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Introducado

ua estratégia de propriedade intelectual (‘PI') deve ser parte integrante de

seu plano de negécios - garantindo que vocé utilize sua Pl e todos os seus

demais ativos intangiveis de forma completa e com bom custo-beneficio, a
fim de atingir os objetivos de sua empresa.

Esse nivel de integracdo é muito importante. Por exemplo, caso seus pedidos de
patente sejam exercicios puramente técnicos, ndo redigidos levando em consideracao
seu plano de negécios, entdo sua estrutura de reivindicagdo podera ser inadequada
para comprovar seu plano de explora¢cdo da tecnologia. Da mesma forma, sua
estratégia de negocios deve determinar quais atividades vocé precisa proteger
utilizando marcas registradas e em quais paises.

Reconhecer o papel e a importancia da Pl para sua empresa também deve melhorar
sua estratégia geral de negdcios, pois destacara novas oportunidades de crescimento
e desenvolvimento por meio da inovacao.

Este guia ajudara a identificar os tipos de Pl fundamentais para sua empresa e se vocé
precisara construir, comprar ou fazer parcerias paraacessar os principais ativos de que
precisa e criar uma vantagem competitiva duradoura para seus produtos e servicos.
Ele foi feito para ser lido em conjunto com outros guias desta série - principalmente
aqueles que tratam de auditorias (como identificar seus ativos estratégicos), coleta de
informacdes de Pl e expansao internacional.

Desenvolver uma estratégia de Pl é um exercicio conjunto que envolve colaboracao
entre todos os responsaveis pelas areas de vendas, finangas, compliance e Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) na empresa. Também deve ser um documento ‘vivo', que é
atualizado e compartilhado com os funcionarios regularmente.

Por fim, a prépria estratégia sera um ativo importante. Um relatério recente de
uma organizagao global de servicos juridicos bem conhecida identificou que menos
da metade das empresas europeias de grande porte pesquisadas possuia uma
estratégia documentada de Pl para seus negdécios. O que é ainda mais surpreendente
€ que apenas 29% possuiam um documento de estratégia formalmente assinado
pelo conselho de administracao. Contudo, a mesma pesquisa constatou que as
empresas que possuiam uma estratégia documentada se classificavam como mais
bem-sucedidas do que aquelas que nao tinham.

Produzidos pela IPOS International (anteriormente, IP ValuelLab), e adaptados para o
contexto Brasil pela Academiade Propriedade Intelectual, Inovacao e Desenvolvimento
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), esses guias comerciais de
Gestdo de Propriedade Intelectual (GPI) visam proporcionar um conjunto de Solu¢des
de Pl para empresas com base nas melhores praticas do setor.

| PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO



O papel da Pl em sua
estratégia de negocios
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1. O papel da Pl em sua estratégia de negocios

e sua empresa for baseada

Por que minha em conhecimento, pode ter
empresa precisa certeza de que a maior parte
de uma estratégia de seu valor, e a chave para

- concretiza-lo, se encontra na
de PI? propriedadeintelectual. Contudo,
essa Pl ndo se gerencia sozinha.
Ela precisa ser planejada, cuidada
e, quando adequado, protegida por meio de direitos registrados para
realizar seu verdadeiro valor.

Ha uma tendéncia, dentro das empresas, a pensar na Pl como um
assunto juridico complicado. O desenvolvimento de uma estratégia
proporciona um ‘plano’ para educar todos na empresa, do CEO aos
demais funcionarios, a respeito de como a Pl gera valor dentro da
empresa e o papel que os funcionarios podem desempenhar em
desenvolvé-la e manté-la. Se vocé ndo tiver uma estratégia clara - que
defina e atribua as responsabilidades de cuidar desses ativos - ndo pode
culpar sua equipe caso deixem de realizar as a¢gdes oportunas.

Ser pioneira no mercado pode ser 6timo para uma empresa, mas nao
guando ndo tem a capacidade de impedir que ‘imitadores’ se aproveitem
de uma boa ideia. Uma Pl forte normalmente é fundamental para
entregar uma vantagem competitiva e ajuda a torna-la sustentavel. Para
aproveitar o maximo de seu investimento em P&D, vocé precisa de
planos e procedimentos para garantir que a Pl seja levada em
consideracdo antes, durante e depois de qualquer lancamento de
produto ou servico.

Embora a gestao estratégica de Pl tenha um grande ponto positivo, os
erros podem custar caro. Conforme explicado em mais detalhes no guia
- Tornando-se Global, o aspecto territorial dos direitos de PI significa
simplesmente que, quando for necessario o registro, ele deve ser feito
em todos os paises (ou as vezes regides) onde a protecdo é necessaria.
Por exemplo, proteger sua invencdo patenteando-a em nivel global, em
Ultimainstancia, exige atuacao junto aos escritérios de patentes nacionais
e/ou regionais, o que representa um investimento substancial.

Se sua patente protege uma tecnologia fundamental para seu negocio,
vocé nao pode deixar de atender aos prazos estatutarios para prorroga-
la. Se sua abordagem de marca ndo estiver alinhada a sua estratégia de
marketing, vocé pode se ver com direitos irrelevantes ou obsoletos. O
mesmo vale para direitos de desenhos industriais contratados ignorando
planos futuros de desenvolvimento de produtos. Um bom plano
estabelecera aquilo que precisa e sua importancia.

Em resumo, uma estratégia de Pl bem pensada ajudara vocé a explorar
oportunidades com confianca, gerir riscos de maneira efetiva e fazer
planos para o futuro com mais certeza.

| PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO
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Uma estratégia de
Pl pode me ajudar

de outras formas?

er uma estratégia de Pl bem estruturada pode ser um ativo em

si. Isso é particularmente importante para empresas em estagio

inicial que estejam procurando investimento, mas também é
essencial para empresas de qualquer idade que desejem crescer.

Se sua empresa ainda precisa comecar a fazer negécios, colocar sua
estratégia de Pl de forma adequada pode ajudar a dar aos investidores a
certeza de que vocé pode estabelecer e sustentar diferenciacao no mercado.
Enquanto negdcio relativamente jovem, é provavel que muitas das Pls que
sua empresa precisara ainda ndao tenham sido criadas, entdo vocé precisa
ser capaz de mapear o desenvolvimento de ativos no futuro e se certificar
de que sabe construir ou obter aquilo que seu negdcio precisa.

Em qualquer cenario de rapido crescimento, é especialmente importante
mostrar aos interessados que vocé sabe gerir sua Pl estrategicamente.
Isso significa que vocé pode separar as ideias valiosas daquelas sem valor,
priorizar seus esforcos de desenvolvimento para manter o risco
controlado, aumentar seu portfélio de direitos de forma deliberada e
ordenada, adotar medidas efetivas contra os imitadores e minimizar o
risco de violar os direitos de Pl de terceiros (uma distracdo que custa caro).

C¢CEm qualquer estdgio do
desenvolvimento de uma
empresa, os investidores

desejardo ter a certeza
de que vocé sabe gerir e
explorar sua PIl. 99

Quais sao os
principais
ingredientes de
uma estratégia de
Pl efetiva?

