fundamental para os negécios (e precisa ser
bem protegida em todos os territdrios da franquia).

procedimento habitual é licencia-las. O mesmo vale para alguns
designs, principalmente os que atingem o status de ‘icdnicos’.
Uma vantagem do licenciamento é que os direitos que confere
podem ser facilmente divididos de acordo com o territério, a
finalidade e/ou o setor do mercado, e também podem ser
concedidos por tempo limitado e estarem sujeitos a critérios
minimos de pagamento e desempenho - de forma que vocé
pode fornecer uma pequena parte de exclusividade a muitas
pessoas e lucrar com o todo.

2 As préprias marcas também podem ser exploradas e o
°
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Enquanto os direitos autorais sdo os mais frequentemente
negociados e as marcas registradas sao regularmente licenciadas,
as patentes sao indiscutivelmente os direitos mais lucrativos de
todos, ja que portfélios podem mudar de maos por milhdes ou
mesmo bilhdes de délares.

Contudo, esse valor é bastante polarizado. Em um estudo recente,
das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, de acordo com a
revista Fortune, estimou-se que apenas 5% das patentes que
possuiam de fato contribuiam com ‘valor estratégico’. Se pretende
ganhar dinheiro com suas patentes vendendo-as ou licenciando-as,
VOCé precisa ter muita certeza de que sabe onde se encontra o
mercado para elas.

Em resumo, mesmo se sua principal preocupacao for simplesmente
proteger seu modelo de negocios, vale a pena ficar de olho na
oportunidade mais ampla de gerar valor a partir de sua Pl em si.

Iguns tipos de Pl passam a valer imediatamente, como o direito
Quanto temPO autoral (que existe assim que vocé cria sua obra). No caso das

|eva para se obter gque nao passam a valer imediatamente, os graficos a seguir
direitos') fornecem uma visao geral dos passos que vocé precisa seguir para

obter protecao.

WW A Figura 2 ilustra o Fluxo de um pedido de patente no Brasil:

Depdsito no INPI

Publicacao
Pagamento das Anuidades 18mejes do depdsito
Inicio do ano 3 (25 més) > * <
Pedido de Exame
até 36 meses do deposito
Pedido de Exame: > * < Subsidios ao exame (terceiros)
Pareceres Técnicos e Manifestagdes
Decisdo
Indeferimento Deferimento
7 _ v 60 dias
60 dias Retribuicdo Carta Patente
Concessao
EalEy Carta Patente
* Anuidades como patente * 6 meses
feX A Processo Administrativo
Decisdo final de Nulidade
Decisdo final
Vigéncia 20 anos Pl ou 15
para MU a partir do depdsito
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3. Como priorizar direitos de Pl

Normalmente, leva cerca de dois anos a partir da data do depésito para
chegar ao ponto do exame de mérito. Vocé pode solicitar uma busca e
exame acelerados em muitos paises - embora possa achar vantajoso ter
tempo para refinar, desenvolver e comercializar sua invencdo antes de
incorrer nos maiores custos de patenteamento. Contudo, é util ter em
mente que, assim que seu pedido de patente for depositado e vocé tiver
uma data de prioridade, ainda é possivel comercializar o produto com
‘patente solicitada’ até que seja ela concedida, recusada de forma
definitiva ou abandonada por vocé

O pedido de registro de uma marca € um processo mais rapido e simples,
conforme a Figura 3 indica:

Exame formal 5 dias
& 0 prazo para cumprimento
da exigéneia farmal
{ 1)
% — Exigéncia formal

‘A Nesta fase, poderdo ser
% formuladas exigéncias
Tormais que devemn ser
cumpridas sob pena de o
pedido ser considerado
inexistente.

Publicacdo
s pastkio 60 + 30 dias
& O prazo para pagamentos

das tanas de protecho do

Deferimento

Indeferimento

o 60 dias

&0 prazo para apresentagio
de recurso contra o

primeire decénio = de indeferiments
. expedigho do certificada de
60 dias regiatro.
& 0 prazo para
apresentagho de
‘oposicho
1 . . ) Recurso
Oposicdo Pedido arquivado = casoadecisio seja
hs sposicBes interpostas Ma auséncia de pagamente das reformada. o pedido &
serfio publicadas, taxas finais dentro do prazo deferido, abrindo-se

iniciando-se prazo para legal, o pedido & arquivado,
encerrando-se a instincia

administrativa.

apresentacio de
manifestacio [opcional].

Exame substantivo

praze para pagaments
das taxas finais.

FrYy
Exigéncia \‘J Concessao do registro | Pedido indeferido
Durante o exame, poderio ser 60 dias Pagas as taxas, & _,_,/l Na auséncia de recursos ou
formuladss exigéneias, que & o prazo para publicada a concessio do caso a decisBo seja mantida, o
devem ser cumpridas sob pena apresentacio de Fegistro e emitido o pedido é considerado

de arquivamento do pedida. certificado de registro.

0—-

manifestacio b cposicio

indeferida, cessando o
trimite administrativo.

60 dias @
& o prazo para

cumpriments da
exigineia.

Sobrestamento
Anterioridades impeditivas.
pendentes de exame poderio
acarretar o sobrestamento do
pedido. que se encerra com a
decisfio final de tais
anterioridades.

Registro em vigor
O registro vigorara por um
praza de 10 anas, sendo
prorrogavel por periodos
@lﬂll & sucessivos.

