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1. Que riscos de Pl precisam ser geridos?

m esséncia, possuir propriedade

intelectual (PI) é ter o meio de

impedir que outras pessoas se
beneficiem de seu trabalho arduo, sem
o devido reconhecimento e ganho
econdmico potencial. Quanto mais
bem-sucedida sua empresa se torna,
mais motivados seus concorrentes
estardo para copiar as melhores
caracteristicas de seus produtos ou servicos, prejudicando sua
participacdo de mercado. Se ndo prestar a devida atencao aos direitos
de PI, vocé podera se descobrir impotente para impedi-los.

Como orisco
de Pl se
relaciona com
0s negocios?

Os direitos de Pl existem para proteger suas ‘cria¢cdes intelectuais’ (sejam
elas invencdes, desenhos industriais, marcas ou obras protegidas por
direitos autorais) e dar a vocé um grau de exclusividade e controle sobre
elas durante um determinado periodo de tempo. Essas criacGes
intelectuaissdooquepodediferenciarsuaempresadeseusconcorrentes.
Elas servem de base para proteger as caracteristicas exclusivas de seu
produto ou servico que o diferenciam da concorréncia.

Empresas que criam e gerem a Pl de maneira efetiva e eficiente podem
colher os frutos dos investimentos que fazem ao construir seu
know-how. Isso porque a Pl da a elas um meio de defender sua vantagem
competitiva.

PIndo éum assunto puramente juridico. Também envolve consideracdes
comerciais, administrativas, financeiras e econdémicas. Ela é fundamental
para todos os negdécios que exploram o conhecimento de alguma forma.

Igumas pequenas empresas

sentem que ha pouco sentido

em proteger  invencdes,
marcas, desenhos industriais ou
trabalhos criativos utilizando o
sistema de PI. Seu argumento é que
empresas maiores ignorarao seus
direitos e que os custos de lutar pela
PI na justica sdo inacessiveis.
Contudo, em qualquer negécio, sua posicao é muito mais forte quando
vocé possui sua proépria PI.

Posso realmente
proteger

minha Pl das
grandes
empresas?

Custos processuais envolvendo Pl podem ser substanciais, e vocé deve
evitar processos judiciais ou outros mecanismos de solucdes de
controvérsias sempre que possivel. Apresentamos aqui seis razdes pelas
quais vocé deve levar a protecdo da Pl muito a sério.

| MANTENDO SUA PI LONGE DE PROBLEMAS

€€ Pl é ter o meio
de impedir que
outras pessoas
se beneficiem
injustamente
de seu trabalho J)
drduo.

Os direitos de Pl funcionam como | Seus direitos de Plfardo com que uma grande proporcao de pos-

potenciais barreiras comerciais.

siveis infratores pensem duas vezes antes de copia-lo e/ou promover
a contrafacdo, desde que vocé deixe claro que esses direitos foram
concedidos pelos escritérios de propriedade intelectual no pais em
que atua e em outros paises em que deseje atuar.

A Pl pode ajudar a receber ofertas | Setiverdireitos de Pl sdlidos, concorrentes de grande porte provavel-

de negécio.

Vocé pode diminuir os custos

de litigio na justica.

A Pl da suporte a continuidade

de seu negécio.

Vocé podera estar em uma
posicao mais forte para negociar.

E MUITO melhor do que nada!

Que prejuizos os
imitadores podem

me causar?

mente fardo uma oferta para compra-los (ou licencia-los de vocé).
Normalmente, fazer isso é mais barato, mais facil e menos arriscado
para eles do que comecar o préprio programa de desenvolvimento
com a Unica intengao de copiar vocé. Pode até mesmo receber uma
oferta de compra de sua empresa ou de fusdo de empresas.

Vocé pode utilizar sua Pl para buscar que autoridades alfandegarias
impecam importacdes de mercadorias que violem sua Pl ou, em
alguns casos, fazer com que essas mercadorias sejam retiradas do
varejo. Vocé também pode optar por utilizar servicos de mediacao e
arbitragem para solucionar situa¢des controversas.

Registrar sua Pl diminui o risco de ficar excluido do mercado porque
um concorrente depositou um pedido de registro de direitos que
pode impedir vocé de operar.

Quando vocé registra marcas, desenhos industriais ou outros direi-

tos de propriedade intelectual, transfere-se para terceiros o 6nus de
provar que NAO esto infringindo esses direitos. Sem registro, vocé

tera de provar que FOI copiado. Com o registro, vocé tera uma base
muito melhor para ser indenizado por um infrator.

Vocé pode achar que sua posicao de Pl sera sempre mais fraca que
a de um concorrente grande, com alto orcamento para defender
seus direitos.No entanto, sua empresa ficara ainda mais vulneravel
se vocé ndo tiver direitos proprios de Pl, em caso de negociacao de
um acordo.

era digital aumentou aumentou massivamente a velocidade

com que as informac¢des podem se disseminar em todo o

mundo. Isso significa que noticias de sucesso comercial se
espalham rapidamente. Isso pode dar origem a imitadores sem que
vocé saiba.

Ainvencdo e a criacdo ainda sao atividades dispendiosas e demoradas.
No entanto, com a revolu¢do digital, o processo de imitagdo esta se
tornando cada vez mais rapido e mais barato.

As vezes, costuma-se dizer que ‘a imitacdo é a forma mais sincera de
elogio’. Certamente, a presenca de concorrentes pode aumentar o
tamanho do mercado em que vocé atua. Infelizmente, o tipo de imitagdo
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1. Que riscos de Pl precisam ser geridos?

gue muitas empresas enfrentam tem como base o comprometimento
da qualidade e a reducao do preco. Se vocé vende um produto fisico,
copias baratas vindas de mercados com custos de produc¢ao mais baixos
representam uma ameaca real, ainda que vocé tenha clientes fiéis e um
mercado consolidado.