A propria estratégia de Pl deve ser um dado para ajudar a determinar suas
necessidades de investimento. O processo de reflexao envolvido em mapear
o desenvolvimento de sua Pl e a forma de manuten¢do pode ajudar a
planejar o orcamento para o futuro, e ndo apenas a respeito dos custos de
deposito do pedido de patente: pode ajudar a prever os conhecimentos e
recursos de que precisara. Se sua Pl for forte e tiver uma conexao clara com
os fluxos de caixa, vocé podera até mesmo alavancar o valor da Pl para
despertar o interesse de investidores ou de fundos de investimento.

omo cada Pl é unica, os planos de duas empresas diferentes
nunca serdao exatamente iguais. Contudo, ha algumas questdes
fundamentais que toda estratégia de Pl deve abordar.

E importante ter uma visdo ampla, ‘de 360 graus, do que a Pl significa para sua
empresa. Esse desafio tem trés dimensdes principais. Primeiramente, vocé
precisa olhar para dentro e para fora de seu negdcio. Em segundo lugar, precisa
olhar tanto para o passado quanto para o futuro ao avaliar suas necessidades.
Em terceiro lugar, precisa olhar para a Pl ndo apenas como um conjunto de
direitos, mas também como um ativo comercial, aplicando a ela os mesmos
testes fundamentais que vocé aplicaria a outros ativos tangiveis.

Olhar para dentro e para fora de sua empresa é o processo
de comparar sua abordagem a gestdao de Pl com as
abordagens de seus pares e concorrentes. O que uma

comparacao entre suas carteiras pode dizer sobre as
direces nas quais suas respectivas empresas estdao indo?
Alguém estd violando sua Pl - ou vocé esta se aproximando
de forma desconfortavel dos ativos de outras pessoas?

POSSIBILITANDO O SUCESSO COMERCIAL POR MEIO DE SUA ESTRATEGIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL | II/INPI © 2026 |
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1. O papel da Pl em sua estratégia de negocios

Existem mudancas externas iminentes que podem afetar
como vocé faz negdcios e suas necessidades relacionadas
aPI?

Olhar para o passado e para o futuro significa incluir uma
anadlise das Pls que vocé ja possui (o que significa que vocé
precisa ter uma ideia clara do que sao todas elas!) para
confirmar que seus ativos de direitos de propriedade intelectual
mais antigos ainda sdo necessarios. Se tiver certeza de que
ndo sao, vocé pode considerar descarta-los, abandona-los na
préxima renovacao ou mesmo cedé-los com ganho financeiro.
Também significa examinar os produtos e servicos que estao
em fase de desenvolvimento e ponderar se e quando devem
ser realizadas a¢des de protecao.

2.

Olhar para a Pl como um ativo € um processo de considerar o
retorno do investimento feito, entregue ou que se espera que
seja entregue no futuro. E o mesmo célculo que vocé faria ao
julgar se devem ser feitos investimentos de capital em bens
‘duraveis’. Gastar $100.000 com patenteamento pode parecer
muito, mas ndo é, se possibilita gerar fluxos de renda lucrativos
e multimilionarios.

3.

Sua estratégia deve utilizar essa analise para definir uma visdo do que a
Pl significa para sua empresa, descrever um programa prioritario de
atividades, atribuir responsabilidades claras e definir orcamentos.

stratégias de negdcio e de Pl

podem frequentemente ter

secoes amplamente
semelhantes. Seu documento de
Pl deve ser alimentado pela
estratégia geral da empresa, mas
também alimenta-la. E um
trabalho objetivo que se
concentra em gerar valor patrimonial. E especialmente necessario
porque vocé nao poderia visualizar os efeitos de muitos de seus
investimentos sobre as contas de sua empresa.

Como isso difere
de uma estratégia

de negdcios?

N

/Para determinar qual deve ser sua estratégia, vocé precisara realizar
uma analise clara das oportunidades e ameacas, construir um programa
que defina quem fara o qué, e quando, de forma a atingir o objetivo, e
quanto custara. E semelhante a redigir um plano de negécios: a diferenca
em relacdo a uma estratégia de Pl é que cada secdo serd muito mais

\especiﬁca para suas necessidades relacionadas a PlI.

J

Por exemplo, como parte de sua analise das oportunidades e ameacas,
vocé podera identificar a necessidade de adquirir ou licenciar uma PI de
outras organizacbes para reduzir o risco de violacdo ou ampliar as
capacidades de seu produto ou servico. Isso sera determinado pela
estratégia mais ampla de desenvolvimento de produtos e servicos da
empresa.

O exercicio de desenvolvimento de uma estratégia pode ser utilizado

| PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO
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CCE particularmente

importante
certificar-se de
que sua estratégia
estd voltada

para o exterior e
prevé ameacas

e oportunidades
externas. 99

(¢ Embora sua

estratégia de Pl
possa utilizar um
conjunto de secoes
semelhante as de
outros planos que
vocé produzir, seu
conteudo deve ser
muito especifico. ))



Ter mais Pls é

necessariamente
melhor?

%

€ Escolhas relacionadas

a Pl precisam ser

fundamentadas pelos

seus planos internos

e pela sua avaliagédo

das oportunidades e
ameacas externas. ))

@*’r

para obter um conjunto de objetivos ‘SMART’, o que geralmente significa
“Especificos, Mensuraveis, Atingiveis, Relevantes e Delimitados no Tempo”
[do inglés, “Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound”]
(embora existam varias versdes alternativas dessa férmula mnemonica).

Assim que estiverem completas, as constataces de sua estratégia de Pl
também devem proporcionar um feedback a seu plano de negdcios, por
exemplo, em termos da sua estratégia de recrutamento. Se sua andlise
constatar que vocé depende de contratados externos para entregar
aspectos essenciais de uma tecnologia cuja popularidade esta crescendo,
sua estratégia de Pl pode levar vocé a considerar trazer esse conhecimento
para dentro da empresa, de forma a manter a propriedade e o controle
sobre aquelas que estao se tornando ‘competéncias essenciais’.

Uma estratégia de Pl também complementa um plano de negdcios ao
definir o investimento que se espera fazer ao criar ativos ‘intangiveis’, nao
fisicos, e os retornos que se espera que esse investimento gere. Ao contrario
dos custos de uma nova unidade e de novo maquinario, por exemplo, os
valores despendidos com P&D e outras formas de desenvolvimento interno
de Pl provavelmente nao estardo visiveis em suas contas. Um documento
de estratégia proporciona um meio de explicar esses investimentos e seus
beneficios aos interessados internos, que nao conseguiriam visualiza-los
em seu balanc¢o patrimonial.

e o fluxo de receita de sua empresa depende de inovacao

tecnoldgica ou criatividade, entdo a Pl estara no coracao de sua

estratégia de negécios. Contudo, o que importa é se certificar de
que detém os direitos de que precisa, em vez de acumular Pls por si
mesmas. Isso se aplica aos tipos de direitos que vocé obtém e o que
eles abrangem.

Obter patentes, por exemplo (pois envolvem a maior despesa de caixa e
sao geralmente consideradas os direitos de Pl mais fortes), depositar
pedidos de patente simplesmente ndo é relevante para muitos tipos de
negocios. Mesmo quando as patentes sustentam seu modelo de negécio,
patentear tudo que inventa ndo necessariamente fara sentido
comercialmente, pois os custos podem rapidamente se tornar proibitivos
(mesmo que vocé ndo possa patentear ou decida ndo fazé-lo, ainda é
prudente manter suas invencdes em segredo).

Quando se trata de Pl, a melhor estratégia é obter o retorno ideal
para seu investimento tomando decisdes bem fundamentadas a
respeito do portfélio de direitos de propriedade intelectual que
realmente precisam ser protegidos, geridos e explorados.