Fonte: Disponivel em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-

basico/etapas_processamento_pedido.pdf

Registrar um desenho industrial também é um processo muito mais
rapido e menos complicado do que patentear porque os desenhos
industriais ndo sdo submetidos ao mesmo nivel de exame detalhado,
como indica a Figura 4. A rapidez do registro normalmente é benéfica e
torna-se possivel pelo fato de a publicacdo ndo acontecer até a concessao
do registro.
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Pedido do Registro
v
Exame formal "<_ Exigéncia formal > Arquivamento
v
> Exame técnico | ————
¥
v Y v
Exigéncia técnica Deferimento Indeferimento

l . Recurso
A

Arquivamento Y

| v
Registro concedido Indeferimento
‘ | mantido
Processo de Nulida- Processo de Nulida-
de de oficio de por terceiros

| \4
Exame Substantivo —— | Registro mantido

Coordenagdo de
> Recursos

Figura 4. Viséo geral do processo de registro de desenhos industriais no Brasil

ara qualificar-se para alguns tipos de protecao de Pl é essencial
manter sigilo até que vocé esteja pronto para solicita-las.
|mp0rtante Também é importante garantir que as coisas sejam feitas na

manter segredo7 ordem correta. Aqui estdo alguns pontos principais para se ter em

T

Quando é mais

O sigilo por si sé é uma forma de protecao altamente efetiva. Entretanto,
se ficar claro como sua invencao funciona, assim que o produto for
lancado, provavelmente sera impossivel manter a confidencialidade.
Nesses casos, uma patente, modelo de utilidade ou desenho industrial
devem ser considerados.

Um principio fundamental da patente é que sua criagdo deve ser nova
e inventiva. Se vocé estiver tentando patentear algo que ja seja

publico, de qualquer forma que um examinador possa identificar,
essa forma de protecdo ndo estara mais disponivel a vocé.

€€ Caso queira Uma vez que seu deposito for publicado, apés 18 meses, pode ser tarde

patentear uma para tentar manter sua invencdo em sigilo. A mesma regra se aplica aos

invencgéo, vocé desenhos industriais, que (no Brasil) ndo podem ter sido apresentados

deve manté-la ao mercado caso vocé queira protegé-los (embora haja algumas exce¢des

em segredo até com relagao a divulgacao, como ocorre com o periodo de graca de 180
solicitar a patente.)) dias no Brasil).

O descumprimento do primeiro prazo resultara na perda da data de
prioridade, o que significaque empresas que posteriormente apresentem
invencdes semelhantes terdo a oportunidade de patentea-las primeiro
em outros territorios e dependendo do grau de novidade requerido nos
mesmos. Nao decidir sobre a protecao internacional pode impedir que
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3. Como priorizar direitos de PI

vocé explore os mercados mais lucrativos para sua invencdo, detendo a
exclusividade nessa exploracgao.

Também é vital renovar os direitos de Pl quando necessario. Dependendo
do tipo de direitos, pode ser necessario prorroga-los. Muitas empresas
utilizam servicos especializados em direitos de Pl para garantir o
cumprimento de todos os prazos.

s custos relacionados a

Qual deve ser obtencdo de protegdo de
meu Orgamento Pl sdo varios: taxas oficiais « b

= e honordrios de consultores Embora as taxas
pa‘?ra protegao de profissionais. Para que sua oficiais COPr,GdaS
PI~ estratégia de protecdo seja pelos escritorios

nacionais sejam
pequenas, poderd
ser necessario

um or¢amento
para orientagdo
profissional. 99

efetiva, talvez vocé precise realizar
investimentos  adicionais em
outrasareas,comodocumentacao.

Sempre que um pedido de registro oficial é necessario, pode ser
aconselhavel procurar orienta¢cdo profissional para garantir que os
direitos a serem obtidos sejam comercialmente Uteis. Isso é
particularmente importante no caso das patentes: a linguagem usada na
redacdo dos pedidos de patentes é especializada e é muito dificil para
um leigo elaborar um texto legalmente exequivel se concedido ou
mesmo ter a no¢do do escopo correto que fornecera uma protecao
vantajosa.

Marcas e desenhos industriais sdo um pouco mais simples, mas ainda
envolvem uma quantidade significativa de “tarefas” caso queira
garantir que quaisquer direitos pleiteados nao infrinjam os de outras
pessoas e capturem o que é comercialmente importante para vocé (e
ndo tenham um escopo muito restrito).

),
+<4

deposito do pedido de registro sdo bastante modestas -
algumas centenas de reais ou délares no maximo - contudo,
assim que os direitos forem registrados ou concedidos, os
custos com sua prorroga¢ao poderao aumentar ao longo do
tempo, dependendo dos paises escolhidos para se obter a
protecdo. A area mais custosa refere-se a orientacdo
profissional, como a elaboracdo do pedido de patente e
custas processuais. No entanto, no Brasil, os Nucleos de
Inovacao Tecnolodgica de Universidades, instituicGes como o
Sebrae e outras também oferecem suporte para esse tipo
de orientagao e tramites.

1 As taxas oficiais que devem ser pagas no momento do
°
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4c

Aja contra os

Caso precise defender seus direitos porque alguém os
contestou ou agir contra infratores, tera uma despesa
adicional, embora, se vocé ganhar a acdo, normalmente

ThiaTaras existe a oportunidade de recuperar seus gastos.

Mesmo se vocé ndo precisar de direitos formais registrados, uma
estratégia de Pl efetiva ndo vird sem nenhum custo. Pode ser necessario
levar os infratores a justica a fim de proteger seus direitos autorais; se
vocé estiver baseando-se no segredo industrial, podera ser necessario
implementar medidas de protecao adicionais (juridicas, eletronicas e/ou
fisicas) para manter sua documentacao segura.

