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Como gerenciar sua propriedade intelectual
utilizando auditorias e ferramentas de avaliacao
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1. Tipos de avaliagéo de Pl

ua propriedade intelectual,
juntamente com os outros
ativos intangiveis que estdo

preocupar com 2tivos intan oot
. ~ ao redor dela, sdo provavelmente
coisas que nao as coisas mais valiosas que sua

ConSigO ver nem empresa possui - entdo, é
tocar? realmente recompensador cuidar
delas adequadamente.

Por que me

Se ativos fisicos, como instala¢des e

maquinario, imdveis, veiculos ou
hardware de Tl sdo importantes para sua empresa, ha grandes chances
de que vocé tenha um inventario de todos eles. Vocé pensa se estdo
sendo utilizados em todo o seu potencial, planeja a manutencao ou
substituicdo e adota medidas para manté-los seguros.

Contudo, muitas empresas ndao seguem essa abordagem rigorosa
quando se trata de cuidar de sua propriedade intelectual (PI). Isso
geralmente se da porque esses tipos de ativos, juntamente com todos os
outros ‘intangiveis’, sdo coisas nao fisicas, portanto, ndo ‘vém a cabeca’
da mesma forma. O valor deles ndo seria normalmente representado
em seu balanco patrimonial, e é improvavel que vocé distribua o custo
deles por sua vida util econémica.

Na melhor das hipéteses, é uma oportunidade perdida. Na pior das
hipéteses, coloca sua empresa em um risco desnecessario. Isso se da
porque normalmente as Pls e os intangiveis que vocé criou sdo a forca
vital de sua organiza¢do. S3o essas coisas que protegem sua vantagem
competitiva, posi¢do e distincdo no mercado, e impede que imitadores
ocupem seu espaco. Se alguém comecasse a levar embora seus
computadores, vocé perceberia bem rapido - mas e quanto a sua
reputacdo?

Uma avaliacdo de Pl é uma analise de todas as coisas ndo fisicas que
seu negocio possui e utiliza. Ela diz o que fazer para garantir que esses
ativos sejam adequados para seus fins. Se vocé desejar vender ou
transferir a propriedade de sua empresa, muito de seu valor
dependera da boa gestdo de sua Pl e de outros ‘intangiveis'.

ssim como a Pl é Unica

Quais tipOS de (pois duas empresas

avaliagao estéo nunca possuirdo a mesma

a £ aieD coisa), cada avaliacao de PI deve
dlSpOﬂIVEIS. ser adaptada especificamente

para sua empresa. Ha trés tipos

principais de processos, com

niveis variados de detalhamento.
O que vocé escolher refletira a posicdo da Pl em um momento
especifico no tempo.
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€ uma avaliagéo
de Pl é como uma
‘verificag¢do da
saude’ de todas as
coisas ndo fisicas
que sua empresa
possui e utiliza.))

€€ Vocé pode avaliar

seus intangiveis

de vdrias formas

diferentes e em

niveis variados de
detalhamento. )Y

Um diagnéstico de Pl oferece uma visdo geral dos ativos
intangiveis de uma empresa. Ele analisa quais categorias
amplas de Pl vocé possui (por exemplo, vocé possui qualquer

Diagnésticode Pl | cojsa inventiva que poderia fundamentar um pedido de

patente?). Nesse nivel geral, o foco esta em desenvolver uma
valorizacdo dos principais ativos intangiveis da empresa e
onde se encontram suas prioridades de gerenciamento de PI.

Este guia pode ajuda-lo a realizar um diagnéstico de Pl por conta
propria, desde que vocé ja tenha um entendimento razoavel dos
diferentes tipos de propriedade intelectual e de sua utilidade.
Outros guias desta série podem ajudar a preencher quaisquer
lacunas em seu conhecimento.

E Uma auditoria de Pl analisa cada classe de ativos com consideravel
detalhamento. Ela identificara exatamente quais ativos uma
@ empresapossuiequaisestadesenvolvendo. Tambémestabelecera
onde a empresa tem uma posicao forte e onde ha problemas ou
Auditoria de Pl oportunidades.

Normalmente, as auditorias sdo melhor realizadas por um
especialista em Pl externo, para garantir que as conclusdes sejam
objetivas. Uma boa auditoria oferece conclusdes especificas e
priorizadas que constituem a base para um plano de a¢ao.

A due diligence envolve uma investigacdo ainda mais detalhada e

@ rigorosa de sua Pl. E realizada para uma finalidade especifica,
5% como uma Oferta Publica Inicial (IPO), captacdo de recursos, fusao,
ﬁg aquisicdo ou outras operagdes que envolvam as Pls de uma

Duediligence | empresa. Invariavelmente, tem de ser realizada por um escritério
de advocacia ou contabilidade independente e especializado - do
contrario, suas conclusées nao serao consideradas confiaveis.

Qualquer um desses processos podera levar a criagdo de um livro de
registro de ativos intangiveis, descrita de forma resumida na se¢do a
seguir.



1. Tipos de avaliagéo de Pl

processo de avaliacao

examinara seus ativos

intangiveis em varios
niveis de detalhamento e podera
focar em diferentes aspectos
(juridicos, praticos ou técnicos).
Qual é o melhor dependera do
que vocé espera alcangar e o motivo da avaliagdo.

Em uma auditoria de PI, seu logotipo e qualquer protecao de marca registrada
relacionada serao examinados em mais detalhes. Os detalhes da propriedade
serdo verificados para garantir que uma marca existente esteja corretamente
registrada ou consultar quem possui quaisquer outras marcas que possam ser
consideradas semelhantes. Uma avaliacdo independente também sera feita
para determinar se o escopo de protecao é adequado (a protecao foi obtida em
todos os territérios onde deveria ser, e o registro feito nas classes corretas,
considerando as atividades atuais e futuras da empresa?). Se houver status de
negociacao em andamento e nao registrados, as bases de dados oficiais serao
examinadas para determinar se podem ser protegidos por meio de registro.