POSSIBILITANDO O SUCESSO COMERCIAL POR MEIO DE SUA ESTRATEGIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL| II/INPI © 2026 |
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1. O papel da Pl em sua estratégia de negocios

Ao tomar decisdes a respeito do que proteger e a melhor forma de fazer
isso, algumas de suas considerag¢des surgirdo de dentro do negocio e outras
de fora. As considerac®es internas tém a ver com pensar em como utilizar a
Pl para auxiliar no alcance de seus objetivos corporativos, como definidos
no préximo capitulo.

As externas, desenvolvidas no restante deste guia, estdo relacionadas a
identificacdo de quais ideias e invencdes estdo surgindo de seu negécio e
podem representar uma vantagem competitiva. Utilizando o mesmo
exemplo de Pl anterior, constata-se que, embora patentes sejam custosas,
€ no minimo razoavelmente simples descobrir quais direitos outras pessoas
jd possuem (ainda que vocé ndo saiba quais sdo, no processo de
desenvolvimento, até que quaisquer patentes relacionadas sejam
publicadas). Uma busca de anterioridade, conforme descrita em nosso guia
de informacdes de PI, pode fornecer as informag¢des externas de que
precisa.

E essa combinacdo de informacdes internas e externas que ajudara vocé a
decidir o valor relativo de prosseguir com um pedido de patente (ou, na
verdade, sobre qualquer protecdo de Pl potencialmente relevante). Também
mostrara se sua invencdo ou criacdo é ou poderia ser uma melhoria em
potencial para os produtos e servicos que ja existem no mercado.

VNI 77777//7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7/7%/7/

O grafico a seguir apresenta um conjunto de perguntas de alto nivel para ajudar a determinar se vocé
deve redigir uma estratégia agora.

Os direitos de

PI (ou segredos
comerciais) sGo
importantes para
a forma como

a empresa faz
negocios?

As questoes

de Pl séio
abordadas de
forma completa

pela estratégia
de negécios da
empresa?

A empresa
ja tem uma
estratégia de
PI?

10 | PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO

Os
concorrentes
jd sdo ativos
em PI?

A empresa
tem uma
compreens@o
detalhada do
que as PIs dos
concorrentes
abrangem?

Quando a
estratégia
de Pl foi
atualizada
pela dltima
vez?

A empresa tem
uma boa viséo
geral de quais
séo todos os
seus ativos de Pl
atuais e futuros?

Os direitos de

Pl representam
um grande
investimento para
a empresa?

A empresa tem
certeza de que
possui os ativos de
Pl corretos para
as necessidades
atuais e futuras?

E necessdrio
levantar
investimento no
curto prazo?
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Planejando sua
estrategia de PI
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2. Planejando sua estratégia de Pl

s direitos de Pl que sua

Qual éa relagéo empresa precisa, e como
correta entre meu eles serdo utilizados para

operar com sucesso, serao deter-
minados pelasuaestratégiadenegdcios.

negocio e as
estrategias [N VOl 1o sua vez, a P que Vocé construir

devera criar novas opor-tunidades que
precisarao ser levadas em consideracao
no planejamento mais amplo.

A primeira vista, pode parecer uma situacdo de quem vem primeiro, 0 ovo ou a
galinha?! Mas é apenas um reflexo do fato de que tanto a estratégia de negdécios
guanto a de Pl precisam interagir para que sua empresa possa ser adaptavel. O que
isso realmente significa é que vocé precisa de um conjunto bem articulado de
prioridades comerciais prospectivas para ser o pano de fundo a frente do qual podera
tomar boas decisdes relacionadas a PI.

A mensagem mais importante que deve ser incorporada a sua
estratégia de negdcios é que a Pl deve ser vista como um potencial
ativo, ndo simplesmente um custo. Conforme explicado na se¢do
anterior, é um investimento que a empresa faz no longo prazo: apenas
ndo é visivel no balango patrimonial da empresa.

Muitas estratégias de Pl que vocé pode adotar fardo verdadeira diferenca
para a receita e o lucro liquido de sua empresa. Na maioria das empresas,
a maior diferenca que a Pl bem gerida faz é que ela protege a vantagem
competitiva, permitindo, assim, vender mais produtos e servicos com
margens melhores. As vezes, ter um plano em vigor para gerir a Pl
resultante é uma exigéncia para se obter financiamento e/ou empréstimo
para atividades de inovacao.

Vocé também pode fazer negécios com sua Pl. Vocé pode descobrir, por
exemplo, que sua tecnologia se aplica a mercados onde vocé nao tem
intencdo de operar, caso em que podera licencia-la para outras empresas.
Por outro lado, conforme seu negdcio cresce, pode haver oportunidades
de obter vantagens fiscais em algumas jurisdi¢des. Consulte APEX IP
Group para obter ajuda de profissionais e mais detalhes.

As empresas estao reconhecendo cada vez mais que o valor do negocio
ndo esta em ativos tangiveis, como o imobilizado, mas em ativos
intangiveis, como marcas, dados, know-how e segredos comerciais. A
mudanca em termos de valor exige uma mudanca na estratégia e na
gestao. Existem muitas consultorias que ajudam empresas a desenvolver
e alinhar suas estratégias de Pl com as estratégias mais amplas de
negocios no médio e longo prazos. A gestdo estratégica de ativos
intangiveis destina-se a ajudar empresas a fortalecer sua posicdo de
mercado, melhorar a gestao de riscos e alavancar o valor de seus ativos
intangiveis. Dessa forma, as empresas podem criar uma vantagem
competitiva solida para turbinar o crescimento do negécio e as
oportunidades de expansao.

12 | PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO



Quem deve ficar
responsavel pela

minha estratégia
de PI?

T

€ Néo existe pessoa

certa ou errada para

liderar sua estratégia

de PI, desde que seja

sénior o suficiente

para engajar toda a
empresa. )

ependendo da natureza de suas operacdes e da estrutura e

maturidade de sua organizacdo, sua funcdao de Pl pode se

encontrar em varios lugares diferentes. O importante é que
alguém em um cargo interno sénior possa atuar como ‘Defensor da PI'
e trabalhar com o restante da empresa para elaborar, disseminar e
atualizar a estratégia.

A elaboracdo e manutencao da estratégia nao é algo que possa ser
delegado com seguranca a qualquer pessoa externa a empresa. Isso vale
tanto para Pl quanto para qualquer outra area. Em especial, ao mesmo
tempo em que € importante ter relagdes sélidas com seus agentes de P,
advogado e gestor especializado em PIl, que podem dar orientacdes
valiosas a sua empresa, nao € razoavel esperar que nenhum deles
determine o que é melhor para o negécio como um todo. Pelo contrario:
se vocé tiver uma estratégia solida, tera condicdes de dar aos consultores
externos uma ideia clara da dire¢do que deseja seguir - o que permitira
dar a eles aquilo de que mais precisam: boas informacgdes!

Em uma pequena empresa ou startup, geralmente faz sentido que o
Diretor-Gerente ou o Diretor-Presidente lidere o desenvolvimento de
estratégias, incluindo a estratégia de Pl. Se sua empresa for um pouco
maior e de natureza muito técnica, é provavel que fiqgue com o Diretor de
Tecnologia ou equivalente. Se sua empresa depender de Pl e for
substancialmente maior, podera ter seu préprio advogado ou gestor de
Pl, que naturalmente se tornara a pessoa adequada para tratar de
questdes rotineiras de direitos de PI.