RESUMO

Yz

MARCAS

Duracdo por tempo
indefinido, se
prorrogadas

Somente validas nos
paises/regides onde
estdo registradas

Processo de obtencao
relativamente rapido, se
disponivel

Da a vantagem em uma
controvérsia

PATENTES

Geralmente limitada a,
no maximo, 20 anos

Somente validas nos
paises/regides onde
estdo protegidas

Processo de obtencgao
demorado, porém,
a prioridade é
estabelecida no inicio do
pedido de patente

Da o direito de impedir
infratores, mesmo se
eles ndo souberem da

existéncia de seu direito

DESENHOS INDUSTRIAIS

No Brasil, podem ter
protecao de até 25 anos,
assim como na Unido
Europeia. Em outros
paises, podem estar
limitados a, no maximo,
15 anos

Somente validos nos
paises/regides onde
estdo registrados

Obtengdo rapida,
porém, sdo registrados
sem a analise dos
requisitos principais,
o que da rapidez ao
processo

D4 a vantagem em uma
controvérsia

A lista a seguir, que resume as informacdes contidas neste capitulo, pode ajuda-lo a determinar
quais das quatro areas de atuacao de Pl descritas vocé deseja priorizar.

DIREITOS AUTORAIS

Duracdo de 25, 50 ou
70 anos, dependendo
do tipo de obra criada.

No Brasil, a protecdo

é geralmente toda a

vida do autor e mais 70
anos apds sua morte.
Contudo, para algumas
criagdes, os 70 anos
podem ser contados
a partir da divulgagao,
como é o caso da
fotografia.

O registro de programa
de computador é valido
por 50 anos a partir da
sua criacao ou de 1° de
janeiro do ano seguinte
a sua publicacao

Automaticos e
observados na maioria
dos paises

Obtengdo instantanea
(em alguns paises, como
o Brasil é Gtil realizar o

registro)

Necessario provar
que ocorreu cépia do
produto
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Como registrar
uma marca?

€ Ao fazer um pedido
de registro de
marca, é importante
garantir que as
classes corretas
sejam escolhidas. 99

Como faco com

que minha patente

seja concedida?

7
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océ pode proteger sua marca e outros ativos intangiveis
relacionados ao registrar uma marca nos paises onde negocia
atualmente ou pretende fazer negécios no futuro.

Em primeiro lugar, vocé precisara decidir qual(is) marca(s) deseja
proteger e verificar se existe a possibilidade de estar(em) disponivel(is),
utilizando as ferramentas de busca do INPI e outras bases de dados,
como a visualizacdo do TM View. Cada pedido de registro é publicado
antes de ser registrado, de forma que os detentores de quaisquer direitos
possivelmente semelhantes terdo oportunidade de contestar. Por isso,
torna-se muito importante prevenir quaisquer dificuldades, garantindo
que a marca que deseja proteger ja ndao esta sendo utilizada para fins
semelhantes por qualquer outra pessoa, nos territérios onde deseja
negociar.

Ao solicitar um pedido de registro, vocé precisa escolher uma ou mais
‘classes’, que estabelecem o uso que pretende fazer da marca: ha 45
classes para selecionar (34 para produtos e 11 para servicos). Elas sao
chamadas ‘Classes de Nice', em referéncia ao local onde o acordo que as
determinou pela primeira vez foi assinado. Vocé também pode fornecer
sua prépria descricao, com base em uma listagem detalhada, pelo INPI e
demais escritérios, de possiveis produtos e servicos. E importante
garantir que tanto as classes quanto as descri¢des sejam precisas e deem
conta dos produtos ou servicos que a marca devera assinalar; ao solicitar
pedidos de registro, muitas empresas tentam prever o que podem
precisar em um periodo de mais de cinco anos, incluindo produtos e
servicos ainda nao produzidos ou prestados, mas que poderao vir a ser
inclusos nos negocios da empresa.

Como parte do processo de registro, seu pedido também sera verificado
para garantir que esteja em conformidade com principios de registro de
marcas internacionalmente aceitos. Por exemplo, vocé ndo pode
proteger algo que ndo seja distintivo, ou que seja puramente descritivo,
ou, ainda, que provavelmente enganara os clientes ou que ja tenha
protecao especial.

Se vocé deseja fazer seu negdcio crescer, mais cedo ou mais tarde, precisara
de protecao internacional para marcas registradas. Em alguns casos, pode-
se utilizar um pedido de registro para solicitar direitos em varios paises de
uma sé vez (como as Marcas Registradas na Unido Europeia (UE)); no caso

dos mercados asiaticos, como a China, a Tailandia, a Malasia e a Indonésia, o
mais facil, geralmente, é utilizar o registro nacional como base para um
pedido de registro utilizando o Protocolo de Madri. Isso também podera ser
feito no Brasil.

eu depésito de patente passa por um processo de busca,

publicacdo e verificacdo antes que ela possa ser garantida e

passar a valer. O tempo que isso leva e quanto custa pode variar
bastante dependendo de onde se solicita a protecao, se se opta por
antecipar quaisquer partes do processo e quais objecdes seu pedido
de patente encontra ao longo do processo.

33



4. Como obter direitos de PI?

1.

O depdsito consiste em quatro elementos principais.
Quando apresentar os documentos pela primeira vez, vocé
devera fornecer uma descri¢cdo por escrito da invencao com
desenhos que ilustrem como ela funciona.

O relatério descritivo que vocé disponibilizar deve conter informac&es
suficientes para permitir que uma pessoa qualificada (o técnico no
assunto) replique a invencao.