€€ Diagnéstico de
Pl, auditoria de
Pl e due diligence
de Pl séo termos
que descrevem
diferentes niveis de
consulta aos ativos
intangiveis que vocé
possui e utiliza. ))

De qual tipo de
avaliacao preciso?

A Figura 1 oferece uma visdo geral dos principais motivos para considerar
uma auditoria de qualquer tipo.

Durante a due diligence, as informac6es da auditoria serdo complementadas
com ainda mais detalhes. A situagdo juridica de titularidade da marca sera
verificada e examinada a possibilidade de a marca estar aberta para contestacao
por um concorrente.

@) ®)

Quero uma
visdo geral
e ampla do o
tipo de Pl que
possuo

Quais Pls
especificas
minha empresa

Como parte da realizacdo de uma auditoria de Pl ou durante uma due
possui? . g

diligence, é possivel também que seja produzido um livro de registro

S detalhado dos ativos intangiveis. Um livro de registro de ativos intangiveis
'e) Diagnostico [®)

e Pl Auditoria de Pl

normalmente assume a forma de uma planilha que lista cada ativo que vocé
possui em detalhes, juntamente com informag&es basicas sobre o ativo. Isso
€ descrito em mais detalhes posteriormente neste guia.

Quais sdo os
problemas Quais problemas
gerais que uma e oportunidades
empresa com especificos minha
ativos como os empresa tem?
meus encontra?

Este guia explica o que uma auditoria tipicamente inclui e oferece
modelos que permitem realizar seu proprio diagndéstico de Pl (e criar um
livro de registro de ativos intangiveis se necessario). Ele ndo abrange o
o processo de due diligence em detalhes.

70000000000

O que segue podera ser util enquanto resumo dos diferentes tipos de avaliacdo e as categorias de
ativos que vocé pode possuir enquanto empresa.

Quero monitorar
ou rastrear
todos os meus O O
ativos intangiveis

RESUMO

Tenho uma
Livro de registro operagdo -
o de ativos especificaeum SN Due diligence
Um inventdrio, intangiveis terceiro p(ecisa
por exemplo, de sigilo
detalha a situacdo,

AUDITORIA DE PI . LIVRO DE REGISTRO DE

DIAGNOSTICO DE PI ATIVOS INTANGIVEIS

DUE DILIGENCE

prazos, natureza

8

e localizagéio de
ativos

Figura 1. VisdGo Geral da Avaliacdo de Pl

Pode ser util fornecer uma comparacao direta da abordagem que cada
uma dessas avalia¢es pode seguir, utilizando um exemplo especifico.

Por meio de um diagndstico de Pl, vocé podera estabelecer que tem um
logotipo utilizado para anunciar e promover seus produtos e que é (ou
deveria ser) protegido por uma marca registrada. Isso oferece a base
para garantir que sua marca sera obtida e renovada quando necessario
e proporciona uma visdo dos paises e atividades protegidos.
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* Pode ser realizado
internamente

+ Identifica tipos de ativos
* Foca em criar uma
avaliagdo “basica”

« Util para destacar
problemas que precisam ser
resolvidos e oportunidades
de melhorar a protecdo

+ Normalmente realizada
por um especialista externo

+ Considera os ativos atuais
e futuros da empresa

+ Foca nas prioridades da
empresa

+ Ponto de partida util para
desenvolver uma estratégia
de PI

+ Sempre realizada por um
especialista externo

+ Avaliagdo detalhada dos
ativos individuais atuais

» Foca nos riscos vistos de
um ponto de vista externo

« Util para venda e
abertura de capital de
empresas

* Pode ser criado interna
ou externamente

+ Lista detalhada de ativos
e suas caracteristicas

+ Foca na propriedade
legal e localizacdo dos
ativos

« Util para manter um
inventario
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Coisas que voce pode fazer por
conta propria
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2. Coisas que vocé pode fazer por conta prépria

A IFRS 3 mostra como uma avaliagdo de ativos intangiveis

7

deve ser ampla. Entretanto, é importante observar que
mesmo essa longa lista de categorias pode ndo abranger
todos os tipos de ativos que podem ser encontrados em
uma empresa, pois se limita aos sustentados por direitos
juridicos ou contratuais, ou que sdo teoricamente

independentes da empresa que 0s possui.

Ativos de marketing

+ Marcas registradas e nado registradas
+ Nomes de dominio da internet

+ Apresentacdo comercial (cores, formas e
designs de embalagens)

+ Cabecalhos de jornais (slogans)
+ Acordos de ndo concorréncia

Ativos relacionados a clientes

Listas de clientes
Carteiras de pedidos ou producao
Contratos com clientes

Outros relacionamentos ndo contratuais com
clientes

Ativos contratuais

* Publicidade

+ Contratos de construcdo, prestacao de
servicos, entrega e fornecimento

+ Licenciamento e acordos semelhantes
+ Autorizacdes

+ Contratos de franquia

+ Direitos de transmissao e operacado

Ativos tecnolégicos

Patentes

Programas de computador
Topografia de Circuito Integrado
Tecnologias ndo patenteadas
Direitos de reproducao

Bases de dados

Segredos comerciais, como férmulas,
processos ou receitas secretas.

Ativos artisticos

+ Pecas de teatro, 6peras e balés

+ Livros, revistas, jornais e outras obras
NEERES

+ llustrac¢des e fotografias

+ Materiais em video e audiovisuais

Figura 2. Ativos tipicos que podem estar incluidos em uma avalia¢do de Pl
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Como devo
estruturar meu
relatorio de

diagnéstico de PI?