As vezes, o Diretor Financeiro podera se ocupar das informacdes de PI.
Em principio, ndo ha nenhum problema nisso, desde que o Diretor
Financeiro esteja adequadamente convencido do papel da Pl como
instrumento estratégico, em vez de simplesmente uma despesa,
conforme explicado na sec¢do anterior.

Quem quer que seja responsavel pela estratégia precisa se encarregar
de educar todos os funcionarios a respeito da politica de Pl da empresa
e do papel essencial que ela desempenha no sucesso do negécio.
Conforme discutido em mais detalhes nos outros guias desta série, essa
mensagem também deve ressaltar a importancia das informacdes
confidenciais, garantindo que seus segredos valiosos sejam guardados
somente por Vocé.

Se a cultura de sua empresa aprecia a importancia da Pl para o sucesso
de seu negdcio, € muito menos provavel que encontre problemas em
areas como divulgacao de uma invencao, ‘vazamento’ de informagdes ou
estratégia de marketing.
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2. Planejando sua estratégia de Pl

X esenvolver uma estratégia €€ Assim como o
Quem prECISO de Pl é um trabalho de Compromisso da
envolver no equipe, pois ela € alta administragéo,

. desenvolvida e utilizada por muitas vdrias equipes devem
dESEI:IVOIVlmentg areas diferentes do negédcio. O estar dirqetcllomente
da minha estraté- processo de criar e implementar a envolvidas no
gia de PI? estratégia também gerara maior desenvolvimento da

compreensdo em toda a empresa. estratégia de PI.))

Seguem algumas pessoas que vocé
deve envolver internamente e
como elas poderao ajudar.

Além de garantir que os objetivos gerais da empresa estejam representados
adequadamente, o que deve ser assegurado pelo envolvimento direto da
alta administracao, ha quatro areas principais relevantes para a maioria das
empresas para as quais as informagBes provavelmente serdo
particularmente Uteis:

1 as pessoas mais préoximas da criacao dos ativos de PI;
L)

as pessoas que os entregam aos clientes na forma de
produtos e servigos;

3. as pessoas que os comercializam e vendem; e

o corpo gerencial e administrativo que decide sobre os
rumos da empresa

Embora os ‘inventores’ sejam tipicamente associados a atividades
convencionais de pesquisa e desenvolvimento, os criadores de ativos de Pl
podem estar em varios lugares: podem ser codificadores de software,
artistas graficos, chefes de desenvolvimento ou escritores. Assim que tiver
entendido como a gama de ativos de Pl pode ser diversa, vocé podera
encontra-los em varias fun¢des comerciais (pode ser que informacgdes
disponiveis no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
sejam Uteis nesse sentido).

Sua estratégia precisa levar em consideracdo as novidades em que elas
estao trabalhando e as oportunidades que elas veem para melhoria do
negdcio. Mais importante, vocé precisa considerar como novas invencdes
sdo captadas e avaliadas. Formas de fazer isso sao abordadas em mais
detalhes em outro desses guias - Criando Ativos Comerciais a Partir
de Suas Ideias.

N

Também ¢é importante engajar as pessoas responsaveis pelas
questdes operacionais, pois as ideias de ganhos nos processos e de
eficiéncia normalmente vém daqueles mais bem posicionados para
observar oportunidades de aprimoramento. Isso podera levar a
identificagdo de segredos comerciais, desenhos industriais
aprimorados, novos materiais protegidos por direitos autorais e até
\_mesmo invencdes patenteaveis. Y,

KO,
4
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O terceiro grupo &, de certa forma, o mais importante de todos, pois sdo
seus olhos e ouvidos no mercado. O feedback dos clientes é uma
informacao vital para compreender onde se encontram oportunidades
para melhorar ou expandir a oferta existente, onde vocé pode estar
perdendo em relagdo a concorréncia direta e onde ha vantagens que
precisam ser melhor protegidas no longo prazo - o que pode envolver
obter direitos de Pl, como marcas registradas, para abranger novos
pedidos de patente e territdrios.

Embora esse tipo de abordagem deva detectar os principais aspectos da
criacao, entrega e venda de Pls, vale a pena pensar que as Pls podem ser
desenvolvidas em muitos lugares diferentes dentro da empresa. Por
esse motivo, educar os funcionarios a respeito da natureza das Pls e a
contribuicdo que podem trazer pode ser muito benéfico.

RESUMO 7 7 00007

O resumo a seguir pode ajudar a esclarecer a relacdo bidirecional entre seu plano de negécios e o
desenvolvimento de uma estratégia de PIl. As setas indicam quais desses exercicios geralmente
‘tomam a frente’ ao determinar o contetdo e a direcao.

Define os objetivos gerais

Prioriza essas novas oportunidades em
linha com os objetivos comerciais

Define planos de expansao

Define, em Ultima instancia, a prioridade
e o orcamento disponivel
para investimento em PI

Mostra qual Pl é necessaria para
apoiar os objetivos

Indica novas oportunidades de ob-
ter vantagem competitiva

Mostra as implicacdes dos planos de
expansao e das necessidades de recur-
sos relacionados em termos de Pl

Mostra a contribuicdo da Pl para o
valor e o desempenho do negécio
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Por onde devo
comecgar?

€C Boas estratégias
frequentemente
comegcam com uma
avaliagdo clara dos
ativos que vocé ja
possui. Eles podem
ndo ser todos Pls -
ainda! )

Elaborar uma estratégia de Pl pela primeira vez pode parecer uma
tarefa intimidante, mas se assemelha a outros exercicios de
planejamento de negécios em muitos aspectos. E Gtil aborda-la de
maneira estruturada; vocé pode fazer isso em trés etapas principais.

1 Geralmente, a primeira etapa sera obter a ideia mais precisa
°

possivel de todos os ativos intangiveis que vocé possui e utiliza.

Mesmo se vocé ja estiver criando um portfélio de Pl, esse exercicio ndo deve
se limitar a simplesmente contar os instrumentos de Pl formais e registrados
que possui - de outra forma, vocé perdera oportunidades de identificar
outros ativos intangiveis que podem ser comercializados e/ou protegidos
mais fortemente por meio de direitos formais de PI.

Idealmente, comecara com um exercicio que sera um diagnostico de Pl ou
uma auditoria de Pl completa (conforme explicado em outro guia desta
série - Utilizando Todos os Seus Ativos Valiosos da Melhor Maneira Possivel).
Os servicos prestados por uma consultoria podem ser Uteis para
compreender todos 0s seus ativos: mesmo se seu negocio for relativamente
jovem, e ainda ndo estiver em operacao, vocé provavelmente ficara surpreso
com quantos tipos diferentes de ativos intangiveis podera descobrir.

2 Em seguida, vocé precisa realizar uma analise do que tem e do
°

que nao tem, da forma mais imparcial possivel, e comparar o
que descobrir com os objetivos gerais de seu negdcio.

Vocé estatentandoidentificartanto aslacunas quanto asvulnerabilidades
na protecao de Pl dos ativos intangiveis que acredita que sua empresa
precisa, e determinar também as areas que exigem menos foco no
momento atual. Nessa etapa, também é importante avaliar se a Pl
identificada é essencial para suas operacdes; tem potencial para ser,
mas ndo € no momento porque requer mais investimento; ou se nao
esta realmente sendo utilizada (pode ser resultado de um projeto
malsucedido, uma tecnologia que foi substituida ou um nome que vocé
parou de utilizar).