Sado conduzidas verifica¢gdes iniciais de legitimidade, porém, em um
primeiro momento, elas servem para garantir que vocé forneceu as
informac8es necessarias e no formato correto para a inicializacdo do

processo.

Amplie a
protecao de
patente para

alcancar mais
mercados

Como uma patente tem utilidade e valor limitados quando
abrange um Unico mercado, é muito provavel que vocé
precise ampliar a protecdo. Ao contrario do que ocorre com
as marcas, isso deve ser feito durante o processo inicial de
deposito, especificamente dentro de um ano apds o
depdsito. Muitas empresas optam por utilizar o Tratado de
Cooperagdo em Matéria de Patentes (PCT) para acelerar
esse processo, em vez de apresentar varios documentos
separados, 0 que tem a vantagem de dar mais tempo para
vocé decidir em quais paises vocé mais quer entrar.

Antes do depdsito, é recomendavel que vocé solicite uma busca
e verificacdo. Nesse estagio, serdo conduzidas algumas
verificagdes para confirmar que sua invencao se qualifica para o
depdsito: embora as regras variem um pouco entre territorios,
em geral, ndo é possivel patentear algumas coisas. Alguns
exemplos incluem descobertas, teorias e métodos matematicos;
formas de se realizar uma agdo mental, jogar um jogo ou fazer
negocios; e métodos de tratamento ou diagndstico médico.

O principal resultado desse estagio é um relatério de busca
relatando quais invencdes anteriores ou ‘anterioridades’
encontradas sdo consideradas relevantes pelo examinador.
Caso haja fortes evidéncias de que seu depdsito ndo é novo
ou inventivo, vocé podera ter de reconsiderar o pedido de
patente: do contrario, a publicacdo sera realizada
normalmente.

O estagio final é o exame de mérito. Isso determina o escopo
de protecdo a ser concedido e qudao comercialmente util
sera no fim das contas.
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buscam em vdrias
fontes para
verificar se um
pedido de depdsito
é novo, atendendo
ao requisito da
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Como registrar
meu desenho

industrial?

CCE importante
buscar com
cuidado antes
de solicitar um
pedido de registro
de desenho
industrial e
garantir que
vocé forneca
representacoées
adequadas do
desenho pleiteado.))

m registro de desenho industrial normalmente protege a

aparéncia geral de um objeto fisico, mas também pode ser

utilizado para proteger desenhos virtuais, como interfaces
graficas de usuarios. Sao relativamente rapidos de obter porque os
pedidos de registro tém a conformidade verificada, mas nao os
requisitos de novidade e de originalidade - podendo os concorrentes
de mercado informar sobre a auséncia de um desses requisitos no
registro de desenhos industriais.

O primeiro ponto é garantir que o desenho industrial de fato é seu. Se
vocé o desenvolveu internamente, ndo deve ser um problema — a
menos que tenha sido contratado por outra pessoa, caso em que o
contratante detera os direitos, enquanto autor, sobre o desenho
industrial. Neste caso, deve-se celebrar um contrato de licenciamento ou
cessdo.

Ao pedir seu registro de desenho industrial, pressupondo que seja
aprovado quanto as formalidades, ele sera registrado e a publicacao na
Revista de Propriedade Industrial do INPI ocorrera em seguida. Essa sera
aprimeiravez que o mercado sabera arespeito do seu desenho industrial,
a menos que vocé o tenha lancado como produto nesse interim.

Os desenhos industriais requeridos para fins de registro devem ter as
classificacbes de Locarno indicadas. No Brasil, o requerente indica a
classificacdo de Locarno e o INPI pode fazer correcdes

Como a prote¢do que se obtém de um desenho industrial registrado
tem seu escopo delimitado pelos desenhos e fotografias fornecidas
pelo requerente, faz sentido tomar um cuidado especial com os
mesmos. Esses desenhos e fotografias podem ser apresentados
como uma série de visualizacdes a partir de diferentes angulos, mas
todos eles devem estar em conformidade com certas regras (por
exemplo, devem mostrar o objeto inteiro contra um fundo simples e

ndo incluir quaisquer itens estranhos ou restringir os desenhos em
termos do real escopo do que sera protegido). Embora seja possivel
utilizar fotografias ou desenhos assistidos por computador (CAD),
desenhos lineares sdo considerados preferiveis, pois sdo menos
restritivos (e sdao uma exigéncia quando se pede a protecdo
equivalente nos Estados Unidos, chamada de patente de design).
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4. Como obter direitos de PI?

pesar de os direitos autorais

O que dEVO fazer serem automadticos, eles
pa ra proteger meu evemn ser bem administrados
direito autoral" para manter seu valor. Isso envolve

garantir que ndo surjam problemas
com a titularidade; que outros sejam
alertados; e que vocé tenha condicdo
de fazer valer seus direitos, caso
necessario.

O primeiro passo é garantir que o direito autoral pertence a
vocé. De maneira geral, se vocé desenvolveu os materiais,
eles serdo seus (com exce¢do, no Brasil, de fotografias e
imagens de pessoas que contrataram vocé). Caso haja
alguma duvida sobre a posicdo de titularidade, ela podera
ser resolvida utilizando um formulario de cessao.

O proximo passo € garantir a manutencao de bons registros
ao longo do processo criativo para demonstrar que vocé
ndo copiou algo, caso seus direitos sejam contestados. Caso
alguém o copie, ndo terao essa prova. Empresas que
acreditam que seu cédigo de software/programa de
computador pode estar em risco as vezes “plantam”
intencionalmente um cédigo fonte que nao funciona para
tornar 6bvia uma cépia.