Caso ndo consiga sustentar um pre¢o mais alto baseado em algum
aspecto de diferencia¢do de seu produto, ele provavelmente se tornara
cada vez mais comoditizado. Vocé descobrira que tera de sacrificar a
margem de lucro em favor de volume de vendas, diminuindo os recursos
parainovar e se manter a frente da concorréncia. Pode ser ainda pior se
seus concorrentes estiverem se protegendo utilizando o sistema de PI,
pois poderdo impedi-lo de acompanha-los. Essa é uma espiral
descendente que vocé deve evitar!

A imitacdo, portanto, é um problema que precisa ser levado a sério
assim que for identificado, especialmente em casos de cépia direta ou
divulgacdo de dados confidenciais. A melhor defesa é tomar as medidas
legais e contratuais necessarias para proteger o que vOCé possui. Isso
permitird que vocé realize a¢Bes efetivas contra os copiadores e seja
indenizado pelos negdcios que perder como resultado das atividades
ilegais.

s direitos de propriedade
Que problemas intelectual  sdo  definidos
posso ter se cuidadosamente e garantidos

. . . por disposicbes legais e
|nfr|ng|r a Pl jurisprudéncias  especificas.  Se
de outra

descobrirem que vocé utilizou a Pl de
pessoa? outra pessoa indevidamente, as

consequéncias podem ser muito
sérias, sendo aplicaveis penalidades
civis ou criminais (as vezes, ambas).
Vocé pode perder seu negécio, sua
subsisténcia e até mesmo sua liberdade.

Como todos os outros tipos de bens, a Pl tem um titular (proprietario)
que possui os direitos de exercer o controle sobre quando e onde ela
sera utilizada. O uso, a fabricagdo, a importacao e/ou a venda nao
autorizada da Pl pertencente a outra pessoa normalmente sdo
considerados infracbes. Alguns atos de infracdo sao considerados
prejudiciais ndo apenas ao titular (proprietario) da Pl (matéria civil), mas
também a lei e a ordem publica, o que faz com que sejam considerados
matéria penal.

As atividades consideradas infragdo e/ou crime, e suas exce¢des, sao
bastante complexas e variam de acordo com o tipo de direito de PI
envolvido. Caso vocé seja processado na vara civel por infragcdo de PI, o
painel a seguir apresenta as seis principais sanc¢des civeis. Um juiz podera
impor qualquer uma, ou todas elas, avocé e ao seu negécio, dependendo
dos tipos de Pl envolvidos.

| MANTENDO SUA PI LONGE DE PROBLEMAS

€€ O processo de
imitagdo estd se
tornando mais rapido
e mais barato. 99

Declaracao de validade

Liminar

Decisao de indenizagao

Decisdo de indenizagao por lei

Ordem de entrega ou descarte

Restituicao dos lucros

Em casos de infracdo de patentes, o tribunal poderd emitir
uma declaragéo de que a patente é vdlida e foi infringida.

Uma ordem do tribunal para cessar as atividades de
infracdo ou que exija o pagamento de taxas de licenca ao
proprietdrio da Pl.

O proprietdrio da Pl pode solicitar ordens que impecam
importacées de mercadorias que a violem ou, em alguns
casos, fazer com que essas mercadorias sejam retiradas das
prateleiras de lojas de varejo. E possivel optar pela utilizagdo
de servicos de mediacd@o e arbitragem para solucionar
controvérsias. Além disso, o infrator pode ter de pagar uma
indenizag¢do pelo uso indevido dos direitos de propriedade
intelectual envolvidos.

Em casos de infracdo de direitos autorais e de certas
marcas registradas, quando a infracdo envolve o uso de
uma marca registrada falsificada de produtos ou servicos,
0 pagamento de indenizagdo pode ser determinado por lei
mesmo se a parte prejudicada ndo conseguir comprovar o
prejuizo. A quantia dependerd de diversos fatores, incluin-
do:

« Se foi um ato de infracdo e qual foi seu propdsito;

+ Se deveria ter sido dbvio para vocé que vocé estava co-
metendo uma infracdo;

« Se estava agindo de md fé;
« O provavel prejuizo sofrido pelo detentor dos direitos;
+ O beneficio que vocé auferiu da infracdo;

* Se uma indenizacgdo de alto valor funcionar como inibi-
dor para futuros infratores.

Poderd ser solicitado que vocé descarte ou entregue quais-
quer produtos que violem direitos de Pl de outra empresa e
que ainda estejam em sua posse.

Poderd ser solicitado que vocé restitua a parte prejudicada
o valor que ganhou ao cometer a infracdo. Se for autoriza-
do a continuar operando, também poderd ser exigido que
pague uma taxa de licenca a parte prejudicada em quais-
quer vendas futuras.

COMO GERENCIAR E REDUZIR OS RISCOS RELACIONADOS A Pl DA SUA EMPRESA | II/INPI © 2026



1. Que riscos de Pl precisam ser geridos?

Caso seja processado na vara criminal por violacdo de Pl, vocé tera de se
defender de promotores atuando em nome do Estado. Caso seja
considerado culpadodeum crime, assang¢desincluirdo multas elevadas
e é possivel até mesmo sentencas de prisao para os diretores da
empresa que cometeu o crime.

Também é importante estar ciente de que, quando um ato de infra¢do
é cometido por um 6rgdo societario, um diretor pode ser processado
pessoalmente em algumas situacdes. Essa responsabilidade pessoal
pode surgir principalmente em duas circunstancias:

« Seodiretor autorizou o possivel ato de infracdo, sabendo da ilicitude,
e agiu em conjunto com a empresa;

* Quando a empresa foi criada somente para realizar os negécios
do(s) diretor(es).

O guia desta série, ' Defendendo seus Direitos de PI’, descreve com
mais detalhes as sancbes civis e penais existentes no Brasil e o processo
pelo qual as acdes sdo ajuizadas.

esrespeitar os direitos de outras pessoas pode nao ser o Unico

risco relacionado a Pl que seu negécio pode enfrentar. O quadro

abaixo resume os problemas mais comuns, tratados em detalhe
em outros guias desta série.