Quando sua analise tiver determinado quais Pls possui e
quado importantes elas sao, vocé tera condicdes de comecar

a elaborar o documento em si, que definird as acdes que
pretende realizar.

Vocé pode considerar que é melhor definir seus objetivos primeiro,
antes de determinar em mais detalhes como eles serao atingidos (que é
0 nucleo da estratégia). Quando esses objetivos estiverem claros, um
programa de acao podera ser construido e os custos estimados. O
quanto a Pl é central ou essencial para o negécio determinara qual deve
ser o plano de a¢ao para ela (Figura 1).
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3. Redigindo sua estratégia de Pl

N

0

[

=
o
g O desenvolvimento adicional E necessario desenvolver
o de produtos é necessario? Seu ainda mais o produto? Seu
b= entendimento das necessidades do conceito sobre a necessidade
QE’ mercado esta correto? Vocé pode do mercado esta correto? Vocé
S licenciar ou vender a Pl e/ou promover poderia licenciar ou vender a Pl
° a transferéncia de tecnologia para para outra empresa que possa
= outra empresa que poderia explora-la explora-la de forma mais eficaz?
a de maneira mais efetiva?
)
T
[e)
T
()
T
[0
2
= Vocé d idad
g ocoi:e i de'?: n:ceSSI ades A principal prioridade
2 e )

vde ::‘ alrceiro externoi o financiamento e/ou

7 busc:\r Sll).l orte financeiro :o empréstimo no mercado

o e —. ba:cér'o ou agéncias de financeiro - vocé reservou o

5 : . 10 od agencl suficiente para entrega-la e

desenvolvimento para completar A_la2
= . . protegé-la?
seu projeto? Deve considerar
licenciar ou vender o que possui?
Menos Mais

Relevancia da Pl para os fluxos de receita atuais

Figura 1. Desenvolvendo uma estratégia de Pl

Assim que souber se uma Pl é fundamental para seu negdcio ou ndo, em termos de sua
relevancia para os atuais fluxos de receita, podera decidir se o melhor procedimento é protegé-
la, buscar financiamento, realizar o desenvolvimento do produto ou avalia-la para uma possivel
venda ou licenciamento.
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Como uma analise
SWOT funciona

com a PI?

T

€€ A andlise SWOT

proporciona uma boa

forma de garantir

que vocé leve fatores

internos e externos

em consideragdo em
sua estratégia. J)

Uma analise STEP
ou PEST pode
ajudar com minha

estratégia de PI?

WOT significa “Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats”

[“Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameacas”]. E uma

excelente forma de ver sua Pl por meio de uma lente que olha para
suas qualidades inerentes, bem como seu posicionamento no mercado
mais amplo.

Os (Pontos Fortes) sdo uma questao interna. Eles ddo a oportunidade de considerar
0 que é bom a respeito de sua Pl da forma como esta atualmente. A andlise deve ser
feita dentro do contexto do negdcio - o que ela permite que a empresa faga, ou faca
melhor, do que faria de outra forma?

Os (Pontos Fracos) também sdo internos. Levam vocé a pensar em areas para
melhorar em seu portfélio de Pl. Ha dreas nas quais seus produtos ou servigos estao
atualmente desprotegidos? Ocorreram vazamentos de informag&es confidenciais?

As (Oportunidades) olham para fora de sua organizacdo para considerar quais
novos usos pode haver para sua Pl, enquanto as (Ameagas) perguntam: quais
desdobramentos podem ocorrer no mercado que a comprometeriam? Em
ambos os casos, essa analise ajuda a ser especifico, por exemplo, ao relacionar
ameacas a concorrentes ou assuntos especificos (se quiser ter um olhar mais
‘macro’ dos problemas, uma andlise STEP é uma forma melhor de fazer isso,
conforme explicado na se¢do a seguir).

Normalmente é Util dispor essas secdes em uma grade 2x2, pois 0s pontos
fortes que encontrar, naturalmente, tendem a ajudar a considerar onde pode
haver um ponto fraco. Da mesma forma, notar a presenca de oportunidades

frequentemente leva aidentificacdo de ameagas. A principal técnica, no entanto,
é simplesmente ser o mais honesto e objetivo possivel em sua avaliacao.

odo negdcio opera em um mercado, e cada mercado esta sujeito

as suas proprias pressoes ou forcas. Ha varios modelos, que

podem ajudar vocé a considerar aqueles mais relevantes para
sua prépria situacao, mas uma analise STEP é uma técnica popular e
util para considerar o ‘quadro geral'.

— STEP significa fatores “Sociais, Tecnolégicos, Econémicos e Politicos”
—— [“Social, Technological, Economic and Political’]. E comumente utilizada
— para andlises de mercado em nivel macroeconémico e proporciona
STep uma boa forma de garantir que sua estratégia ndo deixe de levar em

conta tendéncias mais amplas que podem abrir novas oportunidades
para sua Pl - ou torna-la redundante. Ao entrar em novos mercados,
vocé pode descobrir que ha grandes diferencas em todos ou

8 quaisquer fatores STEP que precisarao ser considerados.

&= Fatores sociais sdo os temas e tendéncias culturais que podem
2 tornar os clientes mais ou menos receptivos a seus produtos.
atores o .
sociais Por exemplo, a populacao idosa coloca novas demandas para

a prestacdo de servicos de saude; isso é uma ameaga ou uma
D E oportunidade para seu portfélio de PI?

Fatores tecnoldgicos incluem niveis e taxas de adocdo de dispositivos

%t e sistemas (como a Internet das Coisas ou 0 desenvolvimento de
atores A o N : ~ . »
tecnolégicos | inteligéncia artificial) e serdo considera¢des muito importantes, ndo
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3. Redigindo sua estratégia de PI

apenas para qualquer empresa que trabalha em areas como
produtos eletrénicos de consumo, mas também para
empresas que dependam da venda de produtos e servicos
por meio de smartphones - isso pode determinar se sua Pl
pode ser utilizada pelos clientes.

€CA anadlise STEP
proporciona uma
forma conveniente
de pensar a respeito
do cendrio ‘geral’
em que sua Pl
precisa obter
sucesso. )

Os fatores econdmicos incluem aspectos como taxas de
[O:l crescimento econémico (PIB), taxas de juros, taxas de cambio e
niveis de inflacdo. Além de ser aplicada em um nivel
macroeconémico, os dados econdmicos de mercado podem
frequentemente ser considerados de forma Util em nivel setorial.
Eles fazem uma diferenca bastante substancial em quao atrativo
um novo mercado pareceser e, portanto, qual tipo de investimento
dePlénecessarioeque provavelmentedararetornossignificativos.

4.
Fatores
econdmicos

Os fatores politicos ndo se estendem somente a areas do mercado
m em que os governos tendem a ter uma influéncia direta (como
. saude e educacao), mas também a estrutura juridica geral dentro
:ﬂfﬁgfgs da qual as empresas operam e quaisquer altera¢des futuras. O

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) ou a Associacdo de Nac¢oes
do Sudeste Asiatico (ASEAN) sdo exemplos nos quais os sistemas
de PI evoluiram em diferentes velocidades e existem algumas
diferencas significativas entre os paises dos respectivos blocos
onde as empresas podem fazer negécios, que precisarao ser
acomodados. As vezes, as pessoas incluem um ‘L de Legal' nessa
férmula mnemonica (e a transformam em ‘SPELT’).

primorando seu trabalho

de analise, os objetivos

sdo as metas que vocé
define para o periodo de seu
plano. Quanto mais atuais,
melhor - e a férmula mneménica
‘SMART' oferece um conjunto util
de diretrizes. A versdao mais
comum é utilizada aqui para ilustrar, mas vocé pode adapta-la para se
adequar as suas necessidades e preferéncias.