A protecdo de direitos autorais existe a partir da criagdo da obra,
conforme consta de boa parte das leis pelo mundo, independente do
fato de vocé alertar ou nao as pessoas. Entretanto, € uma boa ideia
declarar seus direitos - principalmente para eliminar qualquer desculpa
de um infrator sobre ndo estar ciente que suas criagdes estavam sujeitas
a protecao de direitos autorais, mas também para garantir que, se
alguém precisar de uma licenca, eles saibam com quem entrar em
contato. Trataremos disso no préoximo capitulo.

<=

Registros
voluntarios
para fornecer
gonfirmagéo

e
titularidade

No Brasil, vocé pode, caso deseje ter um registro, se dirigir a
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ (no caso de artes plasticas), a Escola de Musica
da UFRJ (no caso de uma criacdo musical), ao Conselho
Naciona de Engenharia e Arquitetura (no caso de obras de
arquitetura e cenografia), na Biblioteca Nacional (no caso de
obras literarias) ou a Agéncia Nacional de Cinema (no caso
de obras audiovisuais, como filmes). Entretanto, ndo sdo em
todos os paises que existem um servico de registro de
direitos autorais. Paises como EUA, India, Tailandia,
Indonésia e Maladsia atuam com registros voluntarios
destinados a fornecer confirmagdo de titularidade e tornar
os direitos mais prontamente aplicaveis. Caso esses
mercados sejam importantes para vocé e seu modelo de
negocios tenha base nos direitos autorais, vale a pena
investiga-los.
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€€ Euma boa ideia

declarar seu direito

autoral para alertar

as pessoas do fato

de que ele pertence a
vocé. ))



Mantendo seus
segredos

industriais

€€ Certifique-se de
que informacgées
secretas sejam
claramente marcadas
e armazenadas com
seguranga; o acesso
deve ser restrito aos
que ‘precisam saber’. )

Caso vocé ndo esteja preocupado com copias, mas queira controlar o
conteudo de seu trabalho (e/ou garantir que ele seja atribuido a vocé), é
possivel utilizar uma licenca da Creative Commons (https://
creativecommons.org/) em vez de reivindicar protecdo de direitos
autorais completa. Consulte o préximo capitulo deste guia para obter
mais informacdes.

Ja se a intencdo é proteger os direitos de autor relativos aos programas
de computador/software é aconselhavel solicitar o registro no INPI, que
dispbe de um passo a passo simples, rapido e de baixo custo.

e vocé decidir que sua melhor politica é simplesmente manter

todas as informacdes sensiveis dentro da empresa, existem

algumas medidas especificas que pode tomar para melhorar sua
seguranca e reduzir os riscos de divulgacao acidental ou deliberada.

As informacgdes confidenciais s6 podem ser protegidas na medida em
que consistirem em material discreto e identificavel que ndo é de
conhecimento geral. As leis que as protegem no Brasil sdo aquelas
tipificadas como concorréncia desleal e constantes da Lei da Propriedade
Industrial (LPI) 9.279/1996.

Os principais riscos de divulgacdo vém de funcionarios, fornecedores e
parceiros de desenvolvimento, os quais podem levar seu segredo para
as maos de um concorrente. Ocasionalmente, os clientes também
poderdo ter acesso a informacdes confidenciais, mas geralmente ndo ao
segredo industrial em si (se tiverem, provavelmente ndo é um segredo).
Ha quatro orientacdes, em termos de gerenciamento da informacao,
que vocé deve seguir para minimizar o risco de problemas

A primeira é restringir o acesso ao segredo para que um
numero minimo de pessoas tenha conhecimento dele. Caso
0 segredo seja mantido em papel, este devera estar
fisicamente seguro; caso seja mantido eletronicamente, o
documento devera ser protegido do acesso geral. Ao mesmo
tempo, o segredo ndo deve estar guardado na mente de
uma Unica pessoa, ja que isso também representa um risco
comercial.

A segunda é educar os funcionarios para que saibam quais
sdo suas responsabilidades, sobre o que podem ou nao
conversar fora do ambiente de trabalho e entendam que
existem algumas coisas que eles ndo podem levar consigo
caso deixem a empresa. Todas essas informacdes também
devem ser apresentadas nos contratos de trabalho e/ou
manuais de funcionarios.

A terceira é rotular as informac¢des como secretas para que
o destinatario (interno ou externo a empresa) nao se engane

sobre a classificacao.
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4. Como obter direitos de PI?

A quarta é ser especifico sobre o que qualquer destinatario
4. tem permissdo para fazer com o segredo caso precise ter
acesso a ele. Isso é normalmente resolvido com a assinatura
de contratos ou acordos de sigilo entre as partes. Nesse
documento é importante constar claramente a finalidade
da colaboracdo futura, o acordo de fornecimento ou
parceria.

producdo e cadeias de suprimento de maneira que ninguém
jamais tenha acesso ao segredo industrial completo. Isso
pode fornecer uma maneira de proteger os ingredientes de
uma receita e formulacdes secretas.

5 Um passo final mais extremo é planejar processos de
°

Embora nenhuma dessas etapas impeca um funcionario desonesto de
divulgar os segredos industriais da empresa, elas permitirdo que vocé
tome medidas para minimizar os danos que isso pode causar.

RESUMO

gz

A lista a seguir resume as informacoes contidas neste capitulo e pode ajuda-lo a determinar quais
das quatro principais areas de atuacao de Pl vocé deseja priorizar.

[]

Qual éo
principal aspecto
original da
minha criagdo
ou invengao que
desejo proteger?