Perda de segredos
comerciais

Informacées confidenciais e
exclusivas que sustentam seus
produtos e servicos podem ser
divulgadas por um membro de
sua equipe ou roubadas por outra
empresa.

Vocé pode perder a possibilidade de
depositar um pedido de protegéo de
Pl em alguns territdrios, principal-
mente de patentes, caso sua inven¢éo
jd tenha sido divulgada. Isso pode
acontecer por meio da publicacéo

de um artigo, exibicdo em uma feira
de negdcios ou ao falar com fornece-
dores sem que um termo de confiden-
cialidade esteja em vigor.

Perda de possiveis
direitos por meio
de divulgacao

Protegendo Sua Vantagem
Competitiva

Gerenciando Seus Ativos Mais
Valiosos

Protegendo Sua Vantagem
Competitiva

Gerenciando Seus Ativos Mais
Valiosos

Perda de direitos

ao deixar de tomar
algumas medidas
pos-pedido de registro

EXPLICAGAO

Vocé pode perder a oportunidade de

obter, ou manter a protecéo de PI, se néo
atender aos prazos, néo responder as
correspondeéncias oficiais ou néo renovar os
direitos quando vencerem.

Gerenciando Seus Ativos Mais
Valiosos

Falta de atencdo aos
imitadores

Se néio tomar medidas para abordar sus-
peitas de infracéo, poderd descobrir que sua
capacidade de resolvé-las diminui com o
tempo.

Defendendo Seus Direitos de PI

Perda de direitos por ndo
solicitar o registro com
antecedéncia

O principio do ‘primeiro a solicitar registro’
existe em alguns paises, permitindo que ou-
tra empresa jd tenha reivindicado o direito
a um nome neste pais, que vocé jd esteja
utilizando em outros.

Conhecendo a Concorréncia

Tornando-se Global

Perda de know-how

Se suas politicas de retengdo de funciondrios
forem precdrias, vocé pode perder
know-how valioso e necessdrio para extrair
valor de seus ativos intangiveis.

Mantendo Sua PI Longe de
Problemas

Infracdo secundaria

A jurisprudéncia estabeleceu que uma
empresa pode ser responsabilizada por atos
de infracdo de PI de seus funciondrios, sendo
ou ndio cumplice dos mesmos.

Defendendo Seus Direitos de PI

Prazos nao atendidos

Vdrios prazos tém de ser rigorosamente
atendidos para manter os direitos de PI. Eles
incluem o pagamento regular de taxas de
renovacgdo, respostas a comunicagées do
instituto de PI e outras acdes e corregoes

de formalidades em um pedido de registro.
Se qualquer um desses prazos ndo for
atendido, ativos muitos valiosos podem ser
irrevogavelmente perdidos.

Gerenciando Seus Ativos Mais
Valiosos

Nao gerenciamento
de licenciados ou
franqueados

Outras empresas autorizadas a usar
seus direitos de Pl poderdo abusar
deles ao ndo seguir suas diretrizes,
principalmente se vocé néo incluir no
contrato direitos claros de auditoria,
afetando seus lucros e sua reputacdo.

Ganhando Dinheiro Com
Sua PI
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Que riscos estao
relacionados aos meus

direitos de PI?

02

As tabelas neste capitulo tém um espaco ao lado de cada risco para
que vocé possa identificar quais sGo os mais relevantes ou importantes
para seu negocio.

D),
4

Nosso guia ‘Protegendo Sua Vantagem Competitiva’ contém as
informacdes bdsicas sobre como obter protecéo no Brasil para cada

@ uma das familias de direitos registrados discutidas neste capitulo. Outro
guia, ‘Tornando-se Global’, mostra como essa protecéo pode ser
estendida internacionalmente.

Nosso guia, ‘Planejando para o Sucesso’, oferece uma variedade de
<‘El sinais e dicas para ajudd-lo a se certificar de que adotou a estratégia de
Pl adequada para seu negdcio.
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2. Que riscos estao relacionados a meus
direitos de patentes?

através de outra forma de protecdo. Assim, para certos tipos de negdcios, o
patenteamento € essencial.

O patenteamento ndo é adequado para todos os negocios. Algumas
empresas, por exemplo, no setor de programas de computador, inovam de
formas que nao produzem resultados patenteaveis. Além disso, o fato de
gue uma patente torna sua invenc¢do publica, com um nivel de detalhamento
suficiente para que outra pessoa possa reproduzi-la, pode nao oferecer a
melhor protecdo para todas as empresas. Isso ocorre principalmente
quando for possivel manter o processo de produgdo inteiro em segredo.

O painel abaixo apresenta algumas considera¢des importantes para ajudar
a ter uma visdo equilibrada dos riscos e beneficios do patenteamento para
seu negocio.

EXPLICACAO

Permite que os

protegida por segredo comercial?

€€ Garanta protecdo
adequada para sua
PI, antes que ela seja
divulgada a terceiros. 99

000000

O processo de patenteamento envolve a divulgacéo
de sua inven¢éo no momento da publicagdo. Se sua

concorrentes - ! ‘ _
infrinjam seus invencéo puder ser facilmente submetida a engenharia
direitos reversa, a protecdo de patente pode ser o melhor

caminho. Contudo, se tiver um processo ou produto
dificil de submeter a engenharia reversa, é preciso
considerar se vocé se importa que os outros saibam o
i que estd planejando e como seus produtos funcionam.
Existe a possibilidade de sua invencéo estar melhor

Risco de infragao

Risco de a
patente ser
invalidada

0

Custos de defesa

Que riscos estao
relacionados ao
uso de marcas
registradas?

/24

EXPLICACAO

Vocé pode precisar da permisséo de outros
detentores de patentes para colocar em prdtica sua
invengdo, caso detenham os direitos de uma patente
principal que vocé aprimorou. Vocé pensou nisso?

Patentes podem ser contestadas tanto antes quanto
depois de concedidas. Hd algum concorrente que
esteja monitorando seu portfélio? Vocé estd ciente
de possiveis motivos que podem ser usados contra
vocé?