(A andlise STEP
proporciona uma
forma conveniente
de pensar a respeito
do cendrio ‘geral’
em que sua Pl
precisa obter
sucesso.))

Como construir
um conjunto de

objetivos de PI?

S (specific) de Especifico. E importante garantir que os objetivos
definidos sejam inequivocos. Se considerar importante expandir
- sua protecao de marca registrada para mais trés paises no préximo

1 F ano a fim de acompanhar as aspiracdes de expansdao das
- exportacbes de sua empresa, entdo esse € um objetivo adequado.

SMART
« ESPECIFICO

-MENSURAVEL| M de Mensurdvel. Deve ser possivel para todos na empresa

* ATINGIVEL . . . N
-RELEVANTE | determinar quais objetivos foram de fato atingidos. Contudo,
* LIMITADO NO .. .
TEMPO nem todos os objetivos devem ser necessariamente uma

simples contagem de direitos de Pl necessarios. Por exemplo,
se houver uma atividade intensa de P&D, pode definir prazos
para a rapidez com que novas invenc¢des serdo analisadas, ou
o porcentual a respeito do qual é razoavel esperar que surja
algo patenteavel.
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A de Atingivel. Garantir que os objetivos sejam atingiveis requer um
conhecimento especifico razoavel do sistema de PI, principalmente
com relacdo ao tempo que se leva para atingir alguns tipos de
protecdo. Também é importante compreender quanto algumas
atividades provavelmente custardo e avaliar sua viabilidade em
relacdo a seus orcamentos.

R de Relevante. £ onde a interacio com o plano geral de negdcios
da empresa sera mais importante. Nao se ganha muito ao definir
um objetivo para expandir as classes protegidas por suas marcas
registradas se a empresa provavelmente ndo precisara delas no
futuro préximo (principalmente porque marcas registradas podem
ser contestadas por ndo utilizacdo). Da mesma forma, pode nao
fazer sentido, do ponto de vista comercial, patentear cada invencao,
principalmente aquelas que ndo sao facilmente reproduzidas por
“engenharia reversa” ou podem ser protegidas por segredos
comerciais.

T de Limitado no Tempo. Os objetivos ndo serdo mensuraveis se
nao forem definidos prazos para que sejam atingidos, entdo é
essencial especificar prazos nos quais passos especificos precisam
ser dados. E melhor que ndo sejam todos de curto prazo (do
contrario, seu plano sera mais tatico do que estratégico) ou todos de
longo prazo (do contrario, havera menos motivacao para que a
implementacao comece imediatamente). Ter objetivos limitados no
tempo também é muito Util para fins de orcamento.

odo plano de PI precisa de uma secao que responde a pergunta
Como transformo ‘como vou atingir os objetivos que defini?’. Chame como quiser

meus ObjEtiVOS e - estratégia, abordagem, métodos ou outro nome - essa secdo é
. Zqe o elo que une os objetivos e sua analise. Isso, por sua vez, direcionara
minha analise em

- o programa de atividades que vocé criar.
um plano de acao?

Nao ha féormula definida para responder ‘como’, pois 0s passos que
vocé dara variardo substancialmente dependendo da maturidade, da

area de operacdo, do tamanho e dos orcamentos de sua empresa.
Também dependerd da cultura e do apetite por risco de sua
organizacao e de seu ‘histérico’ com a Pl.

€€ Ao redigir seu

programa, ndo se A titulo de exemplo, quando uma possivel infracdo é identificada, alguns

esqueca de mostrar preferem uma abordagem litigiosa muito direta, enquanto outros

a geragdo de re‘:-(':"ta preferem resolver as coisas por meio de negociacdo comercial, quando
que espera facilitar ——

ou proteger com as
medidas de Pl que Contudo, ao definir seus objetivos, é importante ser realista,
Propuser.yy  principalmente em termos de recursos internos e externos disponiveis e
dos aspectos que vocé pode direcionar e influenciar. Se sua estratégia
envolver a obtencao de direitos adicionais, por exemplo, é importante
considerar que tipo de apoio extra sera necessario para conquista-los -

e de onde se espera que esse apoio venha.
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3. Redigindo sua estratégia de PI

Por ultimo vem o programa em si. Da mesma forma que os objetivos aos
quais ele da suporte, o programa deve ser especifico a respeito do que
vocé pretende fazer e quando. Ele sera sustentado e justificado pelo
restante de seu plano. Tdo importante quanto, o programa deve ser
priorizado de forma que vocé se concentre nos aspectos que sua analise
confirmou serem os mais cruciais.

O custo do programa deve ser cuidadosamente calculado, de forma que
vocé possa utiliza-lo como dado para o calculo do orcamento. Contudo,
para funcionar da melhor forma possivel como ferramenta estratégica,
também deve mostrar o que vocé pretende obter em retorno. Se a Pl a
ser desenvolvida e protegida destina-se a gerar renda por si prépria (por
exemplo, por meio de licenciamento), sustentar a geracao de receita por
meio da expansao das vendas ou o desenvolvimento de novos produtos,
ou a ser utilizada para sustentar uma exigéncia comercial para futuros
investimentos, o plano deve declarar isso - é uma 6tima forma de
mostrar uma conexao direta entre os ativos de Pl e o valor do negécio.

O RESUMO 0000000007777

A lista de verificacdo a seguir pode ajudar a pensar que elementos provavelmente serao os mais
importantes ao desenvolver sua prépria estratégia de PI.

Capacidade Area de

de Inovacao Tecnologia
O que vocé esta \ / Seus mercados tém
inventando ou alta rotatividade?
criando?

L, . O que seus clientes
O que vocé poderia Estgatﬁgla querem?
e

inventar ou criar?

/ N

Recursos Cenario

Financeiros Competitivo
Pelo que vocé pode Qual é a intensidade de
pagar? sua concorréncia?
E necessario levantar O que seus concorrentes
mais capital para suas estao desenvolvendo?
necessidades de Pl e
inovacao?
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Colocando sua estratéegia
de Pl em pratica
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4. Colocando sua estratégia de Pl em pratica

e as prioridades identifi-cadas

Como fa CO para em sua estratégia de Pl tiverem

engaja g tod 0OS 0OS sido definidas objetivamente,

: 2 sua légica deve ser clara. Contudo,
enVOIVIdOS' ter um plano sensato nao basta por

si s6; vocé precisa do engajamento
de suas partes interessadas para
implementa-lo adequadamente.

Esse engajamento é necessario em todos os niveis do negocio. Por exemplo, se
os membros da equipe que estdo criando sua nova Pl (ou Pl em potencial) ndo
estiverem cientes de sua natureza confidencial ou ndo souberem que a copia
precisa ser evitada, seus direitos poderdo ser perdidos ou comprometidos.

Damesma forma, se os administradores seniores ndo valorizarem a importancia
dos direitos de PI, vocé se vera um passo atras, falando de faturas de servicos
juridicos, quando o que vocé realmente quer discutir é o préximo investimento
em Pl.Seu plano deve ter definido umaboa base para estabelecer o engajamento
a0 conectar a estratégia de Pl de forma muito préxima aos objetivos de sua
empresa. Contudo, vocé precisard mostrar que seu plano de acado resulta em
beneficios comerciais quantificaveis, e eles devem ser expressos em termos
comercialmente relevantes.