Alguém

ja possui
direitos de PI
conflitantes ou
sobrepostos?

Procurei
orientacdo
profissional
quando

necessario?
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Estou confiante
de que sou o
proprietario?

Onde e quando
preciso que essa
protecao esteja
em vigor?

E uma opgdo
simplesmente
manté-lo em
segredo?

Consigo arcar
com os custos
de meu pedido
de registro até a
conclusao?

Qual(is) tipo(s)
de protecao de
Pl é(sao) mais
adequado(s)
EQILLES
necessidades e
orcamentos?

Supondo que eu
obtenha esses
direitos, como
irei monitorar

e combater os
infratores?
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5. Como vocé protege e faz valer os direitos de PI?

propriedade dos direitos (€4 Geralmente, é

Devo dizer as registrados é uma questdo uma boa pratica
pessoas quaiS PI para a qual ha publicidade informar as
possuo‘? por parte dos escritérios de PI, pessoas SObrg

: tornando tal informacéo a Pl que voce

possui e isso deve

proporcionar

um beneficio de
marketing. »

disponivel. Portanto, com um
pouco de tempo e esforco,
qualquer pessoa pode descobrir a
Pl que vocé possui. Entretanto, muitas vezes é do seu interesse
informar o mercado por conta prépria - tanto para proteger seus
direitos quanto para aprimorar o marketing de seus produtos e
servigos.

Do ponto de vista da protecao, geralmente é preferivel informar outras
pessoas sobre os direitos que vocé possui. Isso torna mais dificil para
qualquer pessoa que infrinja sua Pl dizer que ndo sabia que os direitos
eram protegidos ou que vocé os possuia. Vocé encontrara sugestdes
sobre como fazer isso na secdo a seguir.

4 N

A principal vantagem de contar as pessoas sobre sua Pl é o marketing. ¢t
Isso mostra que vocé desenvolveu ativos que acredita serem @

importantes e Unicos e que existe uma base sélida que sustenta sua -
diferenciacdo no mercado. Isso se aplica a todos os tipos de direitos
de PI - patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais. E
particularmente importante se vocé estiver buscando investimento
ou quiser despertar o interesse de outras empresas no licenciamento.

H& um pequeno risco relacionado a informar as pessoas sobre uma
patente que ainda ndo foi concedida. Se estiver em processo de
publicagdo, os concorrentes poderdo ser alertados e incitados a contesta-
la. Entretanto, eles podem fazer isso de qualquer maneira se usarem
servicos de monitoramento - entdo vocé nao estara dizendo a eles algo
que eles ndo possam deduzir por si mesmos.

Vocé também pode dizer as pessoas que uma receita,
{@ féormula, processo ou procedimento que pertencem a seu
% negocio sdo segredos industriais, novamente para reforcar
Umareceita, | JU€ VOCE investiu na criagdo de ativos que melhorem os
omsesont | produtos que vocé oferece. Contudo, vocé ndo dara nenhum
procedimento | jetalhe sobre como o segredo industrial funciona para ndo
segredos. entregar uma vantagem competitiva.

E importante saber o que seus concorrentes possuem também. Contudo,
tenha em mente que os registros de titularidade nem sempre sao
atualizados regularmente com informacbes sobre cessdes e
transferéncias - e outras empresas podem ter uma “licenca” sobre
direitos que pertencem a outra pessoa. Além disso, algumas empresas
que planejam fazer valer os direitos que detém talvez prefiram manter
sua titularidade em segredo até que estejam prontas para processar um
infrator. Caso se envolva em uma controvérsia, serd importante saber
com quem esta lidando realmente.
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Como alerto as
pessoas sobre

minha PI?

€€ 0s simbolos
® e © fornecem
um modo bem
reconhecido e
conveniente de
sinalizar a existéncia
dos seus direitos

de PL.))

xistem formas bem estabelecidas de informar as pessoas sobre a
PI que vocé detém. Neste item, resumimos as formas mais
simples de transmitir essa mensagem.

A designacao oficial utilizada para indicar a presenca de uma marca
registrada é o simbolo “®". Contudo, esse simbolo s6 pode ser usado
para marcas registradas de fato (€ um crime utilizar o simbolo se a marca
ainda nao estiver registrada)

Algumas empresas que atuam em muitos mercados internacionais
diferentes, mas nao tém direitos registrados em todos eles, poderao
optar pelo uso do simbolo TM como um designador universal. Isso ndo
significa que os direitos sao registrados e, portanto, estdao protegidos
formalmente, mas ndo é prudente supor que ndo sejam.

Aforma habitual de notificagdo de materiais sujeitos a direitos autorais é
a utilizacdo do simbolo © com o nome do titular, 0 ano de cria¢do e a
expressao “todos os direitos reservados”. Contudo, se ndo quiser reservar
todos os direitos (por exemplo, se quiser convidar as pessoas a copiarem
um item especifico do conteido o maximo possivel, contanto que elas
citem a fonte), considere fazer essa oferta nos termos de uma licenca da
Creative Commons. Existem muitas variedades disponiveis: elas nao
substituem a lei de direitos autorais, porém permitem que vocé dispense
varias disposi¢des-chave incluidas nela, conforme desejar.