Vocé tem condicbes de defender sua patente na
justica se necessdrio? Serd que deve reservar um
orcamento de contingéncia para lidar com isso, ou
considerar um seguro de PI?

s marcas registradas sao aplicaveis a maioria dos negécios. A
maior parte das empresas possui um estilo comercial ou marca
que valem a pena proteger, e as marcas registradas
proporcionam a melhor maneira de proteger varios ativos
reputacionais. Contudo, esses direitos de Pl ndo sdo do tipo ‘faca uma

vez e esqueca’. A gestdo continua é necessaria para garantir que
permanec¢am relevantes.

E improvdvel que vocé consiga proteger sua Pl em todos
os paises. Vocé considera que isso dd espaco para que os
concorrentes possam copid-lo?

Uso em outros

territorios @
LN\

7//////////////////////% Obter protecio de marca registrada no Brasil é relativamente acessivel,

Risco de rejeicao

pena correr esse risco?

Os custos sao

muito restrita
restrito seria bom o suficiente?
-] [«

14 | MANTENDO SUA PI LONGE DE PROBLEMAS

Vocé ndo pode garantir que sua patente serd concedida.
Vocé pode acabar colocando em dominio publico
@ informacées que depois néo poderd proteger. Vale a

As taxas de renovagdo devem ser pagas antes mesmo

elevados de sua patente ser concedida, e podem ser substanciais,
aumentando a cada ano na maioria dos paises. O fluxo
de receita que espera proteger é grande o suficiente
para justificar a despesa?
A protecao Durante o processo de verificacdo da patente, algumas
concedida é de suas reivindicacées podem ter de ser revisadas ou

totalmente retiradas. Um escopo de prote¢do mais

mas 0s custos podem aumentar quando a protecao precisa ser obtida
em um numero grande de territérios. Além disso, se decidir que precisa
expandir seus direitos para proteger novos produtos ou servicos, vocé
precisara depositar um novo pedido do zero. Assim, planeje sua
estratégia cuidadosamente para garantir que os registros obtidos sejam
duradouros e efetivos.

Nosso guia de marcas, ‘Construindo Uma Marca Forte’, contém mais
detalhes sobre os elementos relacionados & Pl que contribuem para o
estabelecimento de imagem e reputa¢do de sua empresa.

Muitos dos riscos relacionados as marcas registradas estdo ou deveriam
estar sob o controle de sua empresa. Um problema comum é quando as
marcas ndo acompanham a identidade e as atividades de uma empresa
em constante mudancga.

COMO GERENCIAR E REDUZIR OS RISCOS RELACIONADOS A PI DA SUA EMPRESA | II/INPI © 2026 |

15




2. Que riscos estado relacionados ao uso
de marcas registradas?

Outro problema com marcas registradas de empresas brasileiras ocorre
quando se quer proteger o nome da empresa ou produto no exterior. E
importante contratar um advogado local que verifique se a traducdo de
sua marca tem conotacao negativa, textual ou oral, na lingua local. Além
disso, em algumas linguas, como na China, vocé pode querer utilizar
caracteres que sao relativamente comuns.

iz

. . EXPLICAGAO
Sua marca deve ter apelo aos consumidores nos mercados de interesse

porque, se ndo gostarem do som ou da impressado de sua marca, podem L . .
A marca Vocé ndo pode simplesmente adicionar classes de uso a

se referir a ela por meio de um nome alternativo, e vocé perderia o . . L A -
registrada fica uma marca que jd existe. Vocé tem de solicitar um novo

controle da marca. De maneira geral, o que quer que esteja sendo . . .
\indicad ito d g, ih que g Aq . J, ; desatualizada registro. Seu registro abrange todas as formas de uso
reivindicado a respeito da marca, é melhor que vocé seja o primeiro a @ atuais e futuras da marca?

registra-la, em vez de tentar anular um registro ja existente. Por essa
razdo, considerar a estratégia de marca e de nome, e buscar nas bases
de dados para verificar a disponibilidade do que vocé deseja registrar,
sdo taticas muito importantes antes de assumir compromissos neste
mercado. N

Reformulacgdo Se sua marca utiliza uma imagem e vocé a reformula,

da marca @ vocé pode sair do escopo de sua propria protecéo. Suas

marcas registradas estdo atualizadas?

O painel a seguir apresenta algumas das principais consideracdes Comércio
relacionadas as marcas registradas. exterior

Sua marca pode estar bem no Brasil, mas vocé estd
operando em outros mercados (por exemplo, pela
@\ internet) em que ela poderia infringir os direitos de

S alguém?

Declaragdes Vocé estd utilizando o simbolo ® adequadamente?
falsas Vocé sé6 pode utilizar o simbolo ® se tiver uma marca
registrada. Sabia que, em alguns territdrios, é crime
F‘@ utilizar o simbolo ® de forma incorreta?

7772

EXPLICACAO e o estilo e a aparéncia externa forem importantes para seus

Que riscos estéo produtos, a protecdo de desenho industrial registrado

Registros Vocé ndo quer desperdicar dinheiro construindo r el a Ci ona d oS ao proporciona um meio rapido e acessivel de obter protecao para
anteriores uma marca que néo pode proteger. Alguém ja os elementos caracteristicos que eles contém. Como quaisquer outros
registrou a mesma marca ou algo que parega ou seja uso de desenhos direitos de PI, é importante elaborar seu registro cuidadosamente,
semelhante? industriais?? pois, do contrario, ele podera nédo proporcionar a protegdo que vocé
esta buscando.
Fornecer Solicitar o registro de uma marca cedo demais (por

informacdes a
concorrentes

Pode incentivar
a oposicao de

terceiros

s

exemplo, muito antes do lancamento de uma midia/
produto) pode fornecer informacées sobre seu
futuro produto ou fazer com que sua estratégia de
marketing e de branding vaze?