7

€€ As seis secdes aqui
mostradas devem
servir como um
conjunto util de
categorias para
ajudar a encontrar
todos os principais
ativos intangiveis de
propriedade de sua
empresa. ))

0 mesmo tempo em que deve adaptar seu relatério para se

adequar as necessidades individuais de sua empresa, geralmente

é util ter em mente uma estrutura para garantir que ndo perca

nada importante. A experiéncia sugere que seis secdes devem ser
suficientes para identificar os ativos que mais importam.

As secdes das IFRS oferecem indicadores Uteis de onde olhar dentro de sua
empresa para encontrar ativos intangiveis. E provavel que alguns sejam de
responsabilidade de sua equipe de vendas e marketing, alguns outros de quem
cuida de suas atividades de desenvolvimento criativo ou técnico, e ainda, da
pessoa responsavel pelos assuntos juridicos. Contudo, se vocé os utilizar para
compilar o diagnostico real, acabara colocando ativos com qualidades
semelhantes em se¢des diferentes. Por exemplo, ativos protegidos por direitos
autorais poderdo ser encontrados em todas as cinco se¢oes.

Vocé pode comegar com uma lista simples. Alguns exemplos de categorias ou
secdes possiveis sao:

Q) + Os direitos de PI registrados - obtidos ou em andamento
o - devem ter sua propria secdo. Ha procedimentos

o) estatutarios a serem seguidos para manter sua protec¢ao;

registrados portanto, eles precisam de monitoramento cuidadoso.

(@) + Osdireitos autorais devem ter sua propria secao porque os

ads ativos protegidos por eles sdo muito diversos e difundidos.
Direitos Além de ativos criativos, como livros, ilustragdes e musica,
AUECHAIS também incluem codigos de software, mapas de processos,
blocos de anotacGes e literatura de marketing. Os guias
anexos desta série contém mais informacdes sobre outras
Coisas que se encaixam nessa secao.

%Ef + Os contratos vém em seguida, pois esses ativos sdao
Contratos compromissos vinculantes. Nem todos serdao com partes
externas; por exemplo, contratos de trabalho sao muito
importantes para proteger direitos de PI.

@ « Os recursos internos sdo uma secdo Util para registrar
R . = P =
intornae outras coisas que sdo especificas de sua empresa, mas nio

sdo (ou ainda ndo sdo) Pls, como segredos comerciais e
registros comerciais confidenciais.

@ « Os recursos externos incluem todas as negociacdes
Recursos . = = . .
externos realizadas que ndo sdo contratuais, mas que contribuem

para seu modelo de negdcios. Podem incluir listas de clientes

e fornecedores, por exemplo.
* As aprovacdes e endossos podem ser utilizados para
B registrar prémios, alvaras de funcionamento, certificacao de
AprovacGes e qualidade e outros ativos que ndo sdo necessariamente
especificos de seu negdcio, mas que podem ajudar os
clientes a terem confianga em sua empresa.




2. Coisas que vocé pode fazer por conta prépria

Ao compilar um relatério de diagndstico, € importante levar em ATIVO DATA EM QUE | DESCRICAO ONDE ESTA TIPO CRIADOR E DIREITOS
consideracdo todos os ativos intangiveis disponiveis para a empresa. FOI CRIADO LOCALIZADO/ DETENTOR POR MEIO DE
Vocé também deve levar em consideracdo os ativos adquiridos (que ARMAZENADO gIR'G'NAL DA
podem ter sido adquiridos por meio da compra de outra empresa), ativos
. . . - L , equipe em de 2016 utilizadas autorais Photos SG (cessao
licenca) e ativos que vocé criou, mas ndo esta utilizando (também pode dia de folga no site e assinada em
haver oportunidades comerciais nesses ativos nao explorados). materiais de 20 de junho
publicidade de 2016)
Marca 16 de marco Logotipo da SG TM SG Marca Propriedade Contrato de
. . registrada de 2014 empresa em 12334334 registrada interna. trabalho
P tili Lz @ [Hleees ¢CUm livro de registro SG 12334334 escala de Desenhado
.OSSO ,u I. 1Izar meu categorizagdo dos tipos de de ativos torna mais Classes 9 e 35 cinza .
diagndstico para ativos que sua empresa fdcil recuperar os HIEIONENS
Criar um Iivro de possui e utiliza, voce. pOde. .entr~ar dados_ de qu?’qUEf Contrato de 8 de fevereiro  Contrato Arquivo 1, Contratual Interno
. d . em detalhes sobre a identificacdo Pl ou intangivel de prestagiode  de 2016 principal com  Gaveta 2
'regIStrP .e ativos dos ativos especificos em si. Se sua propriedade servigos m gg;?
Inta ngIVEIS? isso acontecer, vocé ja tera e pode ajudar a oo
trilhado parte do caminho para fOl’Il’,n_Ulaguma” servicos
riar um livro de registr v politica de PI.
,c a u’ X dexcsuodeatives Figura 3. Trecho de uma amostra de livro de registro de ativos de P/
intangiveis.
E provavel que vocé se aprofunde nos detalhes, principalmente se tiver
s o s ot e ione RESUMO /7707077077
7

tornam distintos. Também pode acontecer se vocé tiver um catalogo
extenso de ativos protegidos por direitos autorais (como composicées
musicais, fotografias, desenhos ou artigos).

O resumo a seguir apresenta uma referéncia simples as categorias que vocé pode desejar levar em
consideracao ao compilar seu préprio relatério de diagnéstico de PI.

Nesse caso, seu “auditor interno” deve estar bem preparado para

comecar a criar um livro de registro de ativos intangiveis detalhado

— basicamente, uma lista de todas as Pls e intangiveis que a empresa

possui, quando foram criados, quem os criou, sua situa¢do e onde

estdo localizados (utilizando links de arquivos eletrénicos, por 0
exemplo).

Esse nivel abrangente de entendimento pode ser muito Util para B
desenvolver uma estratégia ou politica de PI, pois oferece clareza quanto []

aos ativos que vocé esta tentando fomentar, proteger e explorar

comercialmente.