Nao existem simbolos especificos para patentes e desenhos industriais,
portanto deve-se fazer referéncia a eles nos préprios produtos e nos
materiais promocionais e sites (como se fosse uma “marcacao virtual”,
atualmente reconhecida em muitos territérios) que os descrevam. Nos
Estados Unidos, é bastante comum encontrar uma referéncia a uma
“patente de modelo de utilidade” ou “patente de design” (como sdo
oficialmente chamadas) carimbada no préprio produto (com a palavra
“patente” ou a abreviatura “pat.” junto com o ndmero), assim qualquer
pessoa sabe que havera consequéncias em caso de copia. Existe um
beneficio pratico da marcagdo: ao proporcionar notificacdo construtiva
que um produto é patenteado ou registrado, vocé preserva sua
capacidade de reivindicar indenizacao.

Enquanto espera pelo deferimento de seu pedido de patente, use o
termo “patente solicitada” para alertar as pessoas para o fato de que
vocé logo podera processar quaisquer infratores. Até que a patente seja
publicada, ha o beneficio adicional de que ninguém mais sabera o que
seu pedido de patente de fato abrange.
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5. Como vocé protege e faz valer os direitos de PI?

e vocé estiver sendo €( Se alguém estiver

Como descubro se copiado, significa que outra copiando vocé,
a|guém esta pessoa pensa que vocé tem ndo ignore - vocé

. . . - uma boa ideia e que também precisara agir para
In_i;rlnglndo minha pode ganhar dinheiro com ela. proteger seus direitos
Pl Entretanto, vocé precisara decidir no longo prazo. 99

o que fazer sobre isso
imediatamente.

Existem varias maneiras pelas quais vocé pode descobrir que ha uma
infracdo em potencial. No caso de marcas, sua atencdo pode ser atraida
para uma empresa que comega a usar um nome ou logotipo semelhante
para produtos e servicos concorrentes, ou pode ser informado sobre um
pedido de registro de uma marca que considera semelhante.

Com materiais protegidos por direitos autorais, suas pesquisas na web
por frases ou imagens distintivas podem destacar casos em que seus
materiais foram ‘furtados’ e usados sem permissdo. Trechos de sua
musica podem ser usados nas musicas de outras pessoas.
Alternativamente, personagens similares as que vocé criou ou tramas
que se assemelham as que construiu, comegam a aparecer em contextos
que vocé nao controla.

A violagdo de um desenho industrial normalmente sera detectada
porque vocé descobre que um produto de aparéncia muito semelhante
estd sendo colocado a venda - possivelmente ao lado do seu e talvez
com um custo menor.

Embora a violacdo de desenhos industriais possa ser identificada apenas
pela aparéncia externa, as patentes sao mais complicadas: dependendo
de se sua prote¢do, envolve uma maquina, um material ou um método,
pode ser necessario obter e desmontar ou fazer ‘engenharia reversa’ do
item concorrente para descobrir se ele, na verdade, € ou ndo uma
violacdo. Vocé pode até precisar solicitar uma ordem judicial para buscar
e apreender evidéncias de um ato infrator antes de poder determinar
isso.

( N

Um ponto importante: em ac¢des de violacao, o prazo é condicao e
essencial. Em outras palavras, se vocé detectar que alguém esta @’
copiando seu produto e ndo fizer algo a respeito, sua omissao =
percebida pode influenciar suas chances de obter um julgamento
favoravel no futuro. Pior ainda, pode fornecer permissao tacita para o
infrator continuar. Entdo, quando vocé tiver bons motivos para
suspeitar que a violacao esteja acontecendo, é melhor tomar uma
\deciséo clara de agir ou ndo e cumpri-la. )

Vocé provavelmente tera mais confianca para agir se souber que possui
os recursos financeiros para prosseguir com o caso até a conclusao.
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Como facgo para
fazer valer meus

direitos?

€€ Quando considerar
uma acado judicial,
certifique-se de que
tenha os recursos
para leva-la até o

fim.'yy

aso estabeleca que outra empresa esteja infringindo seu direito

de PI, vocé precisara da ajuda de um advogado especializado em

Pl parachegar aumaresolucao satisfatéria. O que é “satisfatério”
dependera das circunstancias e de seus objetivos comerciais.

As vezes, sua preocupacdo principal poderd ser financeira - que outra
empresa esteja “se aproveitando” de seu investimento e lucrando as
suas custas. Em outras ocasifes, podera ser uma questdo de controle -
gue uma empresa adquiriu sua invencdo por meios ilegais. Qualquer
que seja sua preocupagdo no momento, vocé geralmente ira querer uma
resolucao rapida para determinar se o assunto pode ser resolvido fora
do sistema judiciario, j& que os custos sobem consideravelmente.

A sequéncia de eventos habitual é que uma carta formal
sera enviada para a empresa infratora com uma descri¢ao
da violagdo que acredita ter ocorrido e os direitos
correspondentes que pertencem a vocé (a assisténcia

juridica na redacdo dessa carta é importante para evitar
alegacbes de ameacas improcedentes e danos futuros).
Normalmente, essa carta recebera como resposta uma
admissdo, um contra-argumento ou nenhuma manifestacao.

Qualquer forma de admissao geralmente significa que o
assunto pode ser resolvido amigavelmente, o que pode
envolver licenciar sua Pl para a parte infratora para que suas
atividades se tornem um fluxo adicional de renda. De fato,
isso pode acontecer mesmo se vocé levar o assunto a justica.

Os casos mais complicados surgem quando um infrator
afirma que seus direitos ndo sao validos e tenta derruba-los.
Os processos para lidar com controvérsias dessa natureza
variam de acordo com o territério, porém sdo caros e
demorados, bem como arriscados para as duas partes.

DQ

As duas
partes devem
apresentar
provas a
Justica sobre
a violagao.