N

/Conforme explicado no capitulo anterior, os direitos de Pl valem
pouco ou nada se ndo levam a uma vantagem competitiva. E por isso
que vocé deve conectar a estratégia a seus produtos e servicos e aos
objetivos que estabeleceu para eles. Vocé precisa demonstrar como
sua Pl sustenta seu modelo de negécios ao ajudar vocé a conquistar
mais clientes ou ganhar mais dinheiro. Isso coloca a Pl em seu

contexto adequado - um facilitador comercial.

\- J

1 Como muitos dos beneficios derivados da PI levarao tempo para

® se concretizar (principalmente se, por exemplo, sua estratégia
incluir patenteamento), normalmente é Util ter um ou dois ‘ganhos
rapidos’ para o capital de giro, que podem ser demonstrados por
meio da implementa¢ao bem-sucedida de sua estratégia.

2 A adesdo frequentemente melhora quando seus funcionarios
- podem ver que ha algo na estratégia para eles. Vale a pena
considerar um esquema de recompensa de funciondrios como
incentivo para se tornar criativo, relatar o que tem sido
desenvolvido e cooperar com a adogao de boas praticas.
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€€ Sua empresa
normalmente se
relacionara melhor
com a Pl como um
investimento (em
vez de custo) se vocé
demonstrar sua
ligacdo com a receita
e a lucratividade. )



O que devo fazer

enquanto
‘defensor da PI'?

T

CC Garantir que seus
segredos comerciais
permane¢am
confidenciais
provavelmente serd
uma drea importante
da responsabilidade
de um defensor da

Pl. 9y

omo todos os outros aspectos da PI, ndo existe uma regra Unica a
respeito do que significa ser um defensor da Pl na empresa.
Contudo, essas diretrizes gerais serao aplicaveis em muitos casos.

Um Defensor da Pl oferece um primeiro ponto de contato visivel para
quaisquer duvidas internas sobre PI. Assim, vocé precisara acompanhar
seu portfélio de direitos existentes (pode usar softwares e/ou consultores
externos para ajudar a fazer isso). Vocé estara intimamente conectado
aos novos materiais que estdao sendo produzidos em sua empresa e
tomara decisdes a respeito do que precisa ser protegido e como. Isso
pode envolver a realizacao de auditorias de Pl periddicas.

Vocé deve estar na linha de frente de quaisquer discussdes a respeito do
licenciamento dos direitos de Pl de sua empresa (internas ou externas) e
ser o primeiro a saber se ha alguma suspeita de infracdo - seja sua
empresa a acusadora ou a acusada! Para minimizar esses riscos, vocé
devera monitorar a atividade de Pl de seus concorrentes e garantir que
os funcionarios entendam que as necessidades de Pl de outras pessoas
também precisam ser respeitadas.

Como Defensor, vocé deve assumir um papel pratico na confirmagao de
que os procedimentos corretos estdo sendo seguidos. Por exemplo, se
seu negocio utiliza cadernos para registrar novas ideias, as melhores
praticas ditam que eles devem ser inspecionados periodicamente,
rubricados e datados caso precisem ser utilizados como evidéncia. Isso
pode envolver treinar os funcionarios a respeito de boas praticas de PI
para que saibam o que se espera deles.

Vocé também tera um papel importante na garantia de que informacdes
secretas permanecerdo secretas. E provavel que isso tenha dimensdes
internas e externas. Funcionarios que ficam cara a cara com os clientes,
como vendedores, precisarao saber o que estao autorizados a divulgar
ou ndo em conversas ou apresentacdes de venda (essa é uma forma
comum de os concorrentes obterem ideias a respeito de suas intencdes
e poderem ‘desviar’ ou burlar o que vocé esta planejando). Da mesma
forma, publicacGes, blogs, artigos na internet, boletins informativos e
outras iniciativas de marketing precisam ser ‘perspicazes em Pl' -
principalmente se as patentes forem importantes para seu negocio (a
publicagdo prematura significa que sua prépria ‘anterioridade’ impedira
que vocé obtenha protecao).

Vocé também pode precisar garantir que, quando houver conversas
confidenciais com fornecedores, parceiros ou clientes, os direitos
precisam, em primeiro lugar, ser protegidos adequadamente por um
acordo de confidencialidade (NDA). Hd uma ampla gama de acordos
contratuais que podem ter uma dimensdao de Pl e requerer sua
supervisao - como contratos de pesquisa, acordos de colaboracao,
contratos de distribuicao, licencgas e transferéncias de materiais.
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4. Colocando sua estratégia de Pl em pratica

. - aconselhavel documentar os CCEmbora uma
Preciso principios de Pl mais politica de Pl possa
implementar uma importantes para o negécio. O ser um ‘exagero’

roe nivel de detalhamento exigido sera para uma empresa
pOIltlca de PI? determinado pelo tamanho da muito pequena, é
empresa, tipo de atividade e pela um recurso vital
quantidade de informacdes Pt R

comercialmente sensiveis utilizada. maiores e voltadas
para P&D.Y)
Em empresas de qualquer tamanho,
€ sempre aconselhavel garantir que os contratos de trabalho estabelecam
claramente o que é esperado de seus funciondrios em termos de
manutencao da confidencialidade do desenvolvimento tecnolégico e do
know-how associado a tecnologia e ao compartilhamento de informac&es a
respeito de invengdes ou criagdes. Normalmente é Util definir o que vocé
quer dizer com Pl e atribuir as responsabilidades claramente, mesmo se
duplicarem o que menciona a lei (por exemplo, o fato de que os direitos
autorais sobre novos materiais serdo de propriedade da empresa, ndo do
individuo) e as normativas infralegais relativas ao direito de propriedade
intelectual. Em uma empresa pequena que nao é altamente técnica nem
inovadora, isso deve bastar.

Quando um negdcio comeca a crescer, € frequentemente Util estabelecer as
melhores praticas de forma mais clara e explicita e dar exemplos que sejam
diretamente relevantes para suas atividades. Isso é frequentemente atingido
por meio da apresentacdo do manual do funcionario. Diferentemente de
um contrato de trabalho (que pode ser arquivado e esquecido até que surja
um problema), um manual deve proporcionar um ponto de referéncia
conveniente para os funcionarios caso tenham qualquer ddvida a respeito
de como lidar com uma situacao especifica.

No caso de empresas que lidam com materiais sensiveis e conhecimento
tacito, altamente inovadoras ou simplesmente maiores, o melhor curso de
acao é ter uma politica especifica dedicada as questdes de Pl e conhecimento
ndo passivel de propriedade intelectual. Uma politica reforcara assuntos
gerais como disposicbes de confidencialidade, mas também contera
instrucdes especificas a respeito (por exemplo) de divulgacdo de invencdes
e estabelecerd quais verificacbes devem ser feitas para investigar a
‘anterioridade’ para priorizar pedidos de patente de Pl e de outros
instrumentos de direitos de propriedade intelectual, minimizando riscos de
infragdo.

Precisara haver documentacao adicional para dar suporte a politica. Ela
pode incluir formularios de proposta de invenc¢des, reconhecimento de
inventores, formularios padrdo de cessao, relatérios situacionais e resumos
bibliograficos. Além de tornar os procedimentos internos compativeis mais
faceis de seguir, esses documentos podem ser muito Uteis ao responder a
solicitacdes de informacdes por parte de membros do conselho e
investidores.