Vocé pode utilizar as mesmas secdes propostas para o diagndéstico de Pl
para distribuir seus ativos em tipos. Para cada ativo especifico, € uma
boa pratica registrar alguns detalhes, como seu nome e descricao,
juntamente com data de criacdo, identidade do inventor e a base dos
direitos de uso. Se houver um documento juridico (por exemplo, um
contrato de cessdo, licenciamento, direito de Pl ou outros contratos)
relacionado ao ativo, deve ser incluido um link ou uma referéncia a esse
documento para indicar onde ele esta localizado.

A Figura 3 apresenta um trecho de um exemplo de livro de registro para ]
demonstrar o nivel de detalhamento que pode ser necessario.
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A auditoria focara em coisas que sao fundamentais para o

sucesso de seu modelo de negécios e verificara se vocé tem

0 grau necessario de propriedade ou controle sobre elas.

Porexemplo, casosejaumaempresaqueestadesenvolvendo

Oo—0 ou fabricando um novo produto ‘de alta tecnologia’, pode

ser que tenha, ou deve considerar ter, protecao de patente.

Por outro lado, caso seja uma empresa criativa (por exemplo,

um estudio de design) ou um desenvolvedor de softwares/

aplicativos méveis, a auditoria provavelmente passara a

= i maior parte do tempo analisando ativos que podem ser

A dlto rla de PI protegidos por direitos autorais e também podem ser
u protegidos utilizando desenho industrial registrado, como a

interface grafica do usuario de aplicativos de dispositivos

T —

Uma auditoria de Pl estabelecera prioridades claras. Poucas
empresas se ddo o luxo de poder fazer tudo de uma vez - e

03 isso nem sempre poderd ser viavel (ou desejavel) para
proteger absolutamente tudo que a empresa possui na

maxima extensdo possivel legalmente. A auditoria
identificara as areas que exigem sua atencao urgente e
outras que podem esperar um pouco.

Uma auditoria tera escopo amplo. Ela certamente analisara
de perto quaisquer Pls ‘formais’ (como patentes, marcas
registradas e desenhos industriais registrados) para verificar
sesdo mantidas e licenciadas adequadamente e se oferecem
protecao em todos os territérios onde a empresa opera.
Também deve abranger todas as outras coisas nao fisicas de
sua propriedade - como seus relacionamentos com clientes
e informacbes confidenciais. Ela pode sugerir coisas que
vocé deve fazer de modo diferente; também pode identificar
que ha maior escopo para proteger seus ativos do que vocé
havia percebido - alguns dos quais poderdo ser realizados
utilizando a lei contratual em vez da lei de Pl. O nivel de
detalhamento oferecido sera muito maior com uma
auditoria de Pl do que com um diagnéstico de PI.

A auditoria serd prospectiva. Ela ndo examinara
simplesmente o que vocé ja possui, mas como vocé inova.
Como resultado da auditoria, vocé podera descobrir mais
escopo para gerenciar e realizar negdcios com sua Pl e seus
intangiveis no futuro.
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3. Auditoria de Pl

5 A auditoria abrangera ameacas, bem como oportunidades.
° As ameacas podem ser externas ou internas - decorrentes
de acBes hostis de concorrentes ou falhas em procedimentos
internos que colocam em risco os segredos comerciais. A
auditoria pode descobrir que uma Pl criada com o auxilio de
uma agéncia externa ainda é formalmente de propriedade
do contratado, e ndo de sua empresa. Também pode
descobrir que direitos registrados e/ou nomes de dominio
estdo registrados incorretamente em nome de outra
entidade (geralmente, um dos diretores ou a empresa de
hospedagem na web).

A Figura 4 resume 0s cinco pontos que uma auditoria deve abranger
para facilitar a referéncia.

Figura 4. Uma auditoria de Pl é uma andlise detalhada dos principais
ativos intangiveis que impulsionam sua empresa.

ma auditoria de Pl é mais

Qual sera o ganho detalhada  que  um
com uma auditoria diagnéstico de Pl e analisa

especificamente as coisas nao
fisicas mais importantes que vocé
detém. Explora as oportunidades e
ameacas mais importantes para
sua empresa. Uma vez concluida,

de PI?

ela se torna um ativo em si.

Ha provas convincentes de que as empresas acham auditorias de Pl profissionais
Uteis, conforme mostrado por pesquisas internacionais recentes. As empresas
foram beneficiadas pela realizacdo de uma auditoria de varias formas:

18 | UTILIZANDO TODOS OS SEUS ATIVOS VALIOSOS DA MELHOR MANEIRA POSSIVEL

€€ Empresas
auditadas relatam
vdrios beneficios
financeiros,
bem como
oportunidades
de melhorar sua
protecdo de PI. ))

Quais sao os
beneficios de
utilizar um auditor
externo?

T

€€ O escrutinio externo

normalmente é

benéfico: proporciona

uma ‘segunda opiniéo’

profissional sobre se

seus direitos ‘ddo conta
do servico’. 9)

Como as empresas foram beneficiadas pelas
auditorias de PI

A maioria das empresas (82%) utilizou ou estava
utilizando as recomendacdes praticas descritas em seus
relatorios.

19% das empresas pesquisadas registraram uma ou mais
novas marcas; 17% estavam em processo de registrar
novas patentes; 15% estavam introduzindo a utilizagdo
adequada de acordos de ndo divulgacdo.

31% das empresas relataram que as recomendag¢des da
auditoria identificaram novas oportunidades de negécios;
43% identificaram novas formas de explorar suas Pls por
meio de iniciativas como licenciamento e franquias.

28% das empresas auditadas relataram que tiveram algum
ganho financeiro como resultado da auditoria. 23% das
empresas relataram que a auditoria auxiliou no
levantamento de capital e 30% relatam que ela ajudou a
obter financiamento.