E importante observar que se o caso for & justica, as duas
partes precisardo apresentar todas as provas que tenham
relacionadas a violagdo. Esse fato ressaltard quaisquer
atrasos na determinacdo sobre que acdo praticar, o que
pode aumentar seu risco - ponto observado na secdo
anterior.
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5. Como vocé protege e faz valer os direitos de PI?

primeira coisa que vocé €€ Nao ignore

o) que devo fazer sabera sobre uma possivel quaisquer
se for contestado? violagdo da Pl de outra notificacbes
pessoa provavelmente serd _recebidas que

quando uma carta chegar a sua indiquem que vocé

porta. O principal a fazer é nao pode estar em

ignora-la - mas também ndo violagdo. )

entrar em panico!

A violacdo é, pelo menos em parte, uma questdo de julgamento. S6
porque vocé foi acusado de violar a Pl de outra pessoa, ndo é
necessariamente o caso (algumas empresas operam um modelo de
negdcios em que ameagam com acao judicial para convencé-lo a comprar
uma licenca: mas vocé podera demonstrar que o que vocé faz ndo viola
os direitos em questao).

Além disso, se vocé acredita que ndo ha violagdo de Pl ou, no caso de
patentes, que a chamada ‘patente violada’ ndo é valida, por exemplo,
vocé pode contestar e solicitar indenizacdo por danos a serem
compensados, como uma pessoa prejudicada por quaisquer prejuizos
que tenha sofrido como resultado das ameacas.

Como no caso de processar um infrator, vocé precisara de um +o
advogado de Pl com experiéncia em litigios para orienta-lo no @*
restante do processo. Sera necessario um estudo cuidadoso dos =
direitos que vocé supostamente infringiu e sera necessario tempo de

gestdo para formular respostas.

O que vocé decidir fazer dependera dos fatos do caso, como vocé os Veé.
Se, por exemplo, vocé identificar que alguém dentro de sua empresa de
fato copiou o cédigo de software de outra empresa ou ‘emprestou’ o
conteddo sem permissdo, sera necessaria uma agao interna para resolver
o problema e/ou obter uma licenca para continuar a usa-lo.
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e voceé tiver que agir contra alguém por uso nao autorizado de
Onde entra a um segredo industrial, geralmente estard contestando essa
concorréncia pessoa usando o instituto da concorréncia desleal. Trés pontos
desleal? principais precisarao ser demonstrados: que asinformacdes envolvidas
eram confidenciais, que estava claro que as circunstancias em que as
informacdes foram transmitidas eram confidenciais e que foi feito uso
nao autorizado delas.

Para o primeiro deles, deve ficar claro que uma pessoa teria
considerado as informac&es divulgadas e usadas como um
segredo. Isso serda demonstrado pela forma como foi
rotulada e apresentada - ter a marca d'agua ‘Confidencial’

indicaria isso - mas a informacdo também precisa ser algo
que nao é de conhecimento geral. Simplificando, ndo se
f s ganha nada em fingir que algo é um segredo quando todos
’"frath sabia ou 0S outros no setor estdo cientes disso..

deveria saber que

seu segredo era O segundo ponto diz respeito a maneira como a informacao
confidencial.)) foi obtida. Casos historicos indicam que conversas em
jantares nao implicam um dever de confidencialidade, ao
passo que informacBes compartilhadas durante uma
reunido de negocios para discutir uma possivel colaboracao,

€CVocé precisard
mostrar que o

sim. E sempre atil usar contratos e acordos de
confidencialidade formado entre as partes antes de
compartilhar informag¢des confidenciais, mas, mesmo que
ndo haja um acordo/contrato expresso para manter um
segredo, pode ficar claro pelas circunstancias da divulgacao
que ha um acordo implicito/tacito para tratar as informagdes
como confidencial.

O terceiro ponto é que o uso das informacdes ndo foi
autorizado. Deve ficar claro que nenhuma permissao foi

fornecida a outra parte para usar o segredo para o proposito
especifico que provou ser problematico.

Isso pode ser bastante especifico. Um cenario pode ser, por exemplo,
qgue um fabricante contratado tenha permissao para usar uma férmula
em seus préprios produtos de marca, mas ndo para fins de interesse
dele. Desde que isso tenha sido claramente comunicado, acordado e
vocé tenha as provas necessarias, vocé podera agir para evitar isso e
potencialmente reivindicar indenizagao e lucros cessantes.
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5. Como vocé protege e faz valer os direitos de PI?

-

®

RESUMO

Yz

A lista a seguir fornece uma visao geral de alguns dos principais pontos abordados nesta sec¢ao, que
podem ser uteis como referéncia.

3
-
-
-
-
-
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Avise as pessoas sobre sua protecdo de Pl
assim que ela for registrada/concedida.

Use ‘patente solicitada’ para se referir a
pedidos apds o depésito e até a concessao.

Marque todas as informacgdes secretas ou
sensiveis como ‘confidenciais’ e restrinja o
acesso a elas.

Monitore ativamente seus mercados
quanto a violagao.

Considere como vocé pagara por quaisquer
controvérsias de PI.

EE EEE &

N&o divulgue detalhes de uma patente
antes da publicacdo

N&o alegue que vocé tem protecao legal
quando (ou onde) vocé nao tiver.

N&o conte a ninguém como seu segredo
industrial funciona, a menos que seja
absolutamente necessario.

N&o demore ao detectar uma violagao,
pois isso pode afetar seus recursos legais.

N&o ignore uma carta de adverténcia de
violagdo (ou responda a ela sem receber
consultoria).



&@

Aonde ir para obter ajuda?

06

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

www.gov.br/inpi/
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