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Introducdo

Por que outra pessoa pode querer comprar minha PI? 43
Quais tipos de Pl s30 mais faceis e melhores de vender? 44 ormalmente, as empresas criam e constroem um portfélio de propriedade
o ) ” lizacs intelectual (PI) dnico porque pretendem utiliza-lo nos produtos e servicos
ggsptrilnoc;p;éspﬁros € contras a considerar na comercializagao 45 que oferecem. Contudo, suas ideias e o portfélio de propriedade intelectual
P que voceé cria a partir delas podem ter mais potencial de mercado do que é possivel
Como devo pesquisar o mercado para minha PI? 46 obter com seus préprios recursos. E ai que uma estratégia de monetizacdo pode
Como posso avaliar uma possivel infracao? 47 trazer beneficios substanciais.
Como posso precificar minha PI? 49 Como o préprio nome sugere, a Pl é uma forma de direito de propriedade. Isso
Principios de orientacdo quanto a precos 49 significa que ela pode ser licenciada e vendida (cedida) da mesma forma que qualquer
x . o outro tipo de ativo. Como muitas empresas tiveram a vantagem de descobrir, a
LISTA DE VERIFICACAO: Quao vendavel é minha PI? 50 P . ~ :
pode facilitar a geracdo de receita ao fornecer uma base para outras empresas
5. De que outra forma posso alavancar o valor da PI? 52 venderem produtos e servicos que a utilizam. Por
Quais opcdes devo considerar? 53 sua vez, vocé recebe taxas, que podem ser ndo
Posso utilizar o contetido para atrair receita de propagandas? 53 recorrentes, a vista, continuas ou uma combinagao Métodos de monetizagao da
P Propag ' das trés. Pl
Quais sao os pros e os contras de colocar propaganda ) o - )
juntamente com o contetido de meu site? 54 Este guia apresenta os principios e praticas mais
) ) ) . importantes do licenciamento, das franquias Licenciando sua PI
Minha Pl pode me ajudar a atrair patrocinio? 55 a
e da corretagem de Pl. O Capitulo 1 comeca
Posso ‘trocar’ a Pl por outras coisas de que minha empresa apresentando os principais métodos para
precisa? 56 monetizar a Pl diretamente (ou seja, ser pago para Franqueando sua Pl
Posso melhorar minhas perspectivas de negdcios fornecer acesso aos direitos em si). Ele discute de
influenciando o mercado? 57 forma resumida o que sao licenciamento de Pl e
) o ) Vendendo sua PI
Como posso usar a Pl para divulgar meu negécio? 58 franquia, quando podem ser benéficos e quais as
~ ) diferencas entre essas duas abordagens. Também
LISTA DE VERIFICACAO: Tenho ativos de Pl que posso o ~ .
monetizar sem vendé-los ou licencia-los? 59 analisa situagcoes em que vender sua Pl a terceiros Outras formas de ganhar
pode ser uma boa opc¢ao. dinheiro
6. Termos encontrados em contratos tipicos de ; ) )
. . . O Capitulo 2 concentra-se no licenciamento. Ele
licenciamento de Pl e franquia 60 apresenta o conceito de exclusividade e explica como determinar quais direitos vocé
Estrutura tipica de uma licenga de PI 61 pode querer licenciar. Além disso, mostra como pensar sobre quanto deve cobrar,
Outros termos/ diferencas de énfase encontrados em verificar possiveis licenciados e gerir um contrato depois de assina-lo.
contratos de franquia 61 Caso opte por criar uma franquia para explorar sua Pl, vocé terd uma gama mais
7. Onde obter ajuda? 68 ampla de topicos a considerar. O Capitulo 3 abrange as principais decisdes a respeito

de franquias que podem afetar o grau de protecao e explora¢ao de sua PI.

Desfazer-se dos direitos criados pode ser a melhor decisdo, caso vocé nao esteja em
uma boa posicdo para explora-los por conta prépria. O Capitulo 4 trata da venda da
Pl, explorando as motivacdes tipicas dos compradores, os tipos de Pl que geralmente
sdo mais faceis ou mais dificeis de vender, como verificar antecedentes e como
negociar um preco adequado.

O Capitulo 5 descreve diversos métodos menos diretos de monetizar a PI. Eles
incluem atrair propagandas ou patrocinios, compensar os custos de sua empresa
que, de outra forma, seriam incorridos, utilizar a Pl para definir uma agenda e normas
do setor ou substituir os custos de marketing para obter mais negocios recorrentes.

Produzidos pela IPOS International, e customizados para o Brasil pela Academia
de Propriedade Intelectual, Inovagdo e Desenvolvimento do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), esses guias comerciais de Gestdao de Propriedade
Intelectual (IPM) visam proporcionar um conjunto de solucdes de Pl para empresas
com base nas melhores praticas do setor. Como o brago especializado e de
engajamento empresarial do Escritério de Propriedade Intelectual de Singapura
(IPOS), a IPOS International ajuda empresas e indUstrias a usar a Pl e ativos intangiveis
para o crescimento do negdcio.
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1. Como posso ganhar dinheiro com
minha PI?

omo o préprio nome sugere, a
Quais 550 as CPI é ur.n dir’eito de’propri.e.da,\de
. . . e, assim, é possivel utiliza-la
prlnC|pa|S para fazer negb6cios com outras
formas (o{e]gg[oe - pessoasda mesma forma que se faria
Pl, por Si 56' com ativos tangiveis. A obtencdo de
valor diretamente dos direitos de PI,

ppde me emvezde utiliza-los em seus produtos
ajudar a e servicos, geralmente é chamada de

ganhar ‘monetizagao’ da PI.
dinheiro?

Este capitulo faz uma introducao as principais formas ‘diretas’ de
4 ‘ monetizacdo, que incluem o licenciamento, a franquia e a venda da Pl a
@ l @ terceiros. Esses ndo sao os Unicos tipos de valor que vocé pode obter;

conforme observado a seguir, a monetizacdo da Pl também pode
aumentar sua lucratividade ao disponibilizar sua Pl de outras formas ndo

Como posso ganhar
dinheiro com minha PI? 0 que o P\ e ene

financeiras.
licenciamento partes, em que a primeira

autoriza a exploracdo de seus

T o0 o0 0 0000000000000 envolve? direitos de PI por terceiros. Além de

fornecer a base sobre a qual é
01 disponibilizada a maior parte dos
conteudos digitais, as abordagens
de licenciamento podem ser utilizadas de muitas outras formas para
aumentar as receitas e facilitar as operagdes cotidianas.

O principio basico de uma licenca é permitir que outra pessoa faca ou
utilize algo que vocé possui, sem a concessao da propriedade. Os
pacotes de software usados em seu smartphone e computador sdo
um exemplo cotidiano de Pl que vocé pode utilizar sem ser proprietario
(porque, se fosse, isso poderia afetar os direitos de outras pessoas a
utilizd-la também). Da mesma forma, ao baixar musicas em um
dispositivo, vocé faz isso nos termos de uma licenga que Ihe permite
ouvir a musica, porém nao lhe concede direitos de propriedade sobre
ela.

As situacdes descritas acima sdo efetivamente vendas de produtos,
mas realizadas na forma de licencas, porque é necessario que o
vendedor mantenha a propriedade do contelido - do contrario, ele s6
poderia fazer uma venda! Além disso, como acontece no caso de
vendas de produtos, é necessario fornecer aos clientes uma
infraestrutura de servicos e assisténcia.
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Contudo, o licenciamento também pode permitir que terceiros utilizem
sua Pl sem exigir que vocé esteja envolvido na cadeia de suprimentos.
Conceitualmente, isso significa que um fluxo de receitas de licenciamento
pode ser um lucro liquido, sem despesas gerais indiretas relacionadas - o
gue representa parte de seu apelo.

Sempre que um contrato de licenciamento é implementado, uma parte (a
licenciada) obtém a autorizacao de uso ou exploracao para utilizar a Pl de
propriedade da outra parte (o licenciante). Em troca de uma taxa ou
royalties pagos pelo licenciado, o licenciante permite a exploracao de seus
direitos de PI, de acordo com os diversos termos e condic8es estabelecidos
em contrato por ambas as partes.

E possivel a uma Unica empresa obter a licenca de uma Pl ou de um
conjunto de PlIs, de forma a ganhar acesso a capacidades de que precisa,
mas nao detém, e, simultaneamente, licenciar uma Pl ou um conjunto de
Pls a outra pessoa. Em mercados altamente disputados, onde empresas
concorrentes batalham por participacao de mercado utilizando tecnologias
semelhantes, alguma forma de licenciamento cruzado (em que um lado
concede acesso a sua Pl em troca de receber acesso a Pl da outra parte)
pode ser muito importante. Ele pode permitir que os participantes operem
sem a distracao de batalhas judiciais constantes.

O guia Estabelecendo Parcerias para obter Vantagens Comerciais
desta série discute a elaboragdo de acordos de colaboragdo e o processo
de obtencdio de licencas de capacidades tecnoldgicas que podem faltar
em uma empresa. A principal énfase deste guia é como a Pl pode ser
licenciada de forma lucrativa.

A maior parte das formas de propriedade intelectual pode ser licenciada,
incluindo direitos autorais, marcas, patentes e desenhos industriais,
programas de computador, além de alguns outros tipos de ativos
intangiveis. Dependendo do tipo de PI licenciada, é provavel que o

xistem varias ocasides em que

Quando o licenciar sua Pl a outra pessoa
licenciamento (chamado de ‘licenciamento’)

pode fazer sentido comercial. Pode
pOde ser ser que vocé queira fazer sua Pl

dESEjéVE| (o] V] trabalhar mais, permitindo que

necessério‘) outra empresa tenha acesso a ela.
: Em contrapartida, pode ser que

vocé descubra que outra empresa
pode estar infringindo sua Pl; em
vez de processa-la na justica, vocé
pode decidir que licenciar sua Pl é a melhor solucao.

O licenciamento € uma forma bem estabelecida de ‘fazer sua PI
trabalhar mais’, dando condic¢Bes para que seja usada em novas areas
onde sua empresa ndo tem capacidade de atuar efetivamente. Esse é
0 aspecto do licenciamento orientado para a oportunidade, que pode
se provar altamente lucrativo. As novas areas podem envolver outras
aplica¢des tecnoldgicas, novos mercados ou novos territorios.

Lo
@*

O licenciamento normalmente parece uma op¢éo muito desejdvel
quando vocé quer se beneficiar, estendendo a utilizacdo de sua Pl para
uma regido geogrdfica nova ou diferente sem incorrer nos custos de
criagdio de uma subsididria. Caso consiga identificar um licenciado
local adequado que jd possa implementar sua P, é possivel economizar

custos e tempo considerdveis.

Vocé também pode descobrir, em algumas circunstancias, que um
concorrente parece estar utilizando sua Pl sem permissao. Vocé pode
optar por processa-lo na justica, porém, independentemente de sua
decisdo, umresultado satisfatérionormalmente envolvera um contrato
de licenciamento para que qualquer infracdo se torne licita. Isso
também se aplica caso um concorrente inicie um processo contra vocé
pelo uso ndo autorizado de alguma parte de seu portfélio de PI.

licenciante insista em diferentes exigéncias e garantias, conforme
apresentado neste guia; os termos das licencas podem ser alterados para
se adequarem a situacao.

1. Como posso ganhar dinheiro com

O Capitulo 2 deste guia tem como foco a forma como vocé pode aplicar mlnha PI?
esse principio para fazer seu negécio crescer, extraindo dele um fluxo )
regular de receitas.

Asvezes, quando ambas as partes detiverem Pls relevantes, o resultado
podera ser um licenciamento cruzado. Esse tipo de contrato permite
que vocés utilizem a Pl um do outro, e também pode envolver
pagamentos de compensacado por infracdes anteriores.
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Outro guia desta série, Tornando-se Global, descreve 10 diferentes
formas de levar seu produto ou servico a outros paises e, entre elas,
estd o licenciamento e a franquia. Ele também descreve como as
infracbes podem ser detectadas e o que pode ser feito para minimizar
seus efeitos negativos.

Pros e contras do licenciamento

CONTRAS

Aumenta o alcance de seu
produto ou servico por local ou
mercado

X

Uma possivel perda de controle sobre
como sua Pl é usada ou representada

Permite que PIs ndo utilizadas
gerem receita

X

Seu licenciado pode nao atingir
suas expectativas (ou metas) de
desempenho

Proporciona um modo de
expandir uma tecnologia para
novas aplicagdes que vocé nao
pode oferecer

Seu licenciado tera suas
préoprias motivagdes de lucro,
que podem nem sempre
coincidir com as suas

O licenciado pode fazer
melhorias e permitir a vocé
acesso a elas

Seu licenciado pode reivindicar
a propriedade das melhorias
que ele fizer, caso isso

nao tenha sido definido
contratualmente

Prés e contras do licenciamento

PROS CONTRAS

O licenciamento cruzado pode nédo gerar
nenhuma receita (talvez vocé precise
pagar para obter as licencas de que
precisa). Contudo, provavelmente sera
mais barato do que resolver na justica

Quando houver um possivel
\/ problema de infragdo, o ><
licenciamento também pode

ser utilizado para garantir a
liberdade de operar e superar
controvérsias

Alguém pode obter de vocé uma
licenga exclusiva como parte

de uma tentativa deliberada de
sufocar as vendas

A consideracdo cautelosa dos termos de uma licenca pode prevenir ou
pelo menos minimizar muitas das possiveis desvantagens. Garantir que
o contrato seja claro e especifico com relacdo a quais territérios e
finalidades sdo permitidos e quais metas precisam ser cumpridas
resolverd muitas possiveis preocupacdes. E muito importante fazer
corretamente desde o comeco, jd que pode ser dificil chegar a um

KD,
4

Suas receitas de licenciamento
podem representar lucro puro,

além dos custos de execucao do

contrato

Caso vocé nao elabore o
contrato de uma maneira
eficiente, seus custos poderao
ser bastante altos

Os contratos de licenciamento
confirmam a demanda e a
alavancagem de mercado,
tornando assim sua Pl mais
valiosa e podendo facilitar a
obtencao de financiamento em
algumas jurisdicdes nacionais,
nao sendo o caso brasileiro

10 |[MONETIZANDO SUA PI

Vocé tem de decidir se quer ser
exclusivo ou ndo desde o inicio
- talvez ndo seja possivel mudar
de ideia depois!

acordo posteriormente quanto a alteracées nas licengas.

- J

s franqueadoras concedem a
0 ue outras empresas (franqueadas) o

significa/
implica

direito de exploracdo do modelo
de negécio operacional, incluindo sua
Pl. E comum que uma franquia inclua
uma licencas de todo um conjunto de Pls,
franquia? incluindo o portfélio de registros de
marca e uma ampla gama de materiais

protegidos por direitos autorais.

Comparada com as licenciantes, as
franqueadoras normalmente disponibilizam uma ampla gama de servigos
adicionais para suas franqueadas, que sao projetados para produzir uma
experiéncia consistente para o cliente e a qualidade do produto e/ou
servico. Porexemplo, écomumqueumafranqueadorafornecatreinamento
e um manual de instru¢do muito detalhado, definindo como gerenciar a
empresa de maneira adequada e com sucesso.
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A franqueada pode ter de obter ou adquirir tudo, desde maquinas a
materiais de marketing, diretamente da franqueadora. Em troca, a
franqueadora geralmente é a que mais investe em marketing e protecao
da PI; isso construird e protegera a imagem da marca, podendo gerar
também contatos fornecidos a franqueada de acordo com a localizagao
geografica.

Para um aspirante a empreendedor, tornar-se uma franqueada reduz o
risco comercial, ja que normalmente proporciona o acesso a um modelo
testado, uma marca reconhecida e estabelecida e um nivel de apoio da
matriz. Em troca, a franqueadora provavelmente exigira um
compromisso financeiro inicial (que pode ser substancial) e esperara
receber um percentual do faturamento da franqueada.