Apenas 14% das empresas acham que teriam alcancado
resultados semelhantes sem a auditoria de PI.

iferente do diagnéstico de Pl, que é tipicamente realizado

internamente, uma auditoria de Pl normalmente é liderada

por um auditor externo. Isso oferece varias vantagens em
termos de conhecimento de Pl e imparcialidade. Para obter o maximo
resultado de seu conhecimento, vocé precisara ajudar o auditor a
entender suas prioridades e encontrar as informacdes certas.

Primeiramente, a maior parte dos auditores tem conhecimento
detalhado de como funciona a Pl e experiéncia em obter seu registro e
protecdo. Também podem ter experiéncia em areas relacionadas Uteis
para a exploracdo comercial de direitos de PIl, como avaliacdo e/ou
licenciamento.

Em segundo lugar, por ser externo, o auditor pode ser imparcial e ndo
deve ser influenciado por nenhuma ‘politica interna’ ou pelo medo de
dar mas noticias ao destacar problemas. Além disso, vocé pode sentir
que ha menos problema em compartilhar informacdes estratégicas
sensiveis com um consultor externo (que esta obrigado a manter a
confidencialidade) do que com um funcionario.

Mais importante, o auditor tem experiéncia no ramo especifico de
auditoria. Os auditores utilizardo o tempo de forma mais eficientes
porque saberdo o que procurar e como realizar todas as verificacdes de
antecedentes necessarias antes de propor uma estratégia.




3. Auditoria de Pl

Contudo, éimportantereconhecerque umauditor externo provavelmente
ndo tera conhecimento especifico sobre sua empresa e seu setor, e
precisara ser investido algum tempo para que as pessoas mais bem
posicionadas expliquem esses aspectos.

Por esse motivo, é importante envolver membros relevantes de sua
equipe em qualquer auditoria de PI. Invariavelmente, ela incluira a alta
administracdo, para fornecer informacbes sobre a estrutura
administrativa e a estratégia de nego6cios da empresa, e membros de sua
equipe de P&D ou equivalentes, que poderdo estar mais bem
posicionados para discutir meios de captar Pl, como processos, melhorias
e afins. O capitulo a seguir apresenta mais detalhes sobre esse aspecto.

Como me preparar para
RESUMO 2, uma auditoria de PI?

O resumo a seguir apresenta algumas razdes para considerar uma auditoria de Pl caso seja uma
empresa voltada para tecnologia, design, criatividade, software ou vendas/marketing (ou tenha

equipes envolvidas em qualquer uma dessas atividades). W///////////////////////////////////////////////////j

EMPRESA DE EMPRESA DE EMPRESA DE EMPRESA DEs:“Nn\l;gE\slléDo- 04
TECNOLOGIA DESIGN VENDAS E CRIATIVA
RA DE SOFTWARE/

MARKETING APLICATIVOS
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4. Como me preparar para uma auditoria de PI?

tempo que uma auditoria

Estou de frente levard  depende da
com que tipo de
compromisso - em

complexidade de sua
organizacao e de seu modelo de
negécio. Como guia, um
termos de pessoal especialista pode levar em torno

e tempo? de 4 a 5 dias para concluir uma
auditoria para uma empresa de

pequeno ou médio porte,
distribuidos por um periodo de 2
a 3 semanas.

Ha varias pessoas importantes que terdo de ser consultadas antes e
durante o processo de auditoria, idealmente, para fornecer informacdées
sobre questdes de Pl relacionadas ao que segue:

O + Alta administra¢cdo — principalmente os representantes
D que assumem responsabilidade geral pelas areas de
Alta estratégia de negdcios, desenvolvimento técnico/criativo,

administracdo
recursos humanos e vendas. Em uma empresa pequena,

tudo isso pode ser feito por uma Unica pessoal!

O@ + Gestao de Pl — qualquer pessoa na empresa (ou fora dela)
() que assuma a responsabilidade pela gestdo e pelo deposito
Gestéo de PI de pedidos de registro ou monitoramento de propriedades

intelectuais (patentes, desenhos industriais, marcas e até
registro de programa de computador), nos paises que o
titular assim o queira.

&0_ + Assessoria juridica — se sua organizacdo tiver um
— departamento juridico interno, ele precisara ser consultado.
ﬁ.srsl'gisggria De maneira geral, o auditor desejara analisar amostras de

contratos (de trabalho, acordos de ndo divulgacdo,
fornecimento/distribuicdo e quaisquer condi¢des de venda)
para se certificar de que as disposices sobre Pl sdo sélidas.
O auditor também precisara de detalhes de quaisquer
acordos de licenciamento que a empresa tenha assinado.
Podera ser necessario envolver um escritério de advocacia
externo caso vocé tenha um.

® + P&D — para fornecer informagdes sobre seu pipeline de
desenvolvimento e se ha novas informagdes que ainda
Pesquisa e precisam ser protegidas. Além disso, informacdes a respeito
Desenvolvimento . . . -
(P&D) de seaempresa possui e deseja manter algumainformacao

técnica como segredo comercial e tecnoldgico, e se algum
codigo de software esta sendo gerado no momento.

+ Producao e operacdes — detalhes de processos técnicos
Producdo e 3
operagﬁ A de producao.
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€€ Uma auditoria
necessitard que
informacées sejam
cotejadas em toda a
organizacgdo. 99

Qual informacao
vou precisar
fornecer ou obter?

¢ Para obter o melhor
resultado de uma auditoria
de PI, é necessdrio que ela
olhe para além de quaisquer
direitos registrados que

vocé possui agora, para
considerar o que pode ter no

&9_9 * Vendas e marketing — informac6es sobre a utilizacao
NN de marcas registradas. Além disso, amostras de catalogos
LSS [ de produtos e folhetos da empresa, informacgdes sobre
feiras de negocios e o que é divulgado nesses eventos, e
politicas de manutencao de blogs, politica de marketing e de
&l branding da empresa e atualizacdo de sites e de redes sociais.

Recursos = & e
Humanos RH — contratacdo de novos funcionarios (0 processo de

(RH) . . : : :

contratacdo padrdo e quaisquer treinamentos oferecidos a
respeito da importancia da Pl para sua empresa). Como a
equipe é informada sobre quaisquer segredos comerciais de
propriedade da empresa aos quais um novo funcionario
requer acesso e sua responsabilidade de nao os divulgar com
a assinatura de acordos de confidencialidade entre a empresa
e o colaborador.

Se suas Pl forem geridas externamente (por exemplo, por um agente de
propriedade intelectual) e vocé tiver pedido a outra pessoa (que ndo seu agente)
que realizasse a auditoria, pode ser necessario que o auditor converse com o
agente para entender a situagdo atual de quaisquer pedidos de registro e como
se esta lidando com eventuais objecbes ao registro. O auditor deve pedir sua
permissao primeiro, pois o agente pode cobrar uma taxa pelo tempo dispendido
em responder as perguntas do(a) auditor(a) - embora, normalmente, essas
taxas devam ser pequenas.

ma boa auditoria analisa suas provaveis necessidades futuras, bem

como oportunidades e desafios atuais. Prepare-se para compartilhar

seus planos de desenvolvimento de produtos, bem como informagdes
sobre os ativos intangiveis utilizados em sua empresa hoje e suas opinifes a
respeito de sua concorréncia.

Cada auditor tera seu préprio método preferencial para se certificar de que esta
criando um retrato abrangente da ‘salide de sua empresa’ em termos de PI. Ele
pode comecar pedindo que vocé identifique alguns aspectos especificos que
deseje garantir a abordagem pela auditoria - talvez porque estejam relacionados
a uma oportunidade conhecida, mas possivelmente porque sejam ‘areas
problematicas’ conhecidas.

Ndo é incomum que o processo se inicie com algum direito registrado que vocé
possater; naverdade, o tipo de propriedade intelectual mais amplamente detido
€ o direito autoral.

Um auditor experiente podera incentiva-lo com perguntas que ajudem a
descobrir justamente o portfélio de direitos autorais (por exemplo) que vocé
possui e destacar a presenca de direitos que ndo foram (mas podem ser
registrados) e que foram comercializados ou licenciados.

Como nem todos os seus ativos intangiveis podem ser protegidos utilizando as
leis de PI, uma auditoria também deve analisar alguns de seus principais
contratos. Quaisquer modelos utilizados (principalmente com relagao a questdes




4. Como me preparar para uma auditoria de PI?

gue tenham relevancia para PIl, como acordos de ndo divulgacao, contratos de
distribuicdo e contratos de trabalho que disponham sobre DPI) devem ser
compartilhados-deforma confidencial, naturalmente. Tambémseraimportante
gue o auditor possa ter ideia de quando esses modelos foram utilizados (ou n3o)
no passado.

Todos os auditores também desejardo conhecer seus planos para futuras
inovagBes. Ha ou poderia haver outro pedido de patente em preparacdo? Ha um
novo produto ou uma nova composicao ou Novo processo sendo formulado,
uma nova obra artistica sendo produzida, ou um novo codigo de software ou
aplicativo sendo desenvolvido? Além disso, separadamente, vocé esta pensando
em expandir suas atividades para novos mercados geograficos ou setores de
produtos/servigcos? Ou esta considerando licenciar sua Pl para outras pessoas?
Tudo isso provavelmente influenciara a estratégia de Pl que a empresa deve
adotar e, portanto, as recomendagdes que a auditoria deve fazer.

Entre outras coisas, seu auditor também desejara saber suas opinides a respeito
da atividade dos concorrentes e se algum deles esta desconfortavelmente se
aproximando de sua Pl (pois isso ajudard pesquisas off-line, ‘por fora’, que
normalmente precisarao ser realizadas).

araobter o melhorresultado

O que devo dizer de uma auditoria, &

a equipe? importante dizer a todos os
funciondrios envolvidos que

falem livremente e ‘sem rodeios’

- do contrario, o auditor pode
perder oportunidades de ajudar vocé a administrar melhor sua
empresa.

A menos que sua organizagao seja muito pequena (por exemplo, caso ainda
esteja comecando seu negdcio), € improvavel que a alta administragdo tenha a
mao todas as informagdes que o auditor solicitar. Contudo, isso ndo deve ser um
problema-simplesmente encaminhe-o aos funcionarios mais bem posicionados
para discutir como sua empresa inova. Caso tenha uma pessoa, equipe ou
departamento que lide com P&D, essa conversa sera particularmente produtiva.

Normalmente, se tudo o mais for favoravel, seus funcionarios devem ficar felizes
em contribuir. Contudo, eles precisam entender que a finalidade da auditoria
nao é encontrar erros no que eles fizeram (ou ndo), mas sim garantir que a
contribui¢cdo deles nao seja desperdicada.

As vezes o auditor solicitard um conjunto, ‘pacote’ especifico de documentos, e/
ou outras informagdes a serem enviados antes da reuniao principal. Se essas
informagdes forem sensiveis, vocé pode querer adotar um acordo de nao
divulgacaoouse certificar de que existe uma obrigacao geral de confidencialidade
no contrato antes de envié-las, ou buscar outras garantias de que as informacdes
serdo tratadas confidencialmente. Geralmente, é mais facil se vocé nomear uma
pessoa responsavel para reunir as informagdes solicitadas.
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¢Csua equipe deve ficar
feliz em contribuir
com uma auditoria,
desde que reconhecam
que sua finalidade é
proteger o trabalho
deles.))

Entretanto, um ponto a se considerar é que, sem dulvida, o relatério de
auditoria contera informag¢es comercialmente sensiveis a respeito de seus

ativos intangiveis valiosos. Portanto, essas informacdes devem estar
marcadas como ‘ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS em todas as paginas.

O relatério ndo deve conter detalhes por escrito de nenhuma questao
contenciosa (como suspeitas de violacdo de suas Pls); elas sdo mais bem
tratadas separadamente, pois a auditoria em si pode se tornar uma
comprovagdao em alguma controvérsia futura (se vocé sabe que uma
violacdo esta acontecendo, mas ndo faz nada a respeito, isso pode afetar
sua capacidade de propor uma contestacao juridica no futuro).

Como a auditoria também pode conter recomendag¢des sensiveis por
outros motivos - por exemplo, porque descobre oportunidades perdidas
de proteger sua Pl - vale a pena pensar, desde ja, em quao amplamente
vocé se compromete a compartilhar os resultados da auditoria com as
partes interessadas na empresa.

RESUMO 7 7 7007

O auditor solicitara acesso a todos os niveis de sua empresa. Também é provavel que fale com alguns
de seus consultores externos (por exemplo, seu agente de patentes/marcas registradas ou seu
advogado). Esta é uma visdo geral dos contatos de que talvez vocé precise para facilitar a obtencao
dos melhores resultados: obviamente, em uma empresa pequena, uma Unica pessoa pode ser
responsavel por varias areas.



i ada auditor trabalha de formas ligeiramente diferentes, porém,
(0 que um auditor normalmente ha seis etapas envolvidas na producdo de uma
externo de fato auditoria de Pl (ndo necessariamente na ordem apresentada).

fara? Embora ndo existam padrdes estabelecidos para uma auditoria desse
tipo, € comum que um auditor inclua os seguintes pontos:

7

Antes de comegar a auditoria, com frequéncia pedirdo que vocé
providencie algumas informac®es preliminares sobre os tipos
de Pl que ja possui e as necessidades que percebe nessa area
- sempre é Util para que o auditor entenda onde podem estar
eventuais ‘pontos problematicos..

€€ Voceé pode receber
perguntas antes da

O que acontece durante uma

° ° de maneira a utilizar Dados de sua empresa e seus ativos de Pl disponiveis

a u d Ito rl a d e P |7 o tempo de todos da publicamente geralmente serdo acessados antes da reunido
e melhor forma. 3 inicial para que o auditor possa entender o estagio de

O, desenvolvimento da Pl e da empresa. Isso auxiliara na

T e s et e e amarelio,
05

Normalmente é realizada uma visita a empresa, pois é a
melhor forma de ver a inovagdo em ag¢do, ouvir a respeito
dos objetivos da empresa, discutir o modelo de negdcios,
procedimentos e politicas, entender sua posi¢ao no cenario
de concorréncia e analisar suas rela¢des contratuais e redes
mais importantes.

Quando o auditor entender mais a respeito dos ativos
circulantes e a dire¢do futura de sua empresa, podem ser
realizadas pesquisas adicionais para coletar dados a respeito do
cenario de Pl ao redor. Isso, por sua vez, possibilita uma visdo
informada a ser desenvolvida sobre quanta liberdade sua
empresa tem para operar/ expandir e quando vocé deve estar
® particularmente ciente das atividades dos concorrentes. Nesse
ponto, podem ser levantadas algumas questbes
complementares para garantir que as informacdes contidas no

relatério de auditoria sejam relevantes e oportunas, esclarecer
pontos ou falar com quaisquer membros da equipe que ndo
estavam disponiveis no momento da visita principal.

Entdo, é compilado um relatdrio, distribuindo os ativos
encontrados em categorias e fornecendo um livro de registro
de ativos intangiveis de alto nivel a sua empresa. Ele deve vir
acompanhado de uma lista priorizada de pontos de acao, de
forma que fica claro o que deve ser feito a seguir (com base nos

objetivos que vocé descreveu para o auditor).

Vocé pode entdo analisar orelatorio e fazer quaisquer perguntas
antes da finalizacdo.
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5. O que acontece durante uma auditoria de PI?

auditoria de ativos intangiveis ajuda as empresas a entenderem €€ Pode ser mais V
e articular onde se encontra seu verdadeiro valor. Isso é feito dificil para uma RESUMO /////////////////////////////////////////////////////////A
) p_or mello Fle Sl lnve[lifarlo e a identificacdo de toda gama de Pessoa indicada Oresumo aseguirapresentaumayvisdogeraldas medidas tomadas paradesenvolverasrecomendacdes
ativos intangiveis, e a andlise de seus pontos fortes, escopo e Internamente ter a em um processo de auditoria tipico.
alinhamento. A auditoria também identifica os riscos internos quanto autoridade que um
externos e as lacunas na gestdo e protecdo atuais desses ativos. audéltor_ pr ec’sa”f;ar a
. . . ~ ~ produzir os melhores . . .
Estrat?glstas de pro’prledade |n.tele.ctual forn.ecerao’recomendagoef resultados. 99 Dados vindos Pesquisa Marketing/ Minuta do Feedback
especificas no relatério de auditoria a respeito de areas onde vocé de vocé secundaria Entrevista relatorio
deve fo.rt_alecer ou realinhar a .p_rOtegao_para melhorar’a.vantagem * Pl registrada * Inteligéncia de Pl - ¢ Confirma o * Pesquisa adicional ¢ Andlise e feedback
competitiva no Iongo prazo e mitigar os riscos, se necessario. : : pesquisa em bases de entendimento = o
¢ Licencas obtidas e dados ¢ Informacoes * Auditoria
. , . ., . concedidas * Coleta mais dados cotejadas na minuta modificada e
Aquantidade de tempo necessariavariara substancialmente dependendo o « Site e dados da - do relatério finalizada
* Alivos de direitos * Etntende os
do tamanho e da estrutura de sua empresa. Por exemplo, se sua empresa Ty — Elibiesd problemas e onde é
for grande o suficiente para se organizar em divisdes, provavelmente licenciados * Produtos/ necessdria assisténcia
servi¢os vendidos e

fara sentido que cada divisdo forneca um coordenador ou ponto de
contato designado para que uma Unica pessoa tenha de extrair
informac®@es de varias unidades de negocios.