Titulares (proprietdrios) de marcas semelhantes
ficardo sabendo quando vocé solicitar o registro.
Vocé deixou ‘espaco’ suficiente entre sua marca e os
registros ja existentes de forma que eles ndo possam
fazer objecdes razodveis?
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00

Da mesma forma que as patentes, os desenhos industriais dao direitos
licencidveis que podem ser utilizados para gerir os riscos relacionados a
producado e a distribuicdo de seus produtos. Diferente das patentes,
porém, desenhos industriais ndo passam por um processo de exame de
mérito no Brasil (ou em outros paises) para determinar se sao novos de
fato. Isso os deixa mais expostos a contestacdes posteriores.

Também é muito importante solicitar o escopo correto em seu pedido
de registro. Se as ilustracdes forem muito detalhadas (como desenhos
do CAD, por exemplo), podem limitar a prote¢do a apenas uma das
caracteristicas que vocé quer proteger. Contudo, se o escopo for muito
amplo, é mais provavel que os concorrentes contestem seu desenho
industrial.
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2. Que riscos estado relacionados ao uso
de desenhos industriais?

EXPLICAGAO EXPLICAGAO

Ma elaboracao Vocé utilizou a representacdo adequada para
ilustrar seu desenho industrial de forma que a
[a‘ protecdo ndo estard limitada a um pedido de
registro muito especifico?

Cépia por Tem certeza de que seus funciondrios néo
funcionarios (Z}@ estdo copiando suas obras protegidas ou jd
divulgadas?

Os funcionarios n3o Tem certeza de que seus funciondrios néo estdo

Fornecer infor- Néo é aconselhdvel solicitar prote¢éo cedo demais. est3o cientes das copiando o cédigo ou tirando imagens da fonte

magdes aos (@ O que seus concorrentes fariam se soubessem o que
{

responsabilidades de forma ilegal?

concorrentes vocé estd planejando lancar?

A liberacao para uso Vocé teve liberagdo para usar comercialmente
é complexa . obras protegidas por direitos autorais de outras
@ pessoas? Foram obtidas as licencas adequadas?

772

EXPLICAGCAO

O escopo de Vocé fez mudangas no estilo do produto? Essas

protecdo é mudancgas tornaram sua protecdo de desenho

restrito _>:| [e industrial obsoleta? Outras pessoas jd tentaram
copid-lo?

O desenho Had risco de seu desenho industrial ser contestado
industrial é por ndo ser novo, original, distintivo e ornamental?

considerado

comum

: > mbora direito autoral ndo exija
Que riscos estao Eregistro formal para ser obtido,

existem riscos em relacdo a forma

relacionados ao como sdo gerados que precisam ser
uso de dleItOS gerenciados de forma a evitar surpresas

autorais? para sua empresa. Ha também pontos
especificos a serem observados na
utilizacdo de materiais protegidos por
direitos autorais.

As estratégias de gestdo de riscos funcionam melhor quando pensam em direitos
autorais no sentido amplo. Por exemplo, os direitos autorais protegem cédigos de
programa de computador, bem como palavras e imagens, independentemente de
como sao capturados e armazenados. Protege desde o esbogo até obras-primas
finalizadas.
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2. Que riscos estado relacionados ao uso de

direitos autorais?

protecdo de direitos
autorais tem limitagGes,

Como proteger

dadOS e principalmente com
informacoes

relacdo as empresas que tém
- programas de computador como
comPUtadorlza' base, e dependem de cdédigos
daS? fontes e bases de dados. E
improvavel que a protecao contra
reproducdo proporcionada pela
lei de direitos autorais seja suficiente para lidar com os riscos que vocé
pode enfrentar.

Os codigos fontes de programas de computador sdo classificados como
‘obras literarias' e, assim, sdo protegidos pela lei de direitos autorais.
Contudo, sdo protegidos apenas contra cépia direta (como um todo ou
de uma parte especifica). Se outras empresas analisarem o que seu
programa de computador faz e decidirem desenvolver suas préprias
versdes, sem copiar seu cédigo fonte de forma alguma, é improvavel que
o direito autoral seja de muita ajuda para agir contra elas. Isso porque o
direito autoral protege a expressao de uma ideia, mas nado a ideia em si.

Como resultado, negdcios que tém programas de computador como
base tendem a utilizaroutrosmétodosparaprotegersuasfuncionalidades
caracteristicas. Um deles é desenvolver interfaces de usuario exclusivas,
as quais os direitos autorais (e, algumas vezes, os direitos de desenho
industrial registrado) podem proteger de maneira mais efetiva. Outro
método é utilizar normas, algoritmos e dados para dar aos cddigos fonte
funcBes Unicas, e armazena-los separadamente de forma que ndo sejam
tdo facilmente copiados ou imitados.

Em certas circunstancias, os direitos autorais também podem proteger
uma base de dados. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais (Lei n° 9610 de
1998)determinaque essesdserdocasoquandooprocessode compilagdo
tiver um elemento de criatividade, protegendo a estrutura da base, mas
ndo seu conteudo. E diferente de outros paises em que existe um direito
separado, sui generis, para bases de dados.

Assim, seria aconselhavel que as empresas que buscam protecao para
compilacdes de dados as quais ndo agregaram valor encontrassem
outras formas de abordar essa preocupacdo. A lei de contratos prevé
uma solugao parcial que pode ser utilizada para impedir terceiros que
entrem em contato com os dados de obter direitos sobre eles.

Em outros paises, como Singapura, existem outras sancdes disponiveis,
como a Lei de Uso Inadequado de Computadores [Computer Misuse
Act], que tem disposicdes que abordam acesso ndo autorizado, acesso
visando cometer um crime e modificacdo, obstru¢do ou interceptacgdo
ndo autorizadas. Entretanto, no Brasil ndo temos esse tipo de lei. Nesse
caso, a melhor defesa é proporcionada por meios técnicos, como
‘confinar’ o acesso a sistemas confidenciais a um pequeno nimero de
funcionarios autorizados e criptografar os dados para protegé-los em
caso de furto.
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Falta de
seguranca fisica

&)

EXPLICAGCAO

Vocé tomou todas as precaugbes razodveis
relacionadas a hardware para impedir que
pessoas alheias a sua empresa obtenham acesso a
informacgées sensiveis?