Vocé pode encontrar mais informacdes sobre todos esses aspectos em um
guia separado desta série - Gerenciando Seus Ativos Mais Valiosos.
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Como manter
minha estratégia

de Pl relevante e
atualizada?

T

¢CUma vez que vocé
tenha sua estrutura
de suporte a
propriedade
intelectual
estabelecida para
0 seu modelo de
negacio atual, vocé
pode considerar
como amplid-la. ))

@‘*t

a mesma forma que sua estratégia de negdcios precisa ser

atualizada para refletir desdobramentos internos e externos,

sua estratégia de Pl deve estar continuamente voltada para
dentro e para fora para ver se é necessario modifica-la e adapta-la,
procurando novas oportunidades de influenciar a receita e o lucro
positivamente.

Novas possibilidades técnicas frequentemente sao um motor de
mudanca. Para dar um exemplo O&bvio, tendéncias ‘macro’ que
possibilitaram a producdo de dispositivos menores e conectados com
maior capacidade estao entrando na maioria dos setores. Elas podem
ter implicagdes no estilo, no conteddo, na funcionalidade técnica e na
gestdo de marca, e cada um desses aspectos pode ser protegido por
direitos de PI. Contudo, também podem levar vocé a sair do escopo de
sua prote¢do atual (por exemplo, caso tenha o desenho industrial
registrado de um produto, ele ainda se aplicara ao novo formato que
agora vocé pode produzir?).

Como essas tendéncias podem ter alta rotatividade, acompanhar o que
acontece com seus concorrentes é vital, e sua estratégia podera precisar
se adaptar para levar em consideracao o que vocé descobrir.

Utilizar servicos de ‘monitoramento’ de Pl (explicados em mais detalhes em
outro guia Conhecendo a Concorréncia) € especialmente importante em
cenarios técnicos altamente competitivos e pode ajudar a prever ameacas
e oportunidades. Eles podem ser um indicador Util para dizer quais de suas
familias de ativos estao gerando mais valor e o que isso deve significar para
sua estratégia de desenvolvimento de produtos/servi¢os. Também podem
ajudar a identificar possiveis infracoes.

Quando dominar o uso da Pl para sustentar seu modelo de negdcios
atual, vale a pena considerar novas formas de obter valor a partir dela.
Por exemplo, vocé pode identificar usos para sua tecnologia em novos
setores ou lacunas em novos mercados geograficos que podem ser
abordados.

Como explica o guia desta série Tornando-se Global, ha muitas formas
de explorar oportunidades como essas.

O licenciamento de propriedade intelectual € uma opgdo que vale muito a pena
considerar, pois reduz significativamente o investimento de capital necessario

(especialmente se comparado a criacdo de um novo negocio) e oferece uma
maneira de se beneficiar da presenca no mercado de um agente ja estabelecido.

Vocé também pode dividir seus direitos de PI por territério, pedidos de
registro, produtos e periodos, assim como incorporar critérios minimos
de desempenho, todos valiosos para a gestao de riscos.
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4. Colocando sua estratégia de Pl em pratica

i o mercado globalmente €€ Ndo se esqueca
Quais outros conectado de hoje, é de incluir em sua
pontos preciso especialmente importante estratégia a forma

2 ) que seus planos de implementacao como vocé coloca
considerar: ndo negligenciem a importancia de a marca em seus

suas marcas. Elas proporcionam produtos e servigos,

para defender
sua reputacdo no
mercado. ))

um meiode‘colher’'aboareputacao
que se acumula com o tempo em
seus produtos e servigos, mas € suscetivel a imitagao.

As marcas atuam como um ‘atalho’ que ajuda os clientes a identificar os produtos ou
servicos que querem comprar. Se a experiéncia do cliente for boa, essas qualidades
positivas serao associadas com a identidade da marca com o passar do tempo. A
identidade, por suavez, esta relacionada a‘aparéncia e sensacao’ gerais de uma marca,
e pode ser composta de um conjunto complexo de bens complementares.

No entanto, o meio mais facil de proporcionar protecdo a maioria e
desses bens é usando marcas registradas, que dao suporte ao ativo @*
central (nome e/ou logotipo). =

As marcas registradas devem ser adotadas para dar suporte a estratégia
geral de vendas e marketing da empresa. Se a marca ‘se estica' para
abranger novos produtos, pode ser necessario adicionar outras classes;
se seus produtos forem vendidos em novos mercados geograficos, entdo
0 escopo de protecdo precisa ser ampliado de outras formas. Também se
deve tomar cuidado para proteger outros ativos intangiveis que possuam
suas marcas, de forma a garantir que terceiros ndo obtenham direitos
antes de vocé e gerem confusdo no mercado. Esses ativos podem incluir
nomes de dominio e nomes de contas em midias sociais (por exemplo,
um nome de usuario no Twitter, contas no Facebook, LinkedIn e Instagram
ou um canal no YouTube).

No entanto, as marcas também precisam responder a mudancas nas
preferéncias dos clientes e a tendéncias do mercado. Embora os nomes
possam ser duradouros, os logotipos frequentemente precisam ser
renovados periodicamente e podem facilmente sair do escopo de
qualquer protecdo de marca de imagem associada obtida. E preciso haver
um dialogo regular entre as equipes de Pl e de vendas - supondo que
sejam pessoas diferentes - para prever e lidar com essas situacdes.

Por fim, é importante monitorar o mercado em busca de produtos
falsificados. Eles ndo respeitardo os direitos de suas marcas e estao
simplesmente tentando lucrar com sua reputa¢do, mas podem fazer isso
vendendo produtos de qualidade inferior. Dependendo dos setores em
que vocé opera, eles podem ndo apenas prejudicar seus lucros, mas
também fazer mal a salide e ao bem-estar de seus clientes.

As marcas registradas proporcionam varios direitos efetivos para impedir
aimportagdo e a venda de copias ndo autorizadas e produtos falsificados
- mas apenas nos territérios em que vocé possui esses direitos. E
importante ter isso em mente ao decidir o que registrar e onde.
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Onde obter ajuda?

05

OBTENDO A CONCESSAO DE DIREITOS

https://busca.inpi.gov.br/pePl/

OBTENDO CONSULTORIA EM PI

e www.sebrae.com.br
e Portal do SEBRAE

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

Academia de Propriedade Intelectual, Inovacao
e Desenvolvimento

* Programa de Desenvolvimento Profissional
(PDP) - treinamento especializado para o
desenvolvimento profissional de agentes
governamentais e de profissionais que atuam
no sistema de inovacao brasileiro

* Programa de Ensino a Distancia (PED) - é
uma parceria com a Organizacao Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) e oferta cursos
de nivel basico e avancado

* O Programa de Pés-Graduacéo Profissional
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(PPGPI) - objetiva o aperfeicoamento de pessoal
de nivel superior na area de Propriedade
Intelectual e Inovacao, oferecendo cursos de
mestrado e doutorado profissional, e estagio
pés-doutoral

* https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-
academia

OBTENDO DIREITOS DE PATENTES

* Passo a passo para depositantes
* Tutoriais de servicos

* Acompanhamento de pedidos

*  https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/
patentes

PARA OBTER INFORMAGOES
Plataforma Integrada de Atendimento:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-
integrada-de-atendimentoTelephone :
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