. concorrentes . . .

Em empresas maiores, isso sera importante para garantir que os chefes
de departamento sancionem a liberacdo de informacbes aos
coordenadores e permitam aos seus funciondrios ter informacdo o
suficiente para recuperar todos os dados relevantes (ou, mais
provavelmente, uma quantidade representativa desses dados). Em uma
empresa menor, com uma estrutura mais plana e menos complexa, isso
deve ser relativamente facil, embora ndo seja incomum encontrar certo
grau de atrito sempre que as solicitacdes de informacdes ndo se
enquadrem no campo dos ‘negdcios de sempre'.

Quando as informacgdes forem coletadas, precisardo ser analisadas,
cotejadas e avaliadas criticamente. E neste ponto em que entram o grau
de conhecimento do assunto e de Pl e a reputacao profissional do auditor
designado, pois terdo impacto sobre a credibilidade de suas conclusdes.
Assim como em uma auditoria externa, é provavel que o auditor precise
voltar com questBes complementares ou esclarecimentos antes de um
relatério final ser apresentado a administragao.

Contudo, assim que o exercicio estiver concluido, o auditor designado
estara singularmente bem preparado para levar a auditoria um passo
adiante e compilar um livro de registro abrangente dos ativos intangiveis.
Esse livro de registro ndo s categoriza os ativos por tipo, bem como lista
cada ativo identificavel e individual existente. Pode ser uma tarefa
particularmente desafiadora em uma empresa criativa, mas pode ser
extremamente Util (por exemplo, se a empresa for adquirida e precisa
criar uma ‘base de dados’).
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Como devo utilizar.o relatorio
de auditoria?

Um bom relatério sera tanto abrangente quanto pragmatico, fomentando
seu estagio de desenvolvimento e recursos financeiros nas recomendacdes
que faz. Pode ser um documento bastante longo: ndo € incomum que uma
auditoria faga um ndmero grande de recomendacdes (podem ser levantados
cerca de 40 a 50 pontos, em niveis variados de importancia, para que a alta
administracao considere). Contudo, nao significa que a empresa esta fazen-
do um mau trabalho: algumas empresas tém muito mais oportunidades de
inovar do que outras.

I,
+4

06
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6. Como devo utilizar o relatorio de auditoria?

uando um relatério de

Alinhando Pl e auditoria de PI for

7

estratégia de produzido, é importante
negocios

garantir que futuras atividades
relacionadas a Pl  sejam
consistentes com quaisquer
estratégias corporativas mais
amplas.

Porexemplo, se estiver chegandoao pontono processode patenteamento
em que a empresa tem de decidir em quais paises a protecdo deve ser
obtida, seria benéfico consultar (ou desenvolver) a estratégia de
implantacdo do produto paraidentificar os paises prioritarios necessarios

€C Sua auditoria de
Pl deve permitir
esbo¢car uma
estratégia de
Pl adequada a
estratégia geral e
aos objetivos de
negocios. 99

coisas diferentes para empresas diferentes. Caso seja uma
desenvolvedora de software, Pls sao criadas quando um novo software é
concluido; para organizagoes cientificas de P&D, sera quando uma nova
ferramenta é inventada e desenvolvida; para uma empresa criativa, sera
quando uma nova musica ou artigo € escrito ou quando uma nova foto
é tirada ou imagem é criada.

E importante desenvolver processos internos para identificar e depois
registrar novas Pls conforme sdo criadas. Assim, é facil atualizar seus
registros internos quando uma patente é concedida ou quando um novo
tipo de Pl tem seu pedido de registro depositado. Da mesma forma, se
uma marca registrada for expandida para um novo territério, é
importante monitora-la.

para atender as suas necessidades nos proximos anos.
Quand<?~a auditoria for produzida e a PI gstiver sendo bem g~erenciada, :
Sererio srad. o  protecis anada no reriéro certo dever se ; RESUMO 7 /77007727//7//7//77/72//77/7//77/7//7%

minimizadas. Uma avaliacao de Pl abrangente é (itil para empresas de todos os tamanhos. Os beneficios que vocé
deve obter com ela estao resumidos na lista de verificacao a seguir.

A auditoria de Pl também deve orienta-lo a redigir uma estratégia de PI
que alimentara seu planejamento geral de negdcios.

ma auditoria de Pl capta a CCE importante adotar
Como manter situagdo em determinado procedimentos para
minha auditoria (e ponto notempo.Nenhuma atualizar quaisquer
. i registros de ativos
qualquer IIVfO de boa empresa fica parada e, sem g

. . alguma atencdo, partes da intangiveis e Veriﬁf“” n
registro de ativos) [EweR podem ficar obsoletas se as recomendacoes

atualizada? rapidamente, pois os problemas ggnii%dsl(teo’;?dgit(;‘;
identificados sao resolvidos e a 4 ’
empresa produz novas
propriedades intelectuais. m 0

A auditoria deve levar a adocdo de boas praticas de trabalho que
garantirdo que sua Pl seja bem gerenciada e protegida no longo prazo.

O processo de auditoria é uma 6tima forma de tornar a alta administracdo
de uma empresa ciente da importancia e valor de sua PI.

Uma auditoria frequentemente oferece um bom ponto de partida para
desenvolver um livro de registro de ativos intangiveis, se ainda nao tiver
um. Conforme explicado em um capitulo anterior, ela converte suas
propriedades nao fisicas em um inventario organizado que depois pode
ser atualizado quando uma nova Pl é criada. Caso sua empresa precise
passar por uma due diligence (para abertura de capital ou venda de uma
empresa, por