744

Falta de
seguranga

contratual E‘ ]

Vocé esta utilizando acordos de néo divulgagédo
(NDAs) ou termos de confidencialidade sempre que
contrata fornecedores externos para projetos que
precisem do compartilhamento das informagées?

Procedimentos
internos
inadequados

Permissoes de

uso <Z|

As pessoas da sua empresa sabem que informacoes
vocé considera confidenciais? Vocé adotou
procedimentos para marcar e armazenar esses
dados e restringir o acesso a eles?

EXPLICAGCAO

Vocé tem consentimento para manipular e utilizar
dados originalmente obtidos de terceiros?

2

Protecdo
contra ataques
cibernéticos

3

AR

Vocé tomou as medidas adequadas para impedir a
interceptacdo de dados sensiveis em uso e quando
armazenados em seus sistemas?
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Como posso minimizar
riscos relacionados aos

direitos de propriedade de

outras pessoas?

03




3. Como posso minimizar riscos relacionados
aos direitos de propriedade de outras pessoas?

familiaridade com o
cenario de Pl em todos os
mercados nos quais vocé
opera é o conhecimento mais
importante de que vocé precisa
ter para ficar livre de problemas.
Vocé pode complementar essas
informacoes com outros
processos que ajudam a evitar

Que processos
podem ajudar a

evitar
controvérsias?

possiveis dificuldades no futuro.

Todo o seu negocio deve atuar para conter ameagas a sua Pl e detectar
precocemente riscos de violar direitos de terceiros. O painel a seguir
contém algumas ideias que devem ajuda-lo a garantir que todos as
areas e membros de sua equipe estejam cientes do que é necessario.

DEPARTAMENTO

Tecnologia

AREAS DE FOCO

Seguranca e
vulnerabilidades de
sistemas, controles
de acesso

COISAS QUE SUA EQUIPE PODE FAZER

Restringir o acesso a informacdes sensiveis aum
numero minimo de pessoas compromissadas

e que tenham assinado termos de sigilo e
confidencialidade

Manter copias de seguranca para garantir a
continuidade do negdcio e a seguranca de
tecnologia da informacéo (TI)

Proteger contra tentativas de hacking

Manter dados valiosos criptografados

DEPARTAMENTO [:\:1.1Y5] 4 JeTelo] COISAS QUE SUA EQUIPE PODE FAZER

Espaco para

Pesquisa e desenvolver
Desenvolvi- conhecimentos e
mento (P&D) solugées
¢¢
4
¢+
<>
Informacgées sobre
Vendas e concorrentes
Marketing
Jont
v Y
Operacdes Melhorias nos
processos
q P
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Criar novas Pls que fortalecam o
portfélio de direitos da empresa

Encontrar e analisar as Pls dos concorrentes

Relatar internamente possiveis
atos de infracao de terceiros

Manter-se atualizada sobre os
avancos tecnolégicos no setor

Reunir informacdes de possiveis
clientes com relacao as suas
necessidades e descobrir se elas estdao
sendo atendidas pelos concorrentes

Rastrear declarac¢des publicas de
concorrentes para obter ideias a
respeito de seus planos mercadolégico,
de tecnologias e de marketing

Entender as necessidades dos
clientes e dar esse feedback a
equipe de P&D para que a empresa
nao seja deixada para tras pelo
mercado e atenda as necessidades
do cliente

Desenvolver novos processos

ou aperfeicoar os processos de
fabricacdo que possam subsistir
como segredos comerciais,
dando a empresa uma vantagem
competitiva continua

Recursos
humanos

Contratos de

trabalho, manuais
de funciondrios,
remuneracdo e
beneficios

K=

Incentivar a lealdade dos funcionarios, de forma
gue recursos qualificados ndo sejam perdidos
desnecessariamente

Evitar que funcionarios importantes vao trabalhar
para os concorrentescom termos de quarentena
profissional em caso de saida da empresa

Conscientizar os funcionarios de suas
responsabilidades quanto a nao copiar as Pls e
solucdes de outras pessoas fisicas e juridicas

Garantir que os contratos de trabalho
contenham disposi¢des claras a respeito de Pl e
confidencialidade e atribuam todos os direitos
necessarios a empresa

Garantir que os contratados ndo levem PIs e
outras informac6es confidenciais da empresa
com eles

Incentivar os funcionarios a desenvolver solu¢des
para atender as necessidades da empresa e do
mercado

Organizar o treinamento e capacitacao dos
funcionarios sobre suas responsabilidades com
relacdo aos segredos comerciais, direitos autorais
e outras Pls

Juridico/
financeiro

Acordos de

ndo divulgagédo
(NDA), termos de
confidencialidade,
planejamento
financeiro

Garantir que existam termos de confidencialidade
assinados com todos os fornecedores

Garantir que os termos e as condi¢des de negbcio
mantenham todos os direitos de Pl para a empresa
(quando necessario)

Manter planos de negécios em segredo

Alocar orcamento suficiente para proteger e fazer
valer os direitos de Pl da empresa em seu pais e nos
mercados comerciais de interesse.
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Pls dos projetos em que esta envolvida
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O que devo fazer se Clar
alguém me acusar de

infracao?
7 T St ™| oeicarament e e sfo o <o Aguos egstes oo ol

O 4 e infundadas e servem apenas para atrasar os projetos da empresa.

2 LEIA a carta Certifique-se de que entendeu exatamente a quais direitos de Pl a
cuidadosamente acusacdo diz respeito e quais de suas atividades sdo consideradas
infratoras. Tenha uma ideia clara do que o ‘acusador’ estd pedindo
que vocé faca para retificar a situacgao.

NOTIFIQUE Vocé precisard de orientacdo profissional técnica e juridica para
seu escritério lidar com essa questdo. Comece com o escritério de advocacia que
de advocacia ajudou vocé a obter seus direitos de PI, se houver. Eles poderdo
especializado ajudd-lo diretamente ou recomendar alguma outra empresa que o
em Pl possa ajudar.

NAO ignore E importante néo perder nenhuma data de manifestacéo definida
nenhuma data nas cartas de cessacdo e desisténcia. Se sentir que algum dos
especificada na prazos propostos ndo é razodvel e que vai precisar de mais tempo
comunicagao para se manifestar, escreva para a outra parte, de preferéncia por
meio de seu advogado, de forma tempestiva explicando o motivo.

SAIBA mais Se ainda ndo estiver familiarizado com a outra parte indicada na

sobre seu carta, faca uma pesquisa sobre a empresa para que possa ter uma

‘acusador’ ideia de quem vocé estd enfrentando. Analise o porte, a localizagéo,
as atividades e o portfolio de Pl deles. Vocé pode encontrar a
maioria dessas informacées facilmente em fontes publicamente
disponiveis, inclusive no site dele.
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4. O que devo fazer se alguém me acusar
de infracéo?

PROBLEMA EXPLICACAO @ Nem todas as acusacBes de infracdo sao abertamente ameacadoras.
Vocé pode receber uma abordagem ‘amigavel’ de outra empresa
indicando preocupacdes a respeito de suas atividades e perguntando

FACA consultas Retina todas as informacées que puder sobre a atividade que supostamente - : : : L
se vocé gostaria de licenciar seus direitos.

internas estd infringindo direitos. Descubra hd quanto tempo isso estd acontecendo,
quais vendas, se houver, foram feitas com relacéo a ela e quais custos estdo Ndo se iluda acreditando que ndo precisa fazer nada: se disser ndo sem
relacionados. Se tiver ocorrido cépia deliberada sem seu conhecimento, antes pensar e investigar cuidadosamente, vocé poderd se deparar
vocé poderd precisar tomar medidas internas quanto aos responsdveis. com uma mudanca no tom.

ELABORE uma Trabalhe em conjunto com seu advogado e o corpo técnico especializado

resposta para estruturar uma manifestagdo, que normalmente vird de seu advogado
e do corpo técnico, e ndo de vocé. Essa manifestacdo provavelmente
assumird uma das trés posicoes gerais:

- ma acusacao de infracdo é uma questao séria. Fazer acusacoes
Aacusagao improcedentes e injustificadas de que outra parte esta

contém a meagas infringindo seus direitos é ilegal. Se for objeto de uma acusacao

. Aceitar que a infracdo ocorreu, mesmo que inadvertidamente, e infundadas? desse tipo, varios recursos estdo disponiveis.

propor uma forma de resolver a questdo; Os direitos de Pl tém potencial para abusos. Houve casos em que

escritérios de advocacia escreveram para empresas ameacando
processa-las caso uma taxa de licenciamento, que pode nao ser devida,

ndo fosse paga. Assim, no que diz respeito a maioria dos tipos de direitos

Qualquer uma dessgs posicoes poderd ser acompanhada de pontos e de PI, a lei contém disposicbes que tornam ilegal se comportar dessa
aspectos técnicos e juridicos que possam sustentar um contra-ataque. Isso

. Avaliar se a infracdo de fato ocorreu, sem confirmar nem negar;

. Negar que a infragéo tenha ocorrido.

poderia incluir questionar a validade dos direitos que se alega terem sido o
infringidos. CCEilegal fazer Caso receba uma carta ameacadora, mas possa demonstrar que a
) ameacas de violagdo alegagag da outra parte.e |nfgnda~da, vocé pode aJU|z§r uma acao por
NAO fique Controvérsias legitimas raramente sdo resolvidas imediatamente, por isso, improcedentes. )) ameaca improcedente e indenizagdo por danos reputacionais. Isso pode
esperando que ndo fique surpreso se forem necessdrias mais trocas de correspondéncia. permitir ao tribunal:
algo aconteca! Contudo, normalmente néo demorard muito para determinar se é uma - . -
acusagdo que precisa continuar a ser levada a sério ou se é infundada. « Declarar que as ameagas sdo injustificadas, basicamente permitindo

que vocé continue suas atividades;

+ Conceder uma liminar contra a outra parte, impedindo-a de fazer
novas ameagas;

regra de ouro com relagdo a €€ Acoes imediatas, ; o :
Com quem devo qualquer carta a respeito de logo no inicio, © Ordenar que a outra parte pague indenizacao por quaisquer

fala r primeiro‘) infracdo de Pl que venha de podem poupar muito prejuizos que vocé possa ter sofrido como resultado das ameagas.

um escritorio de advocacia €: ndo tempo e muitas Por essas razdes, é imprudente, para qualquer empresa, fazer ameacas

ignore! As vezes, cartas alegando preo;:upagoes 1o 9 de processo com base em infragdo de Pl, sem uma consulta adequada
infracdo sao falsas, mas se houver um onhgo prazo. a profissionais dessa area.

caso genuino pelo qual vocé tem de
responder, o tempo pode ser essencial para a solu¢do de uma controvérsia.
Além disso, a a¢do imediata logo no inicio pode poupar muito tempo e muitas
preocupacdes no longo prazo.

Uma acusacao de infragdo, que normalmente chega na forma de uma carta
pedindo que vocé “cesse e desista” de uma agao, pode ser um grande choque.
Embora vocé nao deva tomar a declaragao de infragdo como fato, uma vez que
esses casos raramente sao simples e diretos, certamente ndo deve postergar

para lidar com ela.

Um guia desta série, ‘Mantendo Seus Direitos de PI’, descreve em
mais detalhes o que constitui infracdo e o que também é considerado
crime no Brasil.
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4. O que devo fazer se alguém me acusar

de infragdo?

O acusador tem
um argumento
forte?

A Pl do acusador
é forte ou pode
ser invalida?

ssim como avaliar se ha

probabilidade de que se

descubra que vocé esta
infringindo direitos, é importante
avaliar aforcadaPldeseuacusador.
Uma defesa comum, ao ser acusado
de infracdo, é argumentar que a Pl
que vocé supostamente infringe é
invalida. Se for descoberto que esse
é o caso, a Pl sera excluida do
registro e ndo podera ser infringida
por suas acbes. E aconselhavel
consultar um profissional de PI
sobre essas questdes.