Uma franqueadora pode insistir que uma empresa seja gerida de formas
especificas - estabelecendo, por exemplo, de onde os ingredientes ou
componentes devem ser obtidos, a forma como podem ser utilizados e
processados e quando e como o branding da franquia e outras Pls podem
ser utilizadas. Também podem existir limites geograficos ou territoriais
rigorosos quanto aos clientes a quem uma franqueada pode vender
(criando espaco para oferecer mais franquias).

1. Como posso ganhar dinheiro com

minha PI?

Os prés e contras da franquia para titulares de direitos de Pl (além dos pontos levantados com

relacdo ao licenciamento)

CONTRAS

Os pros e contras da franquia para titulares de direitos de Pl (além dos pontos levantados com

relagdo ao licenciamento)

PROS

CONTRAS

As empresas franqueadas se
tornam uma extensao de suas
operacoes

X

Vocé precisa criar um manual da
franquia muito completo, o que é
um exercicio nao trivial (e, portanto,
oneroso)

E necessario menos capital

para expandir seu negécio do
que pela via de crescimento
organico (vocé esta utilizando os
investimentos das franqueadas
para expandir)

Vocé se envolvera no
gerenciamento da cadeia de
suprimento de forma continua
para manter a qualidade e a
consisténcia

As franqueadas provavelmente
terdo mais motivacao do que os
empregados ou os licenciados

e podem ter um melhor
desempenho

Talvez precise estabelecer
programas regulares de clientes
disfarcados/auditorias secretas

Os custos operacionais sao
reduzidos (em comparacao com
tentar a expansao para novos
mercados)

Vocé acaba tendo certo grau de
responsabilidade pelos negécios
das franqueadas (e vice-versa)

E possivel exercer muito

controle sobre a forma como
sua Pl é utilizada e representada

Seu risco reputacional é elevado caso
>< sua franqueada nao atenda aos padrdes
estabelecidos

Espere receber uma parte
substancial do lucro de su
franqueadas

Os custos de elaboragao de
contratos e recrutamento
de franqueadas podem ser
consideraveis

N X

Suas franqueadas compartilham
parte do risco com vocé e

sua empresa (o que pode

incluir custos relacionados

a seus direitos de PIl, como
custas processuais e taxas de
renovacao)

E quase certo que vocé tera

de fornecer continuamente

a suas franqueadas

detalhes sobre seu modelo

de negdcios, informacdes
financeiras, informacdes sobre
controvérsias envolvendo
propriedade intelectual, acordos
judiciais importantes, margens,
lucros e prejuizos e outras
informacdes

Espere ser pago
frequentemente

12 |[MONETIZANDO SUA PI

Os custos de elaboragao de
contratos e recrutamento
de franqueadas podem ser
consideraveis

Vocé pode ser pressionado
pelas franqueadas a adotar
mudancas no neg6cio com as
quais nao se sente confortavel
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1. Como posso ganhar dinheiro com

minha PI?
E especialmente importante considerar questées reputacionais ao
selecionar as franqueadas para seu negdcio. Ambos os lados
podem afetar de forma significativa as percep¢des do publico sobre Possuo uma PI que néo utilizo
sua marca - para o bem e para o mal! |
Minha PI tem 0 foco de Suspeito que Néo tenho APlesta Um PIndo A tecnologia
aso vocé seja titular de uma PI subutilizada ou n3o utilizada de filictle IR S T L =N e gt Vi [clsupsads
. . . t d frend ara operar um esta devido a um
Posso vender forma alguma, pode fazer sentido passar sua titularidade legal pilihe iy g s°fre" . Rara gt b M A
q q g A setor ndo infracao
. ara outra pessoa mais capaz ou mais motivada para utiliza-la. .
m I n ha PI a outra P P P P concorrente de langar essa Pl técnico

Isso geralmente toma a forma de uma cessao de direitos. um produto

pessoa?

~ . . 7 . concorrente
Com frequéncia, existemm momentos em que a Pl é registrada com a

expectativa de um retorno que se torna dificil de obter. Isso pode I j/ | I j/ | ‘T‘

acontecer por diversos motivos:

+ Descobre-se que uma tecnologia desenvolvida nao funciona bem o Pode ser Improvavel que

suficiente ou acaba ndo sendo viavel para producao em escala. Conglilere melhor encontre comprador.
cederaPl manter a Pl Retire a prioridade

* Descobre-se que existe um possivel problema de infracdo e que a e de protecdo da Pl

empresa ndo tem como obter liberdade para operar, a menos que
consiga uma licenga de um ou mais concorrentes.

* Vocé muda a estratégia ou a direcao, o que faz com que o produto,
0 servico ou a marca protegidos ndo sejam mais essenciais para seu
negaocio.

ssim como explorar a Pl pelo
licenciamento, franquia ou

De que outra
venda, possuir esses direitos

forma pOSSO pode ajudar sua empresa a gerar
d Iava ncar o faturamento e receita de varias outras

valor de minha formas, conforme explicado no
PI? Capitulo 5 deste guia.

* Vocé decide se retirar de um territério ou regido onde possui
protecdo de Pl em vigor.

* Vocé inventa novas tecnologias melhores do que as abrangidas pela
Pl, o que significa que deixara de vender produtos e servicos que a

utilizem.
Conforme sua Pl amadurece, aumenta

Em algumas dessas situacdes, como ilustra a figura a seguir, podera a quantidade de formas como vocé
ser possivel vender ou ceder a Pl a terceiros, mesmo se for um pode rentabiliza-la. Vocé pode comegar
concorrente direto, sem afetar as vendas de seus produtos ou a ganhar pelo menos alguma receita com propagandas e patrocinios
Servigos. desde um estagio relativamente inicial de desenvolvimento, o que pode
gerar engajamento dos produtos e/ou servicos no mercado. Assim que
sua empresa e seus produtos/servicos tiverem uma reputac¢do e a Pl for
valiosa, vocé comecara a se beneficiar da fidelidade de seus clientes ou
incentiva-los a realizar compras recorrentes. Também pode influenciar
todo o mercado, por exemplo, ajudando a estabelecer padrdes para
todo o setor.

Ao considerar a cessdo de direitos a um concorrente, contudo, é
necessario o cuidado para que, com isso, vocé nao dé condicdes para
que ele crie um produto ou servico concorrente que possa atrapalhar
seu mercado.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar que os direitos de Pl registraveis,
como patentes e desenhos industriais, oferecem prote¢do apenas por
um prazo determinado. Pode chegar um momento, quando sua PI se
aproximar do final do prazo de protecao, em que nao reste tempo
suficiente para que terceiros possam explorar seus direitos de forma
rentavel. Se isso vai de fato acontecer dependera de vocé estar
continuamente adicionando direitos a sua carteira (e os renovando
quando necessario).
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receita direta (diferenciacdo: “liberdade para operar”)

receita indireta (monetiza¢do de dados/entrega por meio de

Sua Pl pode ser dtil na obtencdo de financiamento, sendo formalmente o
propaganda/patrocinios)

utilizada como garantia ou cau¢éo de um empréstimo (esta modalidade

ainda néo estd disponivel no Brasil) ou sua mera existéncia pode ajudar
a convencer um investidor de capital ou divida a financiar seu negécio. valor de negociacdo (capacidade de compartilhar/trocar/converter)

Para obter mais informacées sobre esse método de alavancagem de

sua Pl, consulte nosso outro guia Descobrindo o Potencial de

’ ) lucratividade (fidelidade/amarracao: “pacotes”: vantagens
Financiamento da PI.

de custo)

valor como garantia (para alavancar financiamento)

s ilustracdes a seguir apresentam algumas das principais

capacidade de licenciar/franquear
Como as opgaes maneiras como suas op¢des de monetizacdo de Pl podem P ‘

de monetizagéo aumentar com a maturidade de seu negécio.

se desenvo'vem Além de receita direta da venda de produtos ou servicos que influgncia/valor reputacional

incorporam sua PI, com frequéncia é possivel gerar receita indireta
ao longo do g ’ posE 8

significativa. Por exemplo, caso venda produtos em seu site, pode ser valor compartilhado valor oculto (capital
temPO- possivel colocar andincios no site que gerardo receita adicional. Isso (financiamento inicial) de crescimento) valor de saida (venda)

nao seria possivel sem a titularidade de sua Pl, porém nao esta

diretamente relacionado a ela ou a sua venda. Vocé também pode, as
vezes, obter valor ao concordar em negociar (compartilhar ou trocar) Estagio inicial Crescimento Maturidade

sua PI, por exemplo, por meio de licenciamento cruzado, conforme
descrito acima.

1. Como posso ganhar dinheiro com

Com o crescimento do negocio, com frequéncia ha oportunidades de .
aumentar a receita utilizando varias técnicas. Por exemplo, vocé poder3 mlnha PI?

ter clientes fiéis que continuam voltando em busca de seu produto ou

servicoe poderd conseguiraumentarasvendasrecorrentes“amarrando

LISTA DE VERIFICAGAO

seus clientes” (por exemplo, ao fornecer uma plataforma na qual

alguém investiu, 0 que exige assinatura continua). A receita também
pode aumentar conforme a empresa cresce devido as economias de
custos que sua Pl proporciona. Além disso, quanto mais crescem 0s

fluxos de caixa relacionados a sua Pl, mais atrativos se tornam esses @ Forma de monetizacdo Lol

direitos em caso de financiamento de risco.

Que tipos de atividades geradoras de valor podem ser relevantes para meu negécio?

Licenciamento Permitir que terceiros utilizem seus direitos de Pl e outros
Conforme sua empresa cresce ainda mais, o licenciamento e a ativos intangiveis, normalmente em troca de royalties
franquia podem se tornar cada vez mais atrativos, e a empresa . . .
. - 4 Franquia Expandir seu alcance de mercado permitindo que terceiros
também pode conseguir influenciar todo o mercado (por exemplo,

repliguem todo o seu modelo de negécios
ajudando a estabelecer padrdes para todo o setor). Piq &

Venda Vender sua Pl para outra pessoa que possa utiliza-la de forma
mais lucrativa
Propaganda/ Utilizar seu mercado ou sua presenca na internet (por
patrocinio exemplo, os visitantes do site) para atrair gastos promocionais

de outras pessoas

Compartilhamento/ Permitir que terceiros sejam beneficiados por sua Pl e pelo
troca know-how correspondente para obter outros servicos de que
sua empresa precisa
Utilizagdo em Alavancar a contribui¢do de sua Pl em sua empresa em
financiamentos negociacdes com financiadores de capital
Utilizagdo de influéncia Utilizar sua Pl como credencial para deixar sua marca em seu
16 |MONETIZANDO SUA PI Setor
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0

Quais sao os principios
fundamentais
do licenciamento?

02
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O que
‘exclusividade’
significa na

pratica?

TIPO DE
LICENGA

Definicao

Usos tipicos

Pontos

a serem
observados

2. Quais sdo os principios fundamentais do

licenciamento?

uma unica licenca exclusiva para uma Pl especifica ou um
portfélio de Pl e que, se mais de uma licenca for acordada,
entao todas deixam de ser exclusivas.

a s empresas as vezes pressupdem que sé é possivel oferecer

Do ponto de vista de um licenciado, ‘exclusivo’ significa que o
licenciante também ndo licenciard a um concorrente direto do
licenciado no mesmo campo de aplicagao definido.

Para obter mais informagbes sobre as definicbes de licenciamento e
sobre licenciamento no contexto de Pl criada durante uma atividade de
desenvolvimento colaborativo, consulte o outro guia desta série -
Estabelecendo Parcerias para Obter Vantagens Comerciais.

Uma das primeiras decisGes que precisara tomar no que diz respeito a
estrutura de uma licenca é se vocé quer que ela conceda direitos
exclusivos ou ndo exclusivos (levando em consideracdo que conceder
‘exclusividade’ também se aplica a vocél). O quadro a seguir resume as

principais variantes.

NAO EXCLUSIVA

Licencas multiplas, normalmente
idénticas ou semelhantes, concedidas
a empresas que podem estar em
concorréncia direta uma com a outra

¢ Licenciamento em massa de um
produto, como softwares e trabalhos
criativos.

* Normas setoriais ou de seguranca.

* Antiga tecnologia utilizada pelo
setor e dificil de aplicar.

Proporciona aos licenciados pouco
conforto a respeito da concorréncia,
portanto, menos valioso para eles

EXCLUSIVA

Apenas uma licenca é concedida
com relagdo a cada setor, aplicacao,
regido geografica ou periodo
especificos

* Licenciamento a ndo
concorrentes para areas tecnolégicas
definidas.

* Licenciamento a revendedores/
distribuidores em outras regides.

+ Os fabricantes permitem que
terceiros utilizem a Pl que vocé nao
explorara.

Nao permite que vocé utilize os
direitos da forma especificada -
exclusivo significa exclusivo!
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Devo oferecer exclusividade?

Consideracdes
juridicas

Consideracao dos
riscos

Consideracdes
financeiras

Consideracdes
administrativas

20 |MONETIZANDO SUA PI

Vocé suspeita que
estejam infringindo
sua PI? Existe uma
controvérsia?

Vocé pode arriscar
que um licenciado
va a faléncia e que
todas as receitas de
licenciamento se
esgotem?

Nao exclusiva

Varios licenciados
nao exclusivos
gerarao mais
receita do que um
Unico licenciado
exclusivo?

Lidar com um Unico Exclusiva
licenciado é atrativo

administrativamente?

Vocé mesmo precisa
ter acesso a Pl nessa
area?

Unica

2. Quais sdo os principios fundamentais do
licenciamento?

Como determino
quais direitos
incluir?

Ao elaborar um contrato, o conjunto de direitos licenciado

deve ser adequado e suficiente para atingir o objetivo

planejado por ambas as partes. Embora seja perfeitamente
possivel licenciar um uUnico direito de PI, com frequéncia é mais
sensato e benéfico utilizar uma licenca para fornecer acesso a um
conjunto de direitos.

Do ponto devistade um licenciado, ‘exclusivo’significa que o licenciante
também nao licenciara a um concorrente direto do licenciado no
mesmo campo de aplicacao definido.

Em algumas circunstancias, o acesso a um direito de PI unico e
especifico é tudo que o licenciado precisa. Por exemplo, caso vocé
possua principalmente ativos com base em direitos autorais, pode
existir uma imagem especifica que um anunciante deseje utilizar em
uma campanha ou uma musica que um cineasta deseje utilizar em
uma cenade seu proximo filme. Os direitos sobre personagens também
sdo frequentemente licenciados para uso em uma ampla gama de
mercadorias. E importante, nesses casos, identificar claramente a Pl e
0 que o licenciado pode fazer com ela, como explicado em mais
detalhes neste capitulo.

Em contrapartida, quando o licenciamento é de tecnologia, umalicenca
que confira acesso a uma Unica patente isolada raramente fornece a
solucdo mais adequada. O licenciado normalmente precisa de acesso
a um conjunto de direitos, como materiais de suporte protegidos por
direitos autorais (incluindo manuais de fabricacdo, procedimentos
operacionais padrdo, resultados de testes e outras documentacdes do
processo). Vocé também podera considerar como possibilitar o acesso
ao know-how (provavelmente da equipe técnica da empresa com
experiéncia na implementa¢ao da invencao), embora isso possa ser
mais bem resolvido por meio de um contrato separado ou uma cessao
de consultoria.

Caso esteja concedendo uma licenca a uma empresa estrangeira para
fabricar e distribuir seu produto, além de incluir os direitos de utilizar
quaisquer patentes, know-how e documentacao do processo, pode ser
que vocé precise considerar se também pretende licenciar o uso de um
Registro de Marca ou de um portfélio de Registros de Marca, para que
os produtos resultantes sejam apresentados de forma compativel. Isso
proporciona um beneficio promocional, de acbes de branding e de
marketing, mas vocé precisara pensar com cuidado sobre como
gerenciar o risco de qualquer dano a marca caso seu licenciado tenha
um desempenho fraco.

Vocé também precisara incorporar termos claros e rigorosos. Um dos
mais importantes é o ‘direito a auditoria’. Ele da a vocé o direito de
examinar os livros dolicenciado (e, se relevante, conduzir uma auditoria
e fiscalizagao fisicas) caso suspeite que ele ndo tenha informado todas
as vendas do produto ou servigo licenciado.
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2. Quais sdo os principios fundamentais do
licenciamento?

s opgbes disponiveis ao
Quais 550 oS elaborar um contrato /ﬂ\
rinCi aiS de licenciamento sdo quase / N Como vocé esta celebrando um possivel
p p infinitas! Cada contrato pode (e Ha pagamento \I compromisso de longo prazo, é importante
PontOS que deve) ser adaptado a situacdo :(;‘ita‘;ctiapr‘:‘de%?:_, ] P garantir que seus interesses estejam sendo
preciso especifica. Os diagramas a seguir \ﬂ\ }, x\\ adequadamente atendidos. No minimo, as
ConSiderar? apresentam algumas das perguntas / B cireirc? "\I . tax;)ugul:ga:}ﬁes .. garantias fundamentais nas quais devera
encontradas com mais frequéncia e de auditoria s30 | aplicével?yHé ] pensar precisarao abordar todos os pontos
que provavelmente deverao ser . necessarios? | | pagamentos indicados no diagrama ao lado (a questdo
consideradas ao elaborar um "‘\ "" _— ; de como definir um preco é considerada
contrato de licenciamento - a lista ' separadamente abaixo).
de verificacao no final do capitulo resume as clausulas que precisarao
ser abordadas.
/Qualserd abase *,
Cada contrato de licenciamento contém Q::\ﬁgf;g;:? \| ( g:r%?:;ﬁtgsﬂae:f
um conjunto de clausulas detalhando o . aceitaveis? j : vendas brutas,
escopo da licenca. Algumas delas serdo '\. . \ v‘:r‘]'g%g‘:; A
faceis de determinar - por exemplo, a \T Como,ecom
duracdo da licenca ndo pode ser mais gslt’gzrc‘ﬁgir;ﬂfa (
longa que a vigéncia dos direitos de faturadoepago7
propriedade intelectual objeto do k.

contrato -, mas outros precisarao ser

informados por sua estratégia. Qual propriedade

intelectual (PI) esta
incluida? (Precisa
estar claramente
descrita?)

Embora vocé sempre deva obter
orientacdo profissional a respeito da
elaboragdo, seu consultor precisara
saber quais sao suas inten¢Bes com
relacdo a diversos pontos importantes,
resumidos no diagrama.

Existem também itens
secundarios

Alicenca é exclusiva,
nao exclusiva ou
Unica?

Qual é a duragdo da
licenca e como ela
pode ser rescindida?

importantes?

O guia acima nado é uma lista exaustiva. A maioria dos contratos de
licenciamento também contém varios outros termos que abrangem
aspectos como:

Depois de determinar quais direitos vocé
concedera, seu contrato precisara
considerar como se certificar de que seu
licenciado cumpra suas obrigacdes. As
vezes, pode existir uma taxa inicial
necessaria para regularizar infracGes
anteriores (o que pode ser substancial),

* Se o licenciado tem permissao para sublicenciar ou transferir seus
direitos;

Quais mercados
ou setores estao
incluidos e excluidos

Quiais territérios
geograficos sdo
aplicaveis?

« A quem pertencem quaisquer melhorias feitas a tecnologia pelo

22

porém o foco geralmente estara em
como vocé sera pago dali em diante.

Seus termos precisam considerar ndo so
a quantidade de dinheiro desejada, mas
também como seus royalties serdo

calculados. Por exemplo, vocé nao
desejara vincular seus pagamentos aos
lucros do licenciado, porque podem ser
manipulados ou declarados a menor.
Também é necessario ser claro na
definicdo da receita basica de vendas: é
um produto completo, um componente
em um item ou uma solug¢ao maior?

|MONETIZANDO SUA PI

Quais sao os usos
permitidos? (ex.:
fabricar, vender,
importar, utilizar)

licenciado;

+ O que acontece em caso de controvérsia, incluindo quem tem o
direito de processar por infracao.

Essas também sdo considera¢des importantes, mas talvez seja melhor
considera-las depois de determinar os elementos basicos do acordo
comercial.

Além disso, € importante estar ciente de que o licenciado pode
razoavelmente pedir uma garantia de que a Pl que vocé esta pedindo
gue ele pague para utilizar é adequada para o propdsito. Em termos
praticos, isso significa que vocé nao esta ciente de nenhuma
controvérsia envolvendo sua Pl e que, até onde vocé sabe, sua Pl ndo
infringe nenhum direito de terceiros.
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O guia Estabelecendo Parcerias para Obter Vantagens Comerciais
desta série contém mais detalhes sobre os vdrios termos de licenciamento
que vocé pode encontrar ou precisar considerar, especialmente se for
um licenciado.

I[ém dos beneficios o6bvios
Outras descritos acima, de aume‘ntar o

alcance e gerar receita, o
va ntagens licenciamento também pode ter varias
do outras vantagens que podem ndao ser
IicenCiamentO tdo Obvias. Incluem integrar outras
empresas ao processo de
desenvolvimento e aperfeicoamento
da PI, tornando a Pl mais forte e mais
defensavel na justica, ter olhos extras
na atividade dos concorrentes e ajudar
a estabelecer os padrdes para todo o seu setor.

Em algumas circunstancias, como ao lidar com parceiros de
desenvolvimento colaborativo, vocé pode esperar que um licenciado
melhore ou acrescente algo a sua tecnologia. Desde que tenha acesso a
quaisquer dessas melhorias, isso pode ser um beneficio significativo para
sua empresa.

Quando setrata de patentes, a presencade licenciados que pagam royalties
esta sendo considerada pelos tribunais como um ‘indicador secundario de
patenteabilidade’. Isso significa que um tribunal terd mais probabilidade
de considerar a patente valida se um terceiro estiver preparado para pagar
uma licenca para acessa-la. Quanto mais licencas sao concedidas, mais
fortes as patentes licenciadas se tornam e maior a probabilidade de que a
validade das patentes seja mantida na justica, o que é um efeito colateral
muito benéfico.

Se vocé pensa que sua tecnologia pode ser Util em todos os setores e ser
parte de um novo padrdo, pode ser vantajoso considerar licencia-la aos
concorrentes de forma ndo exclusiva. Apesar de haver riscos e eliminar o
monopdlio que normalmente é desfrutado pelo titular da patente, ampliar
a disponibilidade da tecnologia aumenta a probabilidade de que ela faca
parte de um futuro padrdo do setor.

Conseguir influenciar os padrbes e possuir patentes que sdo ‘padrdes
essenciais’ coloca sua empresa em uma posicdo relativamente forte no
mercado; ela potencialmente estabelece uma base para receitas
substanciais de licenciamento futuro. Contudo, isso tera de vir por meio de
grandesvolumes de utilizagao: vocé s6 podera cobrar de seus concorrentes
uma taxa ‘justa, razoavel e ndo discriminatdria’ nos termos das convencgdes
setoriais.

Existem normas especiais do setor a respeito dos chamados acordos
‘FRAND’ que s@o abordados no outro guia desta série - Revelando Seu
Valor Oculto.
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Como decido
quanto cobrar?

T

taxa cobrada para permitir que um terceiro acesse sua Pl é

definida por quanto vocé esta preparado para aceitar e

guanto a outra parte esta disposta a pagar, entdo, no final
das contas, sera uma questao de negociacdo. Contudo, esse processo
sempre fica mais facil se vocé tiver uma ideia clara do valor de sua
Pl e tiver pesquisado contratos de licenciamento anteriores no setor
que podem fornecer precedentes adequados.

2. Quais séo os principios fundamentais do
licenciamento?

Acertar a taxa no inicio é importante, ja que, com frequéncia, € dificil ou
impossivel renegocia-la posteriormente. Como as taxas de licenciamento
ou os royalties normalmente sdo registrados como receitas, mas tém de
ser pagas com os lucros, é importante fazer sua pesquisa e determinar o
gue é um negodcio bom e razodvel a partir de ambas as perspectivas. Seu
objetivo é a “vantagem para todos” ou “relacdo ganha-ganha”, em que
ambas as partes estdo motivadas a apoiar e promover os produtos ou
servicos com base na Pl licenciada e sdo bem recompensadas se as
expectativas forem atendidas.

Como explica o outro guia sobre avaliacao da PI, o valor da Pl é especifico
do contexto. Ele considera que o valor da Pl para o licenciante (caso ele
mesmo fosse explora-la) pode ser inferior ao valor da Pl para o licenciado
(que pode muito bem ter um orgamento maior para propagandas ou
canais de distribuicdo mais desenvolvidos). Contudo, o oposto também
pode ser verdade. E preciso ter isso em mente ao definir expectativas
quanto aos recursos que podem provir do contrato.

O guia desta série Revelando Seu Valor Oculto (sobre avaliacéo de Pl)
descreve como a Pl normalmente é avaliada e onde podem ser obtidas
taxas de royalties representativas para o setor.

Apesar de o elemento central da maioria das licencas ser a taxa de
royalties, que funciona como um percentual do valor dos produtos
vendidos, ndo é o Unico. Vocé pode, por exemplo, considerar conveniente
utilizar pagamentos minimos, adiantamentos ou quantias fixas
antecipadas para obter a taxa de retorno que procura como um
licenciante. Entretanto, é importante garantir que seu licenciado continue
motivado ao conservar uma boa parte da “oportunidade de crescimento”
(capacidade de ganhar mais que o previsto) se ele tiver um bom
desempenho.
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ncontrar licenciados bons e

confidveis pode ndo ser uma tarefa
com,o devo trivial, principalmente ao operar
avallar em mercados internacionais. Podem
pOSSl’VQiS existir diversas empresas que desejam
IicenCiadOS? obter uma licenca para utilizar uma
parte de (ou toda) sua Pl, mas cuja
concessdo seria aconselhavel evitar. E
importante identifica-las desde o inicio,
para que nao se desperdice tempo e
recursos trabalhando em um contrato
que ndo seja do interesse da empresa.

Tornando-se Global, outro guia desta série, analisa em mais detalhes
as implicacdes sobre a Pl das estratégias que vocé pode e deve adotar
ao ponderar os pros e os contras de lidar com licenciados internacionais.

Um licenciado pode acabar sendo visto como um representante de sua
empresa. Caso ele esteja apenas licenciando um portfélio de direito de P,
entao seu risco reputacional pode ndo ser grande; porém, quanto mais
perto ele estiver de vender seu produto ou servico e for identificavel a seus
clientes, maior a probabilidade de a conduta do licenciado afetar sua marca
e sua imagem - positiva ou negativamente. E desejavel trabalhar com um
licenciado disposto a fazer o esforco necessario para que o contrato seja
um sucesso e a manter esse esforco durante um longo periodo de tempo.

Dependendo de suas aspiracdes e de sua esfera de operacdes, existe a
possibilidadedeolicenciadoacabarconcorrendocomvocée, possivelmente,
limitando suas vendas (em vez de contribuir para elas). Os riscos sao
indiscutivelmente maiores se vocé estiver licenciando a um concorrente
direto, ap0ds, por exemplo, uma controvérsia sobre uma suposta infracgdo.

Como a relacdo de licenciamento, se tudo der certo, sera estreita e
duradoura, também é importante que vocé escolha um licenciado
financeiramente estavel. Se ele ndo for, pode haver um impacto negativo
sobre suas receitas de licenciamento ou sua reputacdo. Caso vocé atribua
a um licenciado as obrigac&es de vigiar os mercados em busca de infracdes
e/ou de fazer valer seus direitos, ele precisa ter a capacidade financeira
para cumpri-las.

A estabilidade nao é somente uma medida financeira. Embora exista um
contrato que oferece um grau de protecdo, a relacdo pessoal entre o
licenciado e o licenciante e suas respectivas equipes de gestdo também
pode ser algo importante a se considerar. Apesar de ndo ser possivel prever
ou controlar quando podem acontecer mudancas no pessoal ou na
estratégia, € possivel mitigar sua exposi¢do ao risco ao garantir que vocé
ndo esteja estabelecendo relacdo com uma empresa que tenha mudancas
continuas. Vocé pode querer inserir as ‘disposi¢cdes de mudanca de controle’
no contrato de licenciamento (elas lhe permitem cancelar a licenca ou
renegociar seus termos se a empresa licenciada for vendida).
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Escolhendo um licenciado

2. Quais sdo os principios fundamentais do
licenciamento?

Fatores a serem considerados Resumo
ao escolher um licenciado

Estabilidade financeira Vocé estd confiante de que o possivel licenciado néo ird a
faléncia, ndo gerard litigios e poderd continuar investindo
na promogdo de seu produto/servico licenciado?

Estabilidade estratégica O licenciado continuard comprometido com o contrato de
licenciamento durante sua vigéncia?

Quimica pessoal Vocé pode trabalhar com essa empresa? Existe um grau
de confianca e respeito mutuos?

Problemas de concorréncia Estd seguro de que ndo existem problemas de
concorréncia? A empresa estd fora de seu setor ou atua
exclusivamente como seu parceiro?

Reputacdo Vocé espera que o possivel licenciado se comporte de
forma a manter ou aprimorar sua reputacéo?

omo em qualquer relacionamento, é importante colocar o

Depois de esforco e a energia necessarios para que uma relacdo de

. licenciamento seja o mais bem-sucedida possivel. Isso é

ConCEd.lda, como verdade ndo apenas quando o acordo estiver funcionando bem e

gerenClO uma gerando muitas receitas para sua empresa, mas também quando as
||cenga? coisas nao estiverem indo tao bem.

E importante gerenciar de perto seus contratos de licenciamento. Por
um lado, vocé deve garantir que seu licenciado esteja respeitando
tanto os termos quanto o espirito do acordo realizado. Por exemplo,
caso tenha licenciado o uso de sua marca, é necessario se certificar de
que ela esta sendo usada corretamente e que os produtos/servicos
gue seu licenciado esta vendendo sdo de qualidade e padrao aceitaveis
a vocé. Caso contrario, corre-se o risco de prejudicar a imagem de sua
marca, diminuindo assim o valor dela.

Por outro lado, é necessario verificar se o contrato esta funcionando
para ambas as partes como pretendido. Caso alguns licenciados
tenham dificuldades em fazer com que um contrato funcione para
eles, é improvavel que continuem a investir a quantidade planejada de
recursos no projeto.
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Caso suspeite que seu licenciado nao esteja contribuindo com esforcos
suficientes para que o contrato seja um sucesso, vale a pena resolver
essa questaologonoinicio, emvezde reagiraum conjunto de resultados
decepcionantes e a um pagamento de royalties menor que o esperado.
Reunides regulares de atualizacdo e progresso podem ser um
investimento de tempo que vale a pena para ambas as partes, de forma
que quaisquer questdes possam ser levantadas e, se tudo der certo,
minimizadas o quanto antes. Obviamente, vocé deve ter a seguranca de
um contrato adequadamente elaborado que preveja a possibilidade de
rescindir o contrato por descumprimento, se necessario.

Caso suspeite que seu licenciado tenha subnotificado o nivel das vendas
de seu produto ou servico em um periodo e, dessa forma, esteja
oferecendo um nivel de royalties injustamente baixo, isso precisa ser
resolvido. Desde que seu contrato de licenciamento contenha uma
cladusula de ‘direito de auditoria’, vocé ndo deve ter medo de exercé-lo
nessas circunstancias e instruir um auditor a fiscalizar as contas da
administracdo da empresa licenciada.

Preciso registrar a existéncia de uma
licenca de PI?

Os estabelecimentos que registram o contrato de licenciamento variam
de acordo com o pais. A principal motiva¢do para registrar uma licenca
muito provavelmente seria auxiliar o licenciado a fazer valer os direitos
perante terceiros, caso isso seja necessario e faca parte do contrato.

No Brasil, ndo é obrigatério registrar a concessao de uma licenca de PI.
Contudo, se (por exemplo) o titular de uma marca decidir licenciar o uso
a um terceiro, isso pode ser registrado no INPI. Notificar a existéncia de
um contrato de licenciamento a terceiros pode fortalecer sua capacidade
de agir contrainfratores (e pode atuar como um pequeno impedimento)
e dar publicidade ao direito perante terceiros.

LISTA DE VERIFICACAO

Escolhendo um licenciado

Q4%

2. Quais séo os principios fundamentais do
licenciamento?

Entre quem é o contrato e o que acontece se uma ou a
outra parte mudar de dono?

O que estd sendo licenciado? (normalmente um conjunto
de direitos é licenciado juntamente com outros ativos
intangiveis)

Setor

Quais setores ou mercados sé@o abrangidos?

Territorios

Existem restricbes geogrdficas?

Exclusividade

A licenca é exclusiva ou ndo exclusiva?

Objetivo

O que o licenciado pode fazer com o material licenciado?

©
©
©
©
©
©
©

Taxas e condicées de pagamento

Sdo pagas taxas iniciais? Existem adiantamentos? Quais
taxas de royalties sGo pagas e com base em qué (quais
valores sdo usados como base para o cdlculo? Eles estéo
sujeitos a valores minimos?). Quais séo os prazos de
faturamento e quem o realizard? Qual deve ser a moeda
de pagamento? Em qual instituicéo financeira devem ser
realizados os pagamentos?

Resolugdo de controvérsias

Como sdo tratadas as controvérsias entre as partes? A
mediagdo e a arbitragem s@o os mecanismos iniciais
para solugdo de controvérsias? Qual é o tribunal e a lei
que as partes concordardo em seguir?

Titularidade e acesso a
melhorias

Quais direitos o licenciante tem sobre as melhorias
feitas pelo licenciado?

O guia desta série Tornando-se Global possui mais orientacdes sobre a
gestdo dos relacionamentos com os licenciados estrangeiros.
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Confidencialidade

Quais partes do contrato sdo confidenciais? Qual é o
prazo determinado de confidencialidade apds o término
de vigéncia do contrato?

Periodo de vigéncia

Qual é a duracgdo da licenca? Como isso se relaciona a
vida restante dos direitos de Pl incluidos?

OHNCAORICING

Transferéncia

A licenca é transferivel? Um licenciado pode sublicenciar
os direitos de PI?
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Rescisdo

Infracao por terceiros

Defesa contra reivindicacoes

Direito a auditoria

Garantias e indenizacdes
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O licenciado deve ser obrigado a empregar os “melhores
esfor¢os” para atingir as metas? Sdo estipuladas vendas
minimas ou quantidade de produtos vendidos?

A licenca pode ser rescindida antecipadamente? Em caso
afirmativo, como e por quem?

O que acontece se um terceiro for suspeito de infracéo? De
quem é a responsabilidade de fazer valer a PI?

O que acontece se for apresentada uma alegacdo de
infragdo contra o licenciado? Quem é responsdvel por
fazer a defesa?

Quando e como o licenciante pode auditar o licenciado
para confirmar a base em que as taxas estéo sendo
pagas? Quem paga os honordrios do auditor?

O licenciante garante que a Pl estd livre de controvérsias
e que ndo existe qualquer infracéo conhecida? Ele pode
indenizar o licenciado contra quaisquer alegacbes de
infracdo de direitos de terceiros ao utilizar a PI?

v

Quais sao os principios
fundamentais da franquia?
03
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3. Quais s@o os principios fundamentais

da franquia?

s franquias podem

oferecer uma  forma

atrativa de  expandir
rapidamente um negécio sélido.
Sdao adequadas principalmente
para empresas que atendem
clientes em uma area, territério
ou regido especificos e que
desejam expandir e atender
possiveis clientes em outras regides. As franquias podem envolver a
replicacao de um produto, processo ou todo um modelo de negécios,
incluindo todos os seus ativos de Pl e intangiveis.

Quais sao os
principios

fundamentais
da franquia?

As franqueadas sdo responsaveis por dirigir seus proprios negocios,
que ndo sao joint ventures ou parceiras da franqueadora. Contudo, elas
o fazem de acordo com as regras estabelecidas pela franqueadora,
normalmente como uma tentativa de estar, o maximo possivel, em
conformidade com o produto ou servico ‘protétipo’. Essa atencdo aos
detalhes, tipicamente sustentada por treinamento, gestdo de marca e
auditoria, pode garantir que os clientes recebam uma experiéncia
consistente, independentemente da franqueada que visitem (mesmo
quando a linha de produtos for adaptada as preferéncias nacionais -
como acontece com o McDonald's ou o KFC).

Em sua esséncia, uma franquia pode incluir o processo de licenciamento
da PI. A diferenca é que geralmente existe um relacionamento mais
estreito entre as partes, em que a franqueada tem mais direitos (e
obrigacBes) do que um licenciado tipico e a franqueadora tem mais
controle do que um licenciante tipico. Um negdcio franqueado pode se
tornar uma extensdo de sua prépria empresa e atuar como seu
representante de venda, parceiro comercial e embaixador.

Caso esteja considerando se tornar uma franqueadora e queira obter
mais informag6es, entre em contato com a Associacdo Brasileira de
Franchising (ABF) (http://bit.ly/4nnwi6W). A ABF é uma organizacgéo
de membros tanto para franqueadoras quanto para franqueadas.
Publica guias sobre franquias e cddigo de conduta que ajudam a
proteger os interesses de ambas as partes. A ABF disponibiliza
informacdes no seu portal sobre as franquias em geral no Brasil.

-

Dependendo do pais de operacao, as atividades de franquias podem ser
regulamentadas ou estar sujeitas a leis especificas (inclusive leis que ndo
se aplicam no Brasil). Essas leis podem abranger muitas areas, incluindo
regras sobre divulgacdo prévia, registro, concorréncia, tratamentos
fiscais, funcionamento da franquia e formas permitidas de encerra-la. O
diagrama a seguir apresenta exemplos de leis e regulamentos que
podem ser aplicados.
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Informacodes sobre a Franquia

+ Antes da
assinatura

do contrato

de franquia,
normalmente a
franqueadora tem
um 6nus juridico
de divulgar certas
informacbes

* Isso garante
que a franqueada
tenha
informacdes
suficientes sobre
aempresa para
tomar uma
decisao baseada
em informagdes

+ Em algumas
jurisdi¢des, por
exemplo, nos EUA,
as informacdes
sao muito
detalhadas

ia de Registro

igénc

Ex

+ Alguns paises
exigem que
diversos detalhes
de uma franquia
sejam registrados
em um 6rgao
governamental

* Isso pode
incluir cépias
de informag&es
financeiras e
contratos

* As licengas de
Pl podem ter de
ser formalmente
registradas em
alguns paises

Leis sobre Relacdo de Franquia

* Protegem
(principalmente)
as franqueadas
de préticas
injustas de uma
franqueadora

* Incluem, com
frequéncia,
regras sobre a
rescisao injusta
do contrato
de franquia,

a alteragao
dos termos da
franquiae a
sucessao

* A usurpacgao (ou
seja, estabelecer
outra franquia
nas proximidades)
normalmente
também é
proibida

Comportamento Anticompetitivo

* Impede que

o poder da
franqueadora
seja utilizado
para sufocar a
concorréncia -
por exemplo,
frequentemente
proibe que a
franqueadora
imponha pregos
minimos de venda
a franqueada

* Proibe a
franqueadora
de impedir que
a franqueada
venda por meio
dainternet ou
compre insumos
de seu proéprio
fornecedor

* Impede
negociacoes
casadas que
imponham a
franqueada a
exigéncia de
comprar servigos
adicionais da
franqueadora

Outras Leis

* Os impostos
e o preco de
transferéncia
podem ser
relevantes

* As questbes
relativas a
contratos de
trabalho precisam
de uma atengao
cautelosa

* Dependendo
do setor em
que a franquia
opera, as normas
alimentares,
adefesaea
seguranca do
consumidor
podem ser
outros assuntos
abordados

Quando e como
as franquias
funcionam
melhor?

000000

No Brasil, a ABF produziu um cédigo de conduta e principios éticos que,
embora voluntdrio, é amplamente seguido por franqueadoras idéneas.
Possiveis franqueadas sGo mais propensas a concordar com uma
franquia de uma franqueadora que siga esse codigo e seja membro da
ABF do que com uma que néo seja. Muitos paises tém uma associacéo
de franquias equivalente e um cédigo de ética semelhante.

modelo de franquia funciona melhor quando pode ter como

base um negécio existente bem-sucedido com um claro

potencial de expansdo - normalmente em termos
geograficos. A base para a criacdo da franquia pode ser um modelo
de negécios completo ou os direitos de venda, fabricacdo ou entrega
de um produto ou servico. A franquia é um conceito mais complexo
de aplicar a empresas predominantemente on-line ou quando as
operacdes da empresa dependem da criatividade interna ou de
know-how técnico profundo.

Do ponto de vista de um titular de direitos de Pl, o modelo de negécio
em franquia representa uma forma rapida de replicar uma operacao
existente em outras regifes, exigindo menos investimento do que
seria necessario para fazer o negdcio crescer organicamente. Se vocé
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construiu um negocio de sucesso no Brasil e ndo deseja (ou nao possui a Embora as franquias tenham uma ampla aplicabilidade empresarial,
capacidade ou os fundos necessarios para) expandi-lo a outros paises, raramente funcionam muito bem para empresas on-line. Caso 0s
entdo vale a pena considerar o modelo de franquia. clientes ja possam adquirir seus servicos de qualquer lugar do mundo
a partir de seu site (ou por meio de canais de distribuicao existentes,
como a Amazon), estabelecer uma franquia pode criar um novo

3. Quals Sao oS prlncfljlosfundamentals negocio que fracassara (porque vocé estara concorrendo com ele) ou
. obterd sucesso (a seu préprio custo). As franquias, portanto, funcionam
dafl’aanICI? melhor quando os clientes sdo locais. Esse € um dos motivos pelos
quais sdo uma forma popular de expandir lojas de alimentos e bebidas

As franquias geralmente envolvem a replica¢do de todo um modelo de e de moda, e outros tipos de negbcios que fornecem produtos ou

negdcios, mas ndo necessariamente. Existem outras situa¢gdes em que as servi¢os presenciais a consumidores ou empresas.
franquias podem ser adequadas, como modelos de produto ou
distribui¢do, ou modelos de franquias com base na fabricacao/processo,
conforme a negociacao entre o franqueador e o franqueado. Uma breve

- . . Se seu negocio tiver muitos segredos comerciais, as franquias podem
visdo geral é apresentada a seguir.

ser uma op¢do melhor do que um contrato de licenciamento mais
tradicional. Ao optar pela franquia, é possivel ter um controle maior

das informacbes secretas e de sua disseminacdo.
Modelo Todo o Negécio Producao ou Fabricacdo ou
de Distribuicao Processamento
Franqui : , . :
anquia A franquia também ndo € normalmente considerada adequada para
N negocios criativos em que a franqueada precisaria de competéncias
Definicao A franqueadora A franqueadora A franqueadora fornece - . e 5 ygr .
¢ que N9 inquee artisticas ou criativas especificas, que sao dificeis de ensinar, ou
concede a franqueada fabrica um produto um ingrediente, segredo e I I N
os direitos de utilizacdo ou uma variedade de comercial ou know-how : !
de i recels cl : produtos e permite essenciais 4 franqueada necessario que a franqueada tenha habilidades técnicas avancadas,
negocios especifico, que as franqueadas que pode entdo fabricar e tambéem .séo~mais diﬁc,ei.s de franquear, d/e\{ido a grande. quantidade
incluindo o uso de Pl e vendam com a marca da distribuir/vender o produto de capacitacdo necessaria para que o negocio possa funcionar.
marcas a ele associadas franqueadora em uma utilizando a marca da . ’ I I
= i inevitavelmente precisam utilizar sua PI se
regido especifica franqueadora . » s franqueadas Inevi _
Qua's sao 0OS qwsderem replicar com sucgssi seu modelo dde negocios,
. ’ . . . produto ou processo. Isso significa que, antes de comecar,
U,S(.)S " Cadeias de ) Mon%cadoras ?e ve|cglos A Co’ca-Cpla fornec?_\ prlnCIpals sua Pl precisaterumaboa proveniéncia, sersélida, bem administrada
tipicos sztDa(;JnraalTjt':Se: ;?J?v(\?ao glizr?cgg(;i?r:griraaanwas ?;an ri;';zsseecr;ettsdiso aSPECtOS da Pl e valida nos territérios onde as franquias sao exigidas. Vocé também
y mun?:io, que entso fabricam e que devo precisara estar preparado para gerencia-la e defendé-la de forma
* Rede hoteleira, como * Empresas de petrdleo distribuem seus produtos ConSiderar? continua - inclusive contra qualquer abuso por parte de suas
o Hilton que oferecem franquias franqueadas.
@ [psiies o Eeseling WW E uma exigéncia fundamental de uma operacdo de franquia bem-
A sucedida que a titularidade de sua Pl ndo seja contestada. E

surpreendentemente comum que as empresas pressuponham que
sdo titulares de uma Pl que foi criada e ainda é propriedade de um
Ve N contratado, colaborador ou de terceiros. Como o contrato de franquia
Algumas formas de franquia (por exemplo, as que envolvem a exigira que vocé garanta que tem o poder de conceder os direitos de
distribuicdo, venda ou fabricacéo de um produto ou servico especifico uso sobre toda a sua Pl a sua franqueada, é vital se certificar de que
em uma regidio) sGo, em muitos aspectos, semelhantes a um contrato vocé realmente é proprietario de tudo.
de licenciamento. A diferenca estd na proximidade e interdependéncia
das partes.

=P
+4

Também ¢é crucial garantir que quaisquer direitos registrados
\_ ) necessarios sejam validos e estejam em vigor em todos os territérios

oferecidos a uma franqueada. Caso sua principal preocupacdo seja
poder licenciar sua marca, vocé pode acrescentar registros adicionais
para ampliar a abrangéncia de seus direitos, porém nem sempre isso
é possivel.
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E aconselhavel realizar uma auditoria de Pl no estigio inicial de
preparacdo. Se vocé compartilhar sua estratégia com o especialista em
propriedade intelectual realizando sua auditoria, ele deve conseguir
identificar a protecdo adicional para a qual sao exigidos pedidos de
registro e destacar quaisquer problemas que precisem ser corrigidos,
antes do inicio de quaisquer operacdes de franquias.

Consulte o guia - Utilizando Todos os Seus Ativos Valiosos da Melhor

4

P e N

Os manuais de franquia podem, e fazem
isso com frequéncia, contar com muitos
detalhes sobre como uma empresa
franqueada deve ser administrada. Podem
abranger aspectos que variam desde: onde
a franqueada tem de comprar seus
uniformes, o tipo e a cor da tinta que deve
ser utilizada para decorar as dependéncias,
as frases que os funcionarios tém de utilizar
y ao atender os clientes; bem como estabelece

Maneira Possivel para obter mais informacées sobre a auditoria de . Franqueadorfazia\ _ _
sua Pl. B ihidevido daBIl um conjunto de fornecedores de insumos e
do franqueado i . servigos necessarios para o funcionamento
J !

h i 5N da franquia. Embora algumas disposicdes

Franqueador b " Terceiros acusam’, g s - pA 5
tenta registrar | - o franqueado possam parecer triviais, todas elas tém um
Como a empresa franqueada utilizara sua marca e outros direitos de | marcas comerciais | I de infringir papel no reforco da marca subjacente e da

' pertencentes ao \  propriedade |

propriedade intelectual e vendera produtos/servicos essencialmente
seus, existe o risco de que, se for entregue um produto ou servigo de
baixa qualidade, sua marca seja manchada, com um efeito prejudicial
correspondente sobre as vendas. Caso, por exemplo, vocé tenha
desenvolvido sua marca em torno da entrega de um 6timo suporte

s, franqueado
o

)

/" "\\\

' intelectual promessa ao cliente feita pelafranqueadora.
b

‘\.\
Forh
| Terceiros 'y

Além disso, a franqueada tem de ter
acesso a Circular de Oferta de Franquia,
que descreve o modelo de negécio da

b
pds-venda e uma de suas franqueadas ndo foque nessa area tanto éranqyeadortentg Birngeraiik franquiaA co.m‘ pe|9 menos 10 dias de
guanto vocé gostaria, a reputacao de seu negécio (e do restante da p:g%lrsigrsa;f:ézs \ ( propriedade ] antecefjenua a assinatura (.jO contrato cNie
rede de franqueadas) poderia ser prejudicada. W i l})‘ 2l T Iprtaer::ﬁ::cllg? y frangu!a, con'forme determina alegislagdo
R ' \ p A brasileira, Lei n. 13.966/2019.
. Franqueado .

3. Quais sdo os principios fundamentais
da franquia?

forma habitual de uma

franqueadora garantir que

sua Pl seja usada
corretamente é por meio da
apresentacdo de um manual de
operagbes detalhado, que a
franqueada é obrigada a seguir
como condicdo do contrato de
franquia inicial. Isso, juntamente
com um monitoramento regular, deve garantir que sua Pl seja
adequadamente utilizada. Entretanto, é importante estar consciente
dos riscos.

Como posso
proteger minha
Pl em uma
franquia?
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continua usando a
Pl apés o término
. da franquia

Sua franqueada pode ser tentada a
economizar e a cortar custos. Portanto, é
necessario considerar quais itens devem

ser adquiridos apenas de vocé, como a

conformidade de suas franqueadas pode
ser monitorada e quais sanc¢des serao
impostas caso seja descoberto que as
normas do manual de franquia ndo estao
sendo seguidas. Vocé também precisa
tornar mais facil ‘fazer a coisa certa’,
principalmente a respeito de aspectos
como gestdo de marca.

Além desse risco geral, podem surgir diversas questdes especificas de
Pl. Vigilancia e procedimentos solidos sdo necessarios para garantir
que elas ndo causem problemas. Elas estdo resumidas no diagrama
Possiveis controvérsias envolvendo PI.

De forma mais positiva, uma de suas franqueadas pode descobrir
uma melhoria para seu produto/servico em si ou para um dos
processos subjacentes da empresa, que pode beneficiar seu negdcio e
todas as outras franqueadas. E importante, portanto, que o contrato
com a franqueada preveja essa possibilidade. E necessario considerar
se a franqueada que criou a melhoria deve ser recompensada por
essa inovacao e como garantir que vocé seja informado sobre todas e
quaisquer modificacdes no procedimento operacional padrao.
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Fatores a considerar ao Resumo
avaliar a viabilidade de fran-
quear um negécio

O que é uma franquia ‘acidental’? »
Os sggredos comercials Vocé tem vdrios segredos comerciais que tornariam
dominam arriscado um contrato de licenciamento tradicional
mais ‘flexivel’?

A franquia é uma forma de licenciamento em que as partes envolvidas o . . .
tém um relacionamento mais préximo do que o habitual. Em alguns derta de LTS OIS R Vocé estd oferecendo um produto ou servico que pode
. s - e adequados ] iali ?
casos, o relacionamento é tdo préximo que a distingdo entre 9 ser entregue sem um conhecimento especializado?
Caso o sucesso do negécio dependa de competéncias

licenciamento e franquia se torna pouco clara. "2 e o e
especificas (artisticas, criativas, técnicas ou outras)

E importante estar ciente de que, em alguns paises, se uma marca for do titular, ele pode néo ser téo facilmente replicdvel
licenciada em troca do pagamento de taxas e o licenciante oferecer ao e, dessa forma, ndo ser passivel de se tornar uma
licenciado uma assisténcia consideravel e outros servicos, a licenca é franquia

tratada pelaleicomo uma franquia. Como as franqueadas normalmente

possuem uma prote¢do adicional contra a rescisdo antecipada, isso Pl em situacao sélida e nao A propriedade intelectual estd geograficamente

pode acabar sendo uma diferenca importante. Caso esteja licenciando controversa protegida onde é necessdrio? Ela ndo é controversa?
suas marcasaentidades estrangeiras, podevaler a penaestar consciente Vocé estaria disposto a dar garantias nesse sentido as
disso, principalmente se seu contrato indicar que as leis de outra suas franqueadas?

jurisdicao estdo sendo seguidas (ou ndo indicar especificamente quais
leis se aplicam).

LISTA DE VERIFICACAO

Meu modelo de negdcios é adequado para franquia ou serd melhor crescer sozinho?

Fatores a considerar ao Resumo

avaliar a viabilidade de fran-
gquear um negécio

Negocio geografico Sua empresa vende atualmente um produto ou servico
em uma drea geogrdfica especifica com pouca ou
nenhuma venda pela internet?

Formato adequado Seu modelo de negécios é comprovadamente lucrativo
em sua drea? - em caso dafirmativo, considere uma
franquia de todo o negécio; OU

Vocé quer manter um rigido controle sobre sua rede
@ de distribuicéo? - em caso afirmativo, considere uma
franquia de Produto ou Distribui¢céo; OU

Vocé quer terceirizar a fabrica¢éo, mas manter o
controle dos processos de fabricacéo e da qualidade?
- em caso dfirmativo, considere uma franquia de
Fabricagéo ou Processamento
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Quando a venda
de Pl pode ser

uma boa ideia?

4. Como faco para vender uma PI?

Igumasempresas,como agéncias criativas edesenvolvedores

de software, produzem Pl ‘sob encomenda’ para seus clientes

e sao obrigadas contratualmente a ceder a titularidade de
seus direitos apds a conclusao. Contudo, a venda da Pl que surge
de pesquisa interna também pode acabar sendo uma estratégia
efetiva e atrativa. Além disso, as empresas que criaram Pl na
expectativa de elas préprias a utilizarem podem, as vezes, descobrir
que outras empresas podem utiliza-la melhor.

As universidades e os institutos de pesquisa normalmente
disponibilizam direitos de Pl a empresas bem colocadas para que
gerem beneficios comerciais para eles. Com frequéncia, isso é feito
pela concessdode umalicenca ou cessao de direitos, porque fornecem
um mecanismo para vincular recompensas a receitas efetivas (que
podem ser dificeis de prever, principalmente se a empresa for uma
startup). As vezes, porém, é melhor ceder os direitos a titulo oneroso
(pago no momento, fornecido por meio de participagdo acionaria ou
diferido)paraquetodososbeneficiosecondmicos-eresponsabilidades
legais, como os pagamentos de renovacao de direitos e a¢des de
execugao - sejam repassados para o comprador.

Além disso, nem tudo que decorre de atividades de P&D acaba sendo
aproveitavel pela empresa que as realiza. Pode levar algum tempo até
que uma empresa saiba se podera, por si sO, obter beneficios
comerciais da exploragdo de uma tecnologia, marca, desenho
industrial ou obra protegida por direitos autorais. Pode haver muitos
motivos pelos quais a aliena¢do dos direitos de Pl correspondentes
pode fazer sentido, como mostra o painel abaixo.

Como exemplo, vocé pode ter desenvolvido uma tecnologia muito
promissora, porém ndo possui 0S recursos necessdrios para deixd-la
pronta para producéo ou implementd-la em uma escala que permita a

realizagéo de seu potencial. Uma empresa maior pode estar muito
interessada em obter acesso a ela. Entretanto, esteja preparado para o

fato de que ela pode preferir comprar toda a sua empresa em vez de

apenas sua Pl!

Tecnicamente, uma venda de Pl é chamada de ‘cessao’. Embora
existam elementos em comum com a venda de um item de
propriedade fisica, a cessao pode impor obrigacbes extras para
ambas as partes, por exemplo, restringindo o que o comprador pode
fazer com os ativos e mantendo direitos especificos para o vendedor.

Outro guia desta série - Estabelecendo parcerias para obter
vantagens comerciais, contém mais informagées sobre os tipos de

obrigacbes que uma cessdo pode conter quando provier de um instituto
de pesquisa ou universidade.
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Os proés e contras de vender sua PI

Vocé pode reduzir
compromissos de custos
futuros, incluindo taxas de
renovacao da Pl

PROS
Vocé pode levantar caixa para
\/ gastar em atividades mais
lucrativas

Vocé pode redirecionar seus
recursos para areas mais
produtivas

Vocé nao necessariamente
tem de parar de utilizar a Pl - é
possivel incluir uma disposicao
de ‘devolucdo da licenca’

Caso outras pessoas estejam
infringindo sua Pl e/ou vocé
tenha provado sua validade e
relevancia comercial, ela pode
valer uma quantia substancial
em dinheiro
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A natureza Unica da Pl significa que
os compradores podem nao ser
prontamente identificaveis - sera
necessario tempo e esfor¢o para
pesquisar o mercado

Vocé pode ter de compartilhar
informacdes sensiveis com
concorrentes para explorar uma
venda

Um comprador pode preferir
adquirir todo o seu negécio
(observacgao: isso pode ser uma
vantagem, dependendo de seu
ponto de vista)

Vocé pode descobrir que tem
de oferecer garantias ou outros
compromissos a respeito de
areas complexas, como a
infracao de PI

Caso nao haja infracao e

seu histoérico de geragao de
receitas seja baixo, o preco
provavelmente sera limitado
ao custo de aquisicao de
uma licenca ou ao custo de
reproducao de seus ativos

(a menos que vocé possa
comprovar o valor que outros
atribuiram a uma Pl muito
similar).

Por que outra
pessoa pode

querer comprar
minha PI?

T

s compradores de Pl normalmente sdo impulsionados por

um de dois incentivos principais. Historicamente, a

principal motivacdo tem sido adquirir direitos que
fortalecam o portfélio de uma empresa, por razdes juridicas.
Contudo, a negociacdo também pode ser desencadeada por
consideracées comerciais, como o desejo de aumentar as
capacidades de uma empresa, ampliar sua oferta, entrar em um
novo mercado, reduzir a pressao da concorréncia e/ou adquirir
clientes mais rapidamente.

As maiores operacdes de Pl na dltima década, em que participaram
empresas como Google, Apple e Microsoft, resultaram de licitacGes de
portfélios que poderiam ser usados na justica, se necessario. Isso, por
sua vez, foi em parte impulsionado pelo aumento dos ‘agregadores
ofensivos’ de direitos de patente - entidades que adquirem grandes
portfélios de patentes com o objetivo principal de monetiza-los por
meio de licenciamento e/ou litigio contra empresas que produzem
produtos ou prestam servicos, em vez de fabricar ou oferecer elas
mesmas produtos baseados nessas patentes. Alteracfes legais nos
Estados Unidos dificultaram esse modelo de negocios.

Embora ocorram atualmente menos vendas ‘caras’ de portfélio de
patentes, a maior parte delas é desencadeada por consideracdes
comerciais. Caso sua Pl faca parte de um padrao do setor, sirva de base
para um processo Unico e valioso ou dé a vocé uma vantagem em um
mercado competitivo, ela pode muito bem ser de interesse de outras
empresas - principalmente se estiver associada com uma capacidade
de obter um preco premium.

4. Como faco para vender uma PI?

Embora nao sejam estritamente um direito de PI, dados sdo um ativo
muito importante que podem ser adquiridos e vendidos juntamente
com ativos de Pl como softwares protegidos por direitos autorais.
Informacdes sobre usuarios e seus habitos podem ser muito atrativas
para compradores, conforme evidenciado quando o Facebook
adquiriu o Instagram (que nado tinha receitas quando foi vendido por
US$1 bilhdo).

Além disso, caso seus direitos de Pl ja sejam produtos ou servicos,
pode ser um bom negocio para alguém os comprar de vocé, com
base exclusivamente nos fluxos de caixa correspondentes e na
fidelidade da clientela.
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s ativos Intangivels, como Existe também um mercado para as marcas e suas marcas registradas

Quais tipOS de PI a Pl, geralmente agregam correspondentes. Quanto mais forte o histérico de uma marca, em
sa0 mais faceis e valor uns. aos ogtros, o termos de histérico de operacdes, nivel de reconhecimento do cliente
melhores de qu.e t.em duas |m.pI|.ca<;oes. Em ? presenca geograﬂcg, .malor a probabilidade de urr? comprador estar
primeiro lugar, direitos de PI interessado em adquiri-la. Entretanto, uma marca é basicamente um
vender? especificos de qualquer tipo sinal de origem e, por isso, de expectativa de qualidade ou valor; caso
normalmente sdo muito menos a titularidade e a origem mudem, as percep¢des do consumidor
valiosos do que os portfdlios poderdo ser afetadas, principalmente se a expectativa de qualidade
correspondentes. Em segundo ou as especificacbes também mudarem.
lugar, os pacotes de venda mais fortes tém probabilidade de conter
varios tipos de direitos (como uma familia de patentes, com uma Os desenhos industriais, por outro lado, precisam ser ‘iconicos’ e
marca registrada, além de software e documentacdo de apoio fortemente distintivos antes de encontrarem um comprador. Do
protegidos por direitos autorais). contrario, os concorrentes podem acreditar (de forma correta ou
errbnea) que eles provavelmente podem produzir um desenho
As patentes geralmente sdo consideradas o tipo de Pl de maior valor, industrial ‘parecido’ sem infringir sua protec&o.
devido a forca dos direitos de monopdlio que elas tém. Embora ainda
possa ser mais bem descrito como ‘informal’, o mercado de compra e Comercializar segredos comerciais com sucesso tende a ser um
venda de patentes possui certa estrutura, com corretores especializados pouco mais desafiador, simplesmente porque podem ter de ser
divulgados para que um comprador determine se realmente sao de
p S interesse e se podem ser dependentes de know-how especializado.

Eles geralmente sdo mais faceis de vender juntamente com o negdcio

Muitos aspectos ditam o interesse pelas patentes, mas dois sGo sempre i -
e a equipe da empresa que os utiliza.

importantes: o escopo da prote¢éio oferecida (quanto mais amplo,
melhor) e o tamanho dos mercados geogrdficos abrangidos. As patentes
também precisam ser concedidas em vez de solicitadas e ter uma vida

util restante, antes de provavelmente serem comercializadas com 4. Como fago par (0] Vender uma PI?

sucesso (porque se elas ndo forem concedidas, ndo seréo exequiveis).

IO,
+<4

-

Os principais proés e contras a considerar
na comercializagao dos tipos de PI

Existem também mercados bem estabelecidos para certos tipos de
materiais protegidos por direitos autorais. Embora os softwares sejam
mais comumente utilizados sob licenca do que vendidos, outros tipos
de trabalhos criativos (como direitos de publicacdo) mudam de mdaos
com certa frequéncia. Tudo o que é protegido por direitos autorais Contras
também tem a vantagem de uma longa vida util legal correspondente

(ou seja, quanto tempo dura sua protecao legal); contudo, a vida util

comercial (quanto tempo uma obra continua a gerar receitas no Patentes Relativamente fdceis de ceder. O cessiondrio também pode solicitar que vocé
mercado) pode, obviamente, ser muito mais curta. Titularidade clara e diversos forneca suporte técnico na implementacéo
corretores e agentes disponiveis da invencdo. Isso pode revelar inteligéncia de
para auxiliar na venda concorréncia, know-how ou até mesmo segredos
comerciais a uma empresa concorrente

Um pontoaserconsiderado porexportadoresdizrespeitoaos chamados
‘direitos morais'. Embora a Lei de Direitos Autorais baseada na doutrina
do Copyright [Copyright Act] nao considere esses direitos (de que a obra
seja corretamente atribuida ao autor e que a integridade de sua obra

_ ) Marcas Normalmente vendidas como Caso sejam vendidas sem direitos relacionados,
seja respeitada), outros mercados, em que as empresas podem operar, parte de uma empresa ou divisGo existe o risco de que a qualidade da marca seja
podem ter essa disposi¢do legal, fundamentada na doutrina do direito diminuida pelo novo titular. Isso pode manchar
de autor, como no caso do Brasil. Quando eles se aplicarem, oimportante a reputacdo do titular original se a marca estiver

a observar sobre esses direitos morais relacionados é que eles ficam firmemente associada com essa empresa na mente
com o autor ou criador e ndo podem ser cedidos. dos consumidores

As marcas funcionam para garantir a origem e a
expectativa de qualidade. Se vendidas, a origem das
mercadorias é alterada, o que pode reduzir o valor e
a eficdcia da marca
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Novamente, é necessario cuidado ao realizar sua abordagem. Um
LS tom agressivo provavelmente desencadeara uma reconvencdo ou
uma tentativa de invalidar seus direitos, enquanto um tom amigavel,
sustentado por uma afirmacao de que vocé tem alguma evidéncia de
uso (por exemplo, indicando que criou um Quadro de Reivindicacao
e pode documentar ocasides em que a empresa abordada tenha
comprador estado préxima de infringir sua Pl) pode ser uma opc¢do mais bem-
sucedida e lucrativa. Vale a pena contratar um corretor especializado
se quiser obter o melhor resultado com o menor risco.

Segredos Por motivos prdticos, pode ser dificil vendé-los sem
comerciais correr o risco de uma divulgagdo prévia ao possivel

Direitos O mercado ativo para muitos Em algumas jurisdi¢des fora do Brasil, hd apenas

direitos autorais (mdsica, arte, No Brasil, os direitos econémicos de exploragéo da
livros e manuscritos) torna a obra podem ser atribuidos a um novo titular, o que
comercializacéo dessas obras significa que alguns direitos permanecem com o
relativamente simples criador original (os direitos morais)

Sua tecnologia também pode ter aplicabilidade fora de seu mercado
principal. Para determinar se a oportunidade de mercado para uma
tecnologia patenteada é mais ampla, vale a pena realizar pesquisas
utilizando seus cédigos de Classificacao Internacional de Patentes

(CPC ou IPC) para verificar quais outras empresas atuam em areas
Como ocorre com os direitos As normas e os regulamentos de privacidade em semelhantes.

autorais, existe um mercado muitos territdrios podem impedir a venda de certos
ativo para muitos tipos de dados tipos de dados Caso suas patentes tenham sido publicadas ha algum tempo, vocé
também podera obter informacdes valiosas examinando dados de
citacdes, principalmente citacdes posteriores. Elas demonstram que
sua Pl existente foi considerada potencialmente relevante para
pedidos de registro posteriores por empresas e/ou examinadores de

patentes.

omo nao hd um mercado

Como devo como o Alibaba ou eBay em
pesquisar o que  voce pode

simplesmente listar os ativos de

mercado Para PI a venda, normalmente &

Outro guia desta série - Conhecendo a Concorréncia, possui mais
informacgbes sobre como utilizar buscas de patentes para obter

minha PI? necessario visar os possiveis

compradores  separadamente.

Muitas empresas utilizam um

corretor ou agente, ou trabalham

com uma agéncia como o Intermediario de Propriedade Intelectual

(IP1), que também pode realizar algumas das negociag8es. Por outro

lado, vocé pode optar por um leildo. Seja qual for o caminho escolhido,
é necessario, antes de mais nada, fazer alguma pesquisa inicial.

informaces valiosas sobre a atividade e as oportunidades de
mercado.

forma habitual de reunir evidéncias de uso é preparar

Como pOSSO quadros de reivindicagdo. Aplicaveis principalmente a
avaliar uma patentes, normalmente contém uma tabela de duas

. | . f %o colunas, com a primeira listando diferentes aspectos de sua
possivel infracao?

00000

Havera momentos em que a identidade dos possiveis compradores
serarazoavelmente 6bvia. Caso seus ativos de Pl sejam direcionados ou
otimizados para um mercado especifico, seus concorrentes tém maior
probabilidade de se interessar por seus ativos. Claramente, a venda
para um concorrente € um processo que precisa ser tratado com muito
cuidado - principalmente se vocé pretender continuar operando depois.

produto ou servico possivelmente infrator ndao cumpre cada
elemento respectivo.

Uma reivindicacdo de patente consiste em uma linguagem especifica
gue descreve quais elementos estdo presentes em um objeto, método
ou tratamento. O que é ‘reivindicado’ por essa linguagem define o

E possivel que a Pl que vocé estid pensando vender esteja sofrendo 3 —o2a
escopo de protecdo de uma patente. Para infringir sua patente, um

infracdo, principalmente se houver um concorrente fazendo coisas

muito semelhantes as suas. Vale a pena verificar se elas envolvem
patentes, embora o processo provavelmente implique algumas
despesas judiciais. Os quadros de reivindicagcdo sdo regularmente
construidos e usados pelas principais empresas para fins internos, a fim
de compreenderem onde estdo seus riscos, mas vocé também pode
direcionar suas abordagens a empresas especificas. Um quadro simples
é disponibilizado na sec¢do a seguir.
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concorrente precisaria reproduzir todos os respectivos elementos de
sua reivindicacdo. Portanto, se o concorrente atingir os mesmos
resultados sem cumprir um ou mais elementos de sua reivindicacao, a
probabilidade de que ele viole sua reivindicacao é muito menor.

Para verificar se existe infracdo, é necessario comparar os elementos
que compdem as reivindicagdes presentes na patente com o que a
empresa possivelmente infratora esta fazendo. Para demonstrar a
infracao, cada parte da reivindicagdo deve estar presente no produto
ou servico infrator.
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4. Como faco para vender uma PI?

A coluna a esquerda do quadro de reivindica¢gdo geralmente apresenta
fragmentos separados da reivindicacao especifica analisada. A segunda
coluna lista todas as provas encontradas de que o produto ou servico
possivelmente infrator contém esse elemento da reivindicacao. Essas
provas podem vir da inspecdo do produto (caso em que pode conter
fotografias), de manuais/folhetos ou paginas na internet descrevendo o
produto ou servico, ou da engenharia reversa do produto ou servico.
Assim, a coluna a direita pode conter muitos dados e informacdes e é
provavel que faca referéncia a outros documentos ou pesquisas
realizadas. O quadro a seguir apresenta uma amostra editada de um
quadro de reivindicacdo que ilustra um layout tipico.

Reivindicacao Texto da reivindicagao

Um sistema de
sistema inclui: um

O site da empresa destaca o fato de que o

Dispositivo possivelmente infrator

A pdgina 9 do manual afirma que o dispositivo é

estd presente e uma inspecdo fisica mostra

quatro
da unidade

em que o estd
configurado para ser compativel
com o

(Existem detalhes a respeito dos diferentes tipos de reivindicaces e sua
interpretacao pode diferir em diferentes jurisdi¢des. Portanto, depois de
realizar a andlise acima por conta propria, € recomendavel procurar um
parecer juridico profissional para verificar se de fato ha uma possivel
atividade de infracdo.)

Esse exemplo especifico se refere a patentes, porém um exercicio
semelhante pode ser realizado com desenhos industriais (com destaque
para as areas de um produto que infringem elementos registrados de
seus direitos) ou com marcas (comparando a prote¢do em vigor com
exemplos de utilizagdo que vocé detectou).

Em um contexto de venda de Pl, um quadro de reivindicacdo bem
fundamentado deve ser altamente persuasivo. Contudo, conforme
indicado acima, precisa ser usado com cuidado como parte de uma
estratégia de venda que considere adequadamente os possiveis riscos
negativos.
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posicionados na parte inferior

O manual do usudrio mostra que o estd
alinhado como_____

Como posso

precificar minha
PI?

T

onsiderando a escassez de pontos de referéncia divulgados

publicamente com relacdo a vendas de PI, vocé precisara

formar sua prépria opinido a respeito do valor que seus
ativos podem representar para outra pessoa. Seu contetudo e o
contexto em que operam provavelmente sao os fatores
determinantes.

Ocasionalmente, vocé pode ver artigos na midia discutindo os valores
obtidos em vendas bem-sucedidas de portfdlios de PI. Entretanto, com
frequéncia é dificil determinar se esses precos sao representativos, pois
varias consideracoes contabeis podem influenciar a forma como o valor
é alocado em um negdcio mais amplo, tanto ao ser vendido em ‘pleno
funcionamento’ (em operacdo) quanto se o valor for obtido com ativos
vendidos devido a insolvéncia. Além disso, normalmente existem
algumas circunstancias de mercado muito especiais acerca de aquisicoes
de Pl que podem inflar ou reduzir o preco pago.

Caso vocé tenha a sorte de ter ativos que tenham demanda suficiente
para gerarem uma licitacao disputada, entdo podem ser obtidos valores
muito altos pela Pl (por exemplo, alguns grandes portfélios de patentes
foram vendidos por bilhdes de ddlares em 2011 e 2012 por esse motivo).
Contudo, essas vendas sdo a excecdo, e ndo a regra.

O preco que vocé pode obter sera determinado principalmente pelo
contexto e conteudo:

*+ O contexto é o setor de mercado em que vocé opera. Alguns, como
produtos eletronicos de consumo, sao altamente disputados, o que
significa que processos judiciais sao relativamente comuns. Isso
resulta em um nivel de atividade de operacao de Pl acima da média,
reflexo de uma demanda elevada e melhores precos.

+ O conteuido é o escopo de seu portfélio - em termos de abrangéncia
equalidade. Geralmente, quanto maisamplo, melhor - principalmente
se seus direitos ja tiverem sido licenciados ou executados com
sucesso.

Principios de orientacao quanto a pregos

Os direitos de Pl geralmente sdo avaliados utilizando métodos de
custo, lucro ou mercado. Caso ndo existam comparac¢des de mercado
ou paralelos com outras operagfes que vocé sabe que aconteceram,
seja de vendas de Pl ‘pura’ ou de atividades de fusdo e aquisicao,
entdo sua estratégia de precos provavelmente tera como base um de
trés principios, de acordo com os métodos restantes:

1. Qual valor poderia ser extraido dos direitos ao executa-los?

Isso é mais relevante para as patentes. Caso opere em uma area
altamente disputada e seus quadros de reivindicacdo apresentem
evidéncias de uso convincentes, vocé pode argumentar que os
direitos valem a quantia que vocé ou o comprador-alvo podem obter
de lucro ao fazé-los valer na justica.
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4. Como faco para vender uma PI?

2. Quanto dinheiro um comprador pode ganhar utilizando esses
direitos?

Isso é relevante para a maior parte dos tipos de direitos de PI. Caso vocé
possa demonstrar o potencial de receita e lucro relacionado a produtos
ou servicos que dependem de seu portfélio de PI, isso fornecerd uma
boa base de negociacdo. As projecbes de faturamento e margem sao
sempre mais convincentes caso tenham como base sua propria
experiéncia factual, embora seja importante ter em mente que o(s) seu(s)
comprador(es)-alvopodemteracessoaomercado e poderde precificacao
muito melhores, o que significa que os beneficios para eles serdo
superiores aos que vocé pode atingir. Uma maneira de pensar sobre o
preco é que eles estariam economizando a quantia que teriam de pagar
por uma licenga; esse é o principio utilizado por um dos métodos de
avaliacao de receita mais populares (‘isencdo de royalties’).

3. Quanto um comprador pode economizar comprando esses
direitos?

Isso é particularmente relevante para um portfélio que ndo possui
protecdo de Pl tdo forte e pode ser reproduzido, pelo menos em teoria
(como softwares, bases de dados, processos e formulas). Caso vocé possa
demonstrarquetempo, habilidade e esforco substanciais sdo necessarios
para replicar seus ativos, uma empresa pode considerar que vale a pena
compra-los (embora, obviamente, ainda precise ficar satisfeita de que
pode coloca-los em uso produtivo).

Outro guia desta série - Revelando Seu Valor Oculto, fornece mais
detalhes sobre como a Pl pode ser avaliada, incluindo métodos mais
adequados para dar suporte a negociacées ao licenciar ou vender seus
ativos.

=

Determinante de valor

Independéncia do portfélio

Explicacdo

Meus ativos podem ser utilizados com sucesso pelo
adquirente e entregar beneficios semelhantes

Pedigree

A PI que utilizo foi desenvolvida por especialistas
reconhecidos na drea (e possuo todos os direitos
necessdrios para explord-la)

Prazo de validade do portfélio

Tenho um portfadlio de Pl identificavel com um prazo
substancial antes de expirar (desde que um comprador
os renove quando necessdrio, no caso de marcas e
desenhos industriais, sob determinadas condicdes)

Comprovacao de exigibilidade

Meus direitos foram contestados e mantidos por
um tribunal, constituiram a base de um acordo ndo
judicial e/ou foram usados com sucesso em uma
mediacdo

Investimento histoérico

Posso indicar um investimento financeiro substancial
no desenvolvimento da tecnologia, do desenho
industrial, do trabalho criativo e/ou da gestéo de
marca que sustenta meus produtos/servi¢os

Forca do portfélio

Tenho um conjunto de pedidos de registro e direitos
de Pl registrados ou concedidos, mostrando que meu
negdcio tem direitos exequiveis e continua a inovar

Mix do portfélio

Uso uma combinacdo de diferentes tipos de direitos
de Pl e de ativos intangiveis identificdveis que podem
agregar valor uns aos outros

LISTA DE VERIFICACAO

Quao vendavel é minha PI? Existem diversos fatores que ajudam a determinar o quao atrativa
sua Pl pode parecer para um comprador em potencial. Nem todos os fatores a seguir sao

igualmente poderosos para determinar o quao vendavel sua Pl pode ser, mas quanto mais
caixas desta lista (ndo exaustiva) vocé puder marcar, melhor!

Determinante de valor Explicacdo

Relacdo com fortes fluxos de

Existe uma conexdo clara entre os direitos que possuo
caixa e capacidade comprovada de a minha empresa gerar
receita regularmente, em todos os territorios mais

Contexto de mercado

Meu negdcio e meus direitos de Pl atendem a
um mercado grande e em crescimento que posso
quantificar e prever com um nivel elevado de
confianca

Vantagem competitiva

Meus direitos de Pl servem de base para um beneficio
que me proporciona vendas e/ou lucratividade
superiores em comparag¢do a meus principais
concorrentes

importantes para meu negocio

Tamanho das receitas/lucros
correspondentes

As receitas e os lucros gerados sdo substanciais e
estdo em uma tendéncia de alta (obs.: se esse for o
caso, tem certeza de que quer vender?)

Comprovacao da demanda de
licenciamento

Licenciei com sucesso meus direitos a outras empresas
ou sdo parte integrante de uma franquia que possuo
(obs.: isso geralmente é positivo, embora possa tornar
mais dificil para um comprador exercer o controle
completo sobre como os ativos sdo usados)
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Presenca de contratos ou
restricdes a negociacao (‘lock-
in')

Os fluxos de receita relacionados a minha Pl séo
sustentados por contratos ou sdo recorrentes e
transferiveis de forma confidvel ao comprador
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Quais opcoes
devo considerar?

Posso utilizar o
conteudo para
atrair receita

de propagandas?

este guia, temos como foco as oportunidades diretas de

monetizar seu portfélio de PI, independentemente de

qguaisquer produtos e servicos que vocé ofereca. Contudo,
existem também algumas formas indiretas de obter beneficios
financeiros desses ativos sem vendé-los ou incorpora-los em sua
oferta de negécio - por exemplo, utilizando-os para atrair
propagandas e patrocinios.

As secdes a seguir apresentam uma visao geral de algumas outras
formas de utilizar sua Pl para ganhar dinheiro ou economizar:

* Aproveitar seu préprio contetido - ou ainda o conteudo de outras
pessoas - para atrair anunciantes.

* Realizar acordos promocionais exclusivos com patrocinadores.

* Trocar sua Pl por produtos ou servicos que, de outra forma, seriam
caros.

« Utilizar a Pl para influenciar seu mercado e abrir novas
oportunidades comerciais.

* Maximizar os beneficios de marketing de sua PI.

Existem outras opg¢bes a considerar que sdo abrangidas por outros
guias destasérie. Elasincluem utilizarsua Pl para atrair financiamento
e obter isencdes fiscais disponiveis para as empresas que inovam.

Nossos outros guias - Descobrindo o Potencial de Financiamento
da Pl e Utilizando Seus Ativos com Eficiéncia Fiscal podem ajudd-
lo a avaliar essas possibilidades.

conteddo de midia tem sido utilizado para atrair

anunciantes por centenas de anos. Embora o tipo de midia

usado possa ter mudado massivamente nas ultimas
décadas, o principio continua sendo o mesmo: se vocé puder atrair
um publico relevante, os anunciantes pagarao para alcanca-lo. No
espaco digital, vocé pode nem ter de gerar o conteudo por conta
prépria.

Osconteudosoriginaise criativosqueatraemum publiconormalmente
fornecem oportunidades para a venda de propagandas. A maioria
dos programas de radio e televisdo, apresentacbes musicais e
dramaticas e exibicGes de filmes, bem como praticamente todos os
jornais e revistas obtém a maior parte ou todos os seus lucros com a
venda de espaco no ar e na midia impressa. Eles podem ganhar esse
negocio porque conseguem descrever e quantificar o publico que seu
conteuldo alcanca.

As formas convencionais de propaganda, na midia impressa e na
televisao, tiveram que lidar com varios desafios desde o surgimento
da internet e das redes sociais. Contudo, além de revolucionar os
modelos de receita existentes, os canais digitais também oferecem
oportunidades de monetizacdo que ndo existiam anteriormente. As
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propagandas continuam sendo relevantes e importantes, pois 0s
consumidores tendem a esperar que o0s conteudos on-line sejam
gratuitos, tornando os modelos de assinatura paga mais dificeis de
aplicar.

5. De que outra forma posso alavancar o

valor da PI?

No passado, vocé provavelmente teria que criar seu préprio conteudo
original para atrair anunciantes. Agora, entretanto, muitas empresas
simplesmente fornecem uma plataforma de tecnologia e permitem que
0s usuarios gerem o contetido (o YouTube, por exemplo).

Os canais de midia social séo um excelente exemplo: sdo gratuitos para
os consumidores que os preenchem com palavras e imagens, mas, ao
reunir um grande nimero de usuarios, podem gerar milhdes em receita
de propaganda. Os sites de comparagdo sao outros: esses pesquisam
sites relevantes, exibem resultados e geralmente sdo recompensados
por propaganda e pagamentos de comissdes.

Quais sao os pros e os contras de colocar propaganda juntamente
com o conteudo de meu site?

Colocar propaganda em um site ou canal do YouTube é tecnicamente
muito simples e ha varios modelos de monetizacdo que podem ser
usados (com base em quantas propagandas sao exibidas ou em quantos
links sdo clicados). Esse ¢ um modelo atrativo paraempresas proprietarias
de Pl que produzem principalmente conteudo atrativo protegido por
direitos autorais. Entretanto, ha quatro pontos importantes a ter em
mente.

1. O volume é vital.

Os valores pagos por propaganda exibida ou clicada costumam ser
minusculos. Normalmente, ndo dardo suporte a um negocio, a menos
gue o numero de visualiza¢Bes/visitas seja muito alto - normalmente, na
casa dos milhdes. Caso seu publico seja muito seleto e desejavel, e mais
dificil de alcancar, havera uma oportunidade de vender propaganda de
forma mais lucrativa, mas vocé podera exigir uma abordagem
personalizada para atingi-lo, em vez de uma solucao ‘plug-and-play’.

2. O controle podera ser limitado.

Caso vocé assine um feed de propaganda, provavelmente tera controle
limitado (se houver) sobre o que é exibido. Esse risco aumenta pelo uso
cada vez maior de ‘cookies’ plantados durante a atividade de pesquisa
histérica. Como resultado, os visitantes de seu site podem visualizar
propagandas que ndo sao compativeis com sua marca e imagem, e
podem causar danos a sua reputacdo; em contrapartida, eles podem
estar promovendo um produto ou servi¢o concorrente. Caso qualquer
um desses casos aconteca, a presenca de propaganda pode afetar suas
receitas.
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Minha PI pode
me ajudar a
atrair patrocinio?

3. Vocé pode atrair imitadores.

Outras empresas podem tentar aproveitar seu sucesso e desviar o
trafego de seu site copiando seu conteddo, colocando propagandas
confusamente semelhantes nas ferramentas de busca e/ou
registrando nomes de dominio muito semelhantes aos seus. A
protecdo de marca registrada pode ajudar com alguns desses
aspectos (a Corporacao da Internet para Atribuicdo de Nomes e
Numeros (ICANN), o agente de registro de nomes de dominio,
administra uma camara de compensacao que pode impedir a criagcdo
de sites confusamente semelhantes), mas nao ha substituto para a
vigilancia.

4. Aparéncia.

Os banners de propaganda sao feitos para chamar a atencdo do
visitante do site e incentiva-lo a clicar em outro site. Para fazer isso, os
banners normalmente contém cores vivas e/ou efeitos intermitentes
que podem fazer com que o site pareca ocupado e desagradavel.
Além de distrair os usuarios de seu conteldo, carregar seu site
cuidadosamente projetado com propaganda de produtos ou servicos
de terceiros podera afetar seu apelo e navegabilidade, e fazer com
gue Voceé perca visitantes cujo valor pode ser muito superior do que
a receita que vocé pode obter com a propaganda.

patrocinio funciona de maneira semelhante a propaganda.

E familiar nos esportes, em que camisas, painéis, instalacées

e até mesmo locais inteiros normalmente levam o nome de
um patrocinador. O patrocinio ndo se limita a essas atividades e
precisa ser tratado com cuidado devido ao estreito alinhamento
reputacional que tende a ser criado.

Os patrocinadorespagam paraterseusnomesoumarcasrelacionados
auma atividade popular (ou as vezes a uma pessoa popular). O acordo
comercialsubjacenteénormalmenteexclusivo, masessaexclusividade
pode ser bastante restrita, dependendo do contexto. Por exemplo, é
normal que haja um uUnico patrocinador de marca de uma série de
televisdo, enquanto aspectos separados de uma apresentacdo ou
evento podem atrair varios apoiadores (pense na gama de
patrocinadores ‘oficiais’ para produtos relacionados a grandes
eventos esportivos internacionais).

Comparado com a propaganda, esse método de marketing cria uma
associacdorelativamenteproximaentreofornecedoreopatrocinador.
A intencdo é que isso seja mutuamente benéfico e pode funcionar
extremamente bem. Entretanto, introduz um elemento de risco
reputacional para ambas as partes. Um patrocinador pode sofrer
danos caso um evento ou individuo que apoiafiqueimerso em alguma
forma de irregularidade: da mesma forma, a associacéo com uma
marca patrocinadora que faz algo desonroso pode prejudicar uma
pessoa ou atividade.
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5. De que outra forma posso alavancar o
valor da PI?

4 )

Vale a pena que ambas as partes se consultem antes de definirem um

questdo e certifique-se de que vocé entenda exatamente o que ela faz!

E aconselhdvel realizar pesquisas na internet e avaliar a recente
cobertura independente na midia, em vez de confiar em antncios de
uma empresa. Além disso, certifique-se de que qualquer acordo de
patrocinio assinado contenha uma cldusula de ‘quebra’ que permita
suspender ou encerrar o relacionamento em caso de qualquer
irregularidade.

- J
monetizagao nao é

Posso ‘trocar’ necessariamente restrita a
geracao de receita:

a PI por outras também pode ser sobre controle de
coisas que custos. Caso outras pessoas
minha considerem sua Pl valiosa, vocé

podera utiliza-la de forma flexivel
para obter produtos ou servicos

empresa

PFECISa? que sua empresa precisa. Isso pode
ser util principalmente durante as
fases iniciais do desenvolvimento de
uma empresa, quando o dinheiro
provavelmente sera limitado.

Como diz o ditado, “faturamento é vaidade: lucro é sanidade!” e vocé pode
fazer seu negécio avangar e garantir sua sustentacao ao reduzir os custos e
aumentar as receitas. As vezes, surgem oportunidades de utilizar a Pl como
base de uma operag¢do mutuamente benéfica sem envolver dinheiro.

Em incubadoras e outras comunidades de startups, € comum encontrar
uma troca livre e aberta de ideias e know-how. As vezes, podem ser trocados
mais do que habilidades e know-how. Caso, por exemplo, vocé tenha escrito
0 software necessario para operar uma funcdo especifica de um site e ele
atraia uma agéncia local de design, vocé pode concordar em licenciar o
codigo escrito em troca do desenvolvimento de seu novo logotipo.

Trocas dessa natureza podem ser altamente benéficas, desde que vocé
exerca um grau de cuidado a respeito dos termos. No exemplo acima, vocé
precisaria concordar com uma licenca ndo exclusiva para que a agéncia de
design utilizasse seu software, a fim de ndo ficar limitado ao vendé-lo a
qualquer outra pessoa. Entretanto, os direitos sobre o logotipo criado para
VOCé precisariam ser exclusivos (geralmente isso envolveria a obtencao de
uma cessao por escrito dos direitos autorais).

E importante ficar de olho na legislacdo tributdria caso queira fazer uso
criativo de sua Pl e ativos intangiveis. Outro guia desta série - Utilizando

Seus Ativos com Eficiéncia Fiscal, possui informag0es Uteis sobre esse @9

aspecto, embora ndo substitua a orientacdo profissional.
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. . . o . <+
acordo de patrocinio. Analise a situacdo financeira da empresa em @i
=

Posso melhorar
minhas
perspectivas de
negocios
influenciando o
mercado?

onforme mostrado acima, a relagdo entre a Pl que vocé

detém e aforma como vocé obtém receita podera serindireta.

As vezes, também pode haver um atraso significativo entre o
ponto de criacdo da Pl e qualquer vantagem comercial perceptivel.
Entretanto, vale a pena ter uma ‘visdo de longo prazo’ de como sua
Pl pode exercer uma influéncia positiva sobre seu mercado ao
longo do tempo, principalmente caso seja genuinamente
revolucionaria e resolva um problema reconhecido.

O aumento de tecnologias ‘verdes’ é um exemplo. Por exemplo,
enquanto a consciéncia dos perigos ambientais e de saude
relacionados aos poluentes atmosféricos vem crescendo ha algum
tempo, nenhum governo local, regional ou nacional poderia agir de
formasensataatéqueadisponibilidadedealternativasecologicamente
corretas fosse estabelecida. Mudancas legais e regulatérias
subsequentes com relacdo as emissdes criaram oportunidades
comerciais substanciais, 0 que ndo poderia ter acontecido sem muitos
milhdes de ddlares em investimentos em P&D (e décadas de /obby).

As empresas também podem estimular mudancgas valiosas, embora
geralmente em uma escala mais modesta, publicando novas
descobertas de pesquisas e disponibilizando-as para revisdao e
escrutinio dos pares. Claramente, 0 momento dessa estratégia deve
ser considerado com cuidado, uma vez que a publicacdo prematura
pode afetar adversamente suas perspectivas de obter protecdo de
patente, caso isso seja relevante. Entretanto, os beneficios da
disseminacgdo ficam claros quando vocé percebe que é impossivel
influenciar a demanda sem ela.

Essa forma do que as vezes é chamada de ‘publicacao defensiva’ tem
outro beneficio potencial. Embora possa impedi-lo de obter uma
patente posteriormente, porque representara ‘anterioridade’,
também tera o mesmo efeito para todas as outras pessoas. Caso vocé
considere esta divulgacao um risco para seu negdécio (em vez de uma
estratégia defensiva consciente), deposite um pedido de patente
antes da publicacao.

Segue um exemplo da vida real. Uma empresa criou um teste de
verificacdo de uma determinada peca de vestudrio relacionada a
seguran¢a para evitar um tipo comum de lesGo. Em seguida, criou
roupas que passariam nesse teste autoprojetado e fez lobby para que
os padrdes de seguranca fossem alterados para que todas essas roupas
conseguissem passar nesse teste. Além da vantagem de ter saido na

frente, o sucesso com essa estratégia torna ilegal qualquer imitag¢éo

inferior.
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5. De que outra forma posso alavancar o
valor da PI?

Tenho um portfélio de Pl que posso monetizar sem vendé-lo ou licencia-lo?

omo muitos titulares de
Como posso usar clreitos de Pl sabem <

pratica garantir
a Pl pal‘a que outras pessoas sejam
informadas sobre seus direitos
para obter alguma protecao
contra infracao por
desconhecimento. E menos
conhecido que o uso inteligente
de sua Pl também pode oferecer
beneficios de marketing e economias de custos.

divulgar meu
negocio?

As marcas registradas sdo os principais ativos de Pl relacionados a
atividade de marketing, pois podem oferecer prote¢do para a marca
escolhida. Inicialmente, vocé pode precisar investir em atividades
promocionais para gerar um nivel de reconhecimento da marca.
Entretanto, uma vez que seu nome se torne conhecido, ele se torna
sinbnimo dos produtos e servicos que vocé oferece. Em vez de ter que
explicar os atributos que eles tém em detalhes, vocé pode simplesmente
promover a prépria marca.

Outro guia desta série - Construindo Uma Marca Forte - examina os
elementos de identidade da marca em mais detalhes e fornece
recomendacbes sobre estratégias de promog¢do e protecdo de marca
que vocé pode adotar para aumentar seu investimento em marketing.

O uso de outros identificadores de Pl em seus produtos e servicos e nos
materiais utilizados para promové-los também pode ser benéfico. Por
exemplo, chamar a atencdo para numeros de patente (ou status de
‘patente pendente’) pode reforcar as percep¢des do mercado de que
uma oferta é Unica ou distintiva e constituir a base para uma estratégia
de construcdo de fidelidade com base em ajudar os clientes a encontrar
produtos ‘genuinos’ e ‘originais’.

Além disso, utilizar o simbolo © corretamente ajuda a alertar os
consumidores de que seu material esta sujeito a protecdo de direitos
autorais e identifica vocé como titular e criador.

=

Método de monetizagao
alternativo

Propaganda/patrocinio

Exemplo

Meu site atrai um grande niimero de visitantes?

Ou negocio com um publico muito especifico e
desejdvel? Em caso afirmativo, vocé poderd atrair os
investimentos promocionais de outras pessoas

Troca de habilidades

O conhecimento e as habilidades que tenho estdo em
alta demanda? Outra empresa acharia o acesso a eles
benéfico? Em caso afirmativo, vocé poderd oferecer
suas habilidades em troca de um produto ou servigo
de que precisa e que eles possam fornecer

Definicao de padrdes

Existe um aspecto importante de satde, seguranca
ou regulatério no que faco? Em caso afirmativo, vocé
poderd ajudar a estabelecer um padrdo para o setor,
pelo qual seu produto ou servigo passa, mas que
produtos concorrentes inferiores ou falsificados ndo

Utilizacao em financiamentos

Minha tecnologia é radical e revoluciondria para que
os investidores vejam que ela me permite cobrir um
grande mercado de forma lucrativa? Ou meu portfélio
de Pl ja sustenta fluxos de caixa substanciais?
Qualquer um deles pode ajudd-lo a usar sua Pl para
obter financiamento

Para a maior parte das empresas, custa muito mais ganhar um novo
cliente do que vender mais para um jd existente (algumas industrias
estimam 7x mais). A Pl tem o papel de tornar os clientes predispostos a
comprar novos produtos, insumos ou pe¢as de reposi¢do diretamente
de vocé; sua marca pode reforcar a confianca, seus novos desenhos
industriais podem criar um estilo distintivo ao qual os clientes aspiram,
suas tecnologias patenteadas podem posiciond-lo como lider de
mercado. Ativos de direitos autorais em palavras, imagens, video e
software também s@o ferramentas importantes para construir e
aprimorar a reputacéo. No Brasil, jogos eletronicos e softwares podem
ser registrados no INPI.

N

- J

IED),

+4

Utilizacao de influéncia

Tenho ou posso estabelecer uma presenca no mercado
como pioneiro, revoluciondrio, lider de pensamento
ou especialista no assunto? Em caso afirmativo, sua
PI pode ajudar a fornecer as credenciais necessdrias
para ajudd-lo a consolidar sua marca em seu setor
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Termos encontrados
em contratos tipicos de
licenciamento de Pl e
franquia
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sta secdo apresenta as principais clausulas geralmente
Estrutura tl'plca encontradas nas licencas que permitem fabricar ou vender

. produtos que incluem os direitos de Pl do licenciante. E
de uma Ilcenga importante observar que o conteddo pode Vvariar
de Pl consideravelmente dependendo de diversos fatores, incluindo (por

os tipos de Pl envolvidos e o(s) territério(s) incluido(s).

Os termos a seguir sdo fornecidos apenas para fins de exemplificagao. Nao substituem uma assisténcia juridica profissional,

que sempre deve ser buscada ao celebrar um contrato de licenciamento. A orientagéo especializada é particularmente
importante ao celebrar acordos contratuais com entidades que ndo estao localizadas em um pais que opera com base em
principios do direito civil e do sistema atributivo de direitos, como no Brasil, onde a protecao pela propriedade industrial é

obtida pelo protocolo do pedido de registro.

Titulo da clausula Contedtdos tipicos

Os nomes das empresas Licenciante e Licenciada,
enderecos e identificadores oficiais aparecerdo aqui

Uma breve descricdo do que a Licenciante oferece
para licenciar e um resumo da finalidade do
contrato

Interpretacao Uma se¢do que contém definicoes fundamentais,
como o prazo e a data de vigéncia do contrato,
o significado de ‘direitos de PI’, os pagamentos
minimos de royalties (se aplicdvel), o significado de
‘valor liquido de venda’ (ou outra base a ser usada
para o cdlculo de pagamentos de royalties) e os
territérios e produtos autorizados
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Titulo da clausula

Concessao de licencas

Contetdos tipicos

Normalmente estabelece

* Se a licenga é exclusiva ou ndo exclusiva
(consulte as explicacbes neste guia)

* Quais direitos de Pl estdo sendo licenciados

* O que o Licenciado tem permiss@o para fazer
com os direitos de Pl licenciados (por exemplo, seu
uso pode ser limitado a produtos ou aplicacbes

Titulo da clausula

Obrigacdes da Licenciada

Contetdos tipicos

A Licenciada normalmente serd obrigada a

« Cooperar com as exigéncias de registro de Pl no
territdrio

* Iniciar o uso comercial dos direitos de Pl o mais
rapido possivel apds a data de vigéncia e promover
ativamente os produtos que os utilizam

* Cumprir quaisquer padroes estabelecidos pela

especificas) Licenciante

* Onde a Licenciada pode fabricar e/ou vender * Garantir que os produtos sejam adequadamente
(e, as vezes, para evitar duvidas, onde ndo tém marcados
permiss@o para fabricar/vender produtos) * Enviar amostras e atender as exigéncias de

* Se o Licenciado pode conceder sublicengas ou auditoria
subcontratar quaisquer de suas obrigacdes nos * Néo fazer algo que possa prejudicar a reputacéo
termos do contrato (essas cldusulas podem ser da Licenciante
necessdrias caso a Licenciada faca parte de um * Enviar materiais de publicidade e marketing para
grupo grande) aprovacdo prévia (quando aplicdvel)

* Quais sang¢bes a Licenciante pode aplicar
se a Licenciada estabelecer qualquer forma de
concorréncia com a Licenciante (por exemplo, ela
pode perder seus direitos exclusivos)

* Indenizar a Licenciante contra quaisquer
reivindica¢bes, perdas, danos ou despesas como
resultado de seu cumprimento ou descumprimento
do contrato e contra fraude

Também poderéo ser inseridas cldusulas para cobrir
o tratamento de quaisquer melhorias feitas pela
Licenciada na entrega de produtos nos termos do
contrato, especialmente caso eles sejam patenteados
(normalmente a Licenciante receberd um direito ndo
exclusivo de usd-los)

Obrigacdes da Licenciante Normalmente, a Licenciante concordard em pagar
pela manutencdo dos direitos de Pl que considere
relevantes para o territério no qual a licen¢a estd
sendo concedida. Pode fornecer a Licenciada a
opg¢do de pagar por quaisquer outros direitos de
Pl que possua, mas que ndo considere necessdrios

manter Pagamento

Esta se¢@o apresenta qualquer quantia inicial e/ou
adiantamento a ser pago e detalha a base sobre a
qual os royalties futuros seréo remetidos (incluindo o
cronograma de pagamentos)

Dependendo do objetivo do contrato, podem ser
adicionados subitens (aqui ou separadamente) que
cubram treinamento, suporte e o fornecimento de
know-how E informada a conta bancdria para o pagamento,
bem como a data do depdsito. Caso haja atraso no
pagamento dos royalties devidos, serd embutido o
pagamento de multas e juros pelo periodo atrasado

Também poderd haver subitens adicionados (aqui
ou separadamente) cobrindo o acesso a melhorias
feitas pela Licenciante. Esses normalmente seriam
disponibilizados a Licenciada sem pagamento O tratamento de produtos néo vendidos em
adicional condicbes normais de mercado ou incorporados

a outros produtos acabados poderd ter de ser
abordado. O tratamento fiscal dos pagamentos de
royalties serd estabelecido, juntamente com as taxas
de juros devidas sobre royalties vencidos.

Esta secdo indica a parte responsdvel pelo
pagamento do imposto de renda

62 |MONETIZANDO SUA PI ESTRATEGIAS PARA GERAR RECEITA COM SEUS DIREITOS DE Pl | II/INPI © 2026 |




Titulo da cldusula Contetdos tipicos

Relatérios/contabilidade

Esta secdo estabelece a frequéncia e o tipo de
relatorios exigidos (normalmente trimestrais),
permitindo que a Licenciante determine quais
royalties a Licenciada deve pagar. Geralmente é
atribuida uma obrigagdo a Licenciada para que
ela mantenha registros verdadeiros e precisos da
producdo e das vendas, e a Licenciante terd o direito
de auditd-los (normalmente nas dependéncias).
Também pode existir uma obrigacdo de manter
a confidencialidade sobre essas informag¢ées
comerciais

Titulo da clausula

Responsabilidade do
fabricante (quando aplicavel)

Contetdos tipicos

A Licenciada geralmente serd responsdvel pelos
custos de defesa de qualquer agéo iniciada contra a
Licenciante como resultado de sua fabricacdo, uso
ou venda de produtos que utilizem a Pl. Pode existir
uma exigéncia para que a Licenciada obtenha um
seguro de responsabilidade do fabricante que cubra
essa eventualidade

Direitos de PI

Esta secdo geralmente contém diversas
cldusulas importantes e necessdrias para o bom
funcionamento da licenca

* Reconhecimento de que a Licenciante detém a P/
e que as atividades da Licenciada néo Ihe concedem
quaisquer direitos sobre ela

* Confirmacéo de que a Licenciante tem o direito
de conceder a licen¢a (também poderd fornecer
garantias limitadas ou completas de que a Pl ndo
infringe os direitos de qualquer outra pessoa)

« E exigido que a Licenciada informe a Licenciante
imediatamente se houver qualquer suspeita ou
descoberta de infragéo relacionada a Pl

* Confirmagdo de que a Licenciante tem o direito
de decidir quais medidas tomar a respeito de
qualquer infra¢@o e uma exigéncia para a Licenciada
auxilid-la. Normalmente, a Licenciante arcard com os
custos de qualquer acdo, mas também terd o direito
de reter todas as quantias recuperadas

« E definido quem serd o proprietdrio dos
direitos de propriedade intelectual resultante do
aperfeicoamento decorrente da tecnologia. No
Brasil, pelo art. 63 da Lei n. 9279, de 1996, o direito
pertence aquele que o desenvolver

As vezes, serd incluida uma cldusula conferindo

Confidencialidade

Normalmente, um compromisso mutuo padréo que
exclui qualquer informagdo que jd esteja em dominio
publico

Garantias/responsabilidade

Talvez uma se¢do separada, caso os respectivos
compromissos das partes ndo sejam apresentados
em outros lugares

Rescisao

Esta secdo estabelece a duracdo do contrato,

0s motivos pelos quais pode ser rescindido
antecipadamente (que geralmente incluem qualquer
infragdo néo sanada de seus termos e se qualquer
uma das partes deixar de operar)

Ap6s a rescisao

A Licenciante pode exigir que a Licenciada atenda
aos pedidos existentes, porém impedi-la de receber
novos pedidos apds a rescisdo da licenca. A
Licenciante também pode exigir o direito de adquirir
o0 estoque restante quando o contrato for encerrado

Apéndice(s)

Podem existir apéndices adicionais estabelecendo
algumas normas e especificacées de fabricagdo,
técnicas e desempenho, bem como os direitos de Pl
licenciados (se ndo forem apresentados em outras
partes do contrato)

Licenciada o direito de tomar medidas conjuntas
com a Licenciante, cujos custos podem ser
parcialmente subsidiados a partir dos pagamentos
de royalties de outra forma devidos. Também

uitas das clausulas que se aplicam a contratos de

licenciamento também sdo aplicaveis a contratos de

franquia. A tabela a seguir apresenta alguns dos principais
pontos que provavelmente diferem ou tém uma importancia maior
na elaboracdo de um contrato de franquia em vez de um contrato
de licenciamento.

Outros termos/

diferencas de
pode haver disposicbes a respeito da dispensa de énfa se

quaisquer pagamentos minimos de royalties durante
um periodo em que a Licenciada néo conseguir
operar devido a infracdo

encontrados em
contratos de
franquia
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Os termos a seguir sdo fornecidos apenas para fins de exemplificagdo. Nao substituem a assisténcia juridica profissional, que

sempre deve ser procurada ao celebrar um contrato de franquia. A orientacao especializada é particularmente importante ao

celebrar acordos contratuais com entidades que nao estdo localizadas em um pais que opera com base em principios do direito

civil e do sistema atributivo de direitos, como no Brasil, onde a protecdo pela propriedade industrial é obtida por meio do

registro.

Titulos das clausulas

Defini¢oes

Contedtdos tipicos

E provdvel que digam respeito ao uso de um
‘sistema’, em vez de simplesmente um conjunto de
direitos de Pl, por uma empresa em um territorio.
A definicéo de know-how e segredos comerciais
também serd importante

Titulos das clausulas

Ressalva de direitos

Contetdos tipicos

E especialmente importante que um texto claro

seja incorporado, comprovando que o ato de
operar uma franquia néo fornece a Franqueada
quaisquer direitos sobre o ‘sistema’ ou sobre 0s
direitos de Pl associados a ele. De modo geral, isso
se estenderia explicitamente ao dgio desenvolvido
durante a operacéo da franquia, que deve acumular
exclusivamente em beneficio da Franqueadora

Concessao de direitos

Poderd ser necessdrio conceder direitos para cobrir
servicos além de (ou em vez de) produtos, o que terd
implicagbes para outras se¢bes

Rescisao

Considerando a importdncia do sigilo e o risco

de que uma Franqueada utilize os direitos de

Pl da Franqueadora de formas ndo aprovadas,
pode ser necessdria uma cldusula adicional para
permitir a rescisdo com base em uma contestacéo
ou controvérsia a respeito do sigilo do know-how
da Franqueadora. Também devem surgir motivos
para a rescis@o caso a Franqueada faca qualquer
coisa com as marcas registradas que ndo seja
expressamente permitida no contrato

Melhorias

* Caso a Franqueadora apresente uma melhoria,
serd importante garantir que todas as Franqueadas
a adotem para manter a diferenciacdo/vantagem
competitiva. Aqui, a melhoria se tornard parte
do ‘sistema’ e a Franqueada provavelmente serd
obrigada a incorpord-la (mas normalmente néo teria
que pagar royalties adicionais por ela)

* Caso a Franqueada apresente uma melhoria,
a Franqueadora desejard poder utilizd-la em
outros franqueados. Provavelmente haverd uma
obrigagdo imposta a Franqueada de compartilhar
as melhorias por meio de uma licen¢a néo exclusiva
e dar a Franqueadora o direito de sublicencid-las
a outras Franqueadas. Entretanto, poderd néo ser
razodvel exigir que uma Franqueada faca isso sem
pagamento
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Confidencialidade

As Franqueadas normalmente exigiréio acesso a
segredos comerciais e informages confidenciais
para utilizar o ‘sistema’. Portanto, serd especialmente
importante exigir que as Franqueadas mantenham
seguros quaisquer segredos comerciais (e exijom

que todos os seus funciondrios facam o mesmo) e
que devolvam todas essas informacgdes quando da
rescis@o da franquia
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Ap6bs a rescisao

Essas cldusulas poderdo ter de ser fortalecidas
para deixar claro que a Franqueada deve parar
imediatamente de operar o negdcio, cessar o uso
do ‘sistema’ e néo utilizar nenhum dos segredos
comerciais de know-how ou marcas registradas
assim que o contrato for rescindido

Também podem ser necessdrias cldusulas que
impecam a Franqueada de aliciar quaisquer
funciondrios, prepostos ou contratados da
Franqueadora ou outras Franqueadas; e também
pode haver uma disposi¢éo de ndo concorréncia
abrangendo o territério por um prazo especifico
(normalmente um ano)
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Onde obter ajuda?

OBTENDO INFORMAGOES
INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data
https://busca.inpi.gov.br/pePl/

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

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

Academia de Propriedade Intelectual, Inovagao 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-Graduacgao Profissional
(PPGPI) - objetiva o aperfeicoamento de pessoal
de nivel superior na area de Propriedade
Intelectual e Inovagao, oferecendo cursos de
mestrado e doutorado profissional, e estagio
pé6s-doutoral.

* Site: https://www.gov.br/inpi/pt-br/
servicos/a-academia/cursos-de-extensao
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OBTENDO DIREITO DE PATENTES
* Passo a passo para depositantes

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

* Tutoriais de servigos

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/
modulo-de-servicos-de-patentes-1

* Acompanhamento de pedidos

https://busca.inpi.gov.br/pePl/jsp/patentes/
PatenteSearchBasico.jsp

PARA OBTER INFORMAGOES E REALIZAR
CONSULTAS

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

Assistente Virtual - Chatbot do INPI:

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

Telefone: +55 21 30373003

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

INTERNATIONAL