Claramente, se for descoberto que a
Pl que vocé esta sendo acusado de
infringir é invalida, vocé ndo terd um
processo ao qual responder. Ha

varias razfes pelas quais se pode descobrir que uma patente concedida,
um desenho industrial registrado ou uma marca registrada é invalido, e se
vocé puder argumentar de maneira efetiva que esse é seu caso, a acusagao

é retirada.

-

No Brasil, as acbes de invalidade e infracdo normalmente sdo julgadas
de acordo com as regras estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial
(LPI) e a jurisprudéncia dos tribunais (Justica Federal ou Estadual).
Quando hd questionamentos sobre a validade de uma patente, por
exemplo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pode ser
acionado para fornecer parecer técnico no processo judicial, para
\_ esclarecer questées relacionadas a validade. )

~N

Encontrar motivos pelos quais se pode descobrir que a Pl de seu acusador
éinvalida é frequentemente benéfico, mesmo antes de o caso ser levado
a justica. Com bastante frequéncia, encontrar um bom argumento pelo
qual se pode descobrir que a Pl de seu acusador é invalida sera suficiente
para incentivar seu oponente a propor um acordo ndo judicial, em vez
de arriscar aintegridade de sua propria carteira de PI. Aqui também sera
necessario o auxilio de um profissional de PI.
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IED),,

4

O acusador pode-
ria estar infringin-
do seus direitos?

¢CUma forma comum

de evitar processos

judiciais é propor

um ‘licenciamento

cruzado’ de sua Pl
com seu concorrente. 99

Posso utilizar o
licenciamento
para evitar uma
acao judicial?

77

@*r

utra forma comum de defesa é identificar areas em que seu

acusador pode estar infringindo seus direitos. Essa pode ser

uma boa tatica, mesmo se envolver um ramo de atividade
diferente ou estiver relacionada a um produto ou servico diferente.

Quaisquer direitos de Pl que vocé tiver em uma area semelhante a dos
direitos do acusador, ndo dardo a vocé, por si s6, permissao para ‘fazer’
nada. Entretanto, o fato de que seus direitos de Pl Ihe dao a prerrogativa
de impedir que outras pessoas facam uso do que esta protegido, pode
ser muito relevante. Isso é especialmente importante se quem o esta
acusando for um concorrente direto.

Se ambas as partes tiverem Pls que sdo utilizadas em varios produtos
concorrentes, é possivel que vocé encontre dreas em que seu acusador
esta infringindo sua PI. Isso deve ser investigado com prioridade se vocé
estiver sendo acusado de infracdo, pois uma forma comum de evitar
processos judiciais é propor um ‘licenciamento cruzado’ de sua Pl com a
de seu concorrente. Isso permite que ele continue utilizando a Pl que
vocé identificou infringir a sua, em troca da permissao para que vocé
utilize a Pl dele, com ou sem dinheiro envolvido no processo.

Um ponto a se observar aqui é que, se tanto vocé quanto a outra parte
ocuparem posi¢des de mercado dominantes, deve-se tomar cuidado
para que esse acordo nao seja considerado anticompetitivo e leve a uma
restricdo de comércio. Estabelecido que esse ndo é o caso, um
licenciamento cruzado proporciona um meio efetivo de permitir que sua
empresa continue a operar e continue a oferecer produtos e servigos da
mesma forma que vinha fazendo antes de a carta de ‘cessacao e
desisténcia’ chegar a sua porta.

e sentir que sua posicao pode ser relativamente fragil e que vocé tem

pouca chance de vencer uma batalha judicial, pode ser possivel evitar

acoes judiciais propondo pagar uma taxa a seu acusador pela
continuidade do uso da PI.

Se ndo tiver cartas fortes para jogar, € importante ter em mente que, se perder
um processo, podera ter de arcar com as custas judiciais de seu oponente, bem
como com as suas, e podera ser obrigado a contabilizar lucros histéricos. Nessas
circunstancias, pode ser prudente sugerir o uso de Métodos Alternativos de
Solucdo de Controvérsias (MASC), como mediagao ou arbitragem.

No Brasil, se vocé propuser o uso de Métodos Alternativos de Solucdo
de Controvérsias (MASC) e a proposta for rejeitada pela outra parte,
néo hd obrigatoriedade de seguir por esse caminho. Lembrando que a
negativa néo impede que vocé continue buscando a solu¢éio por meio
do sistema judicidrio, ou seja, entrando com uma ag¢do judicial. O guia
desta série ‘Mantendo Seus Direitos de PI’ explica a mediacdo em
mais detalhes.
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4. O que devo fazer se alguéem me acusar
de infracéo?

Durante os processos e antes que 0 caso va para a justica, vocé pode ter
de considerar pagar uma taxa tanto para compensar quaisquer infracées
anteriores que tenham ocorrido quanto para, se a outra parte concordar,
continuar tendo acesso a Pl.

Mesmo se o outro lado tiver um bom argumento, ainda deve ser possivel
negociar uma taxa razoavel de licenciamento para o acesso continuo a
Plem questdo. Ha taxas padrdo de royalties de licenciamento que podem

ser encontradas em bases de dados setoriais, que foram historicamente

pagas nessas situacdes. Elas podem variar de acordo com o setor e

possibilitam determinar, com um certo grau de precisao, qual é a

provavel taxa de licenciamento adequada em sua situagao. C 3

Ter essainformacdo em maos durante a negociacdo deve ajudar a evitar
gue sejam impostas taxas punitivas.

Onde obter ajuda?

05

OBTENDO A CONCESSAO DE DIREITOS OBTENDO DIREITO DE PATENTES
INPI: https://busca.inpi.gov.br/pePl/ * Passo a passo para depositantes

Plataforma Integrada de Atendimento: Tutoriais de servigos
www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de- Acompanhamento de pedidos

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

patentes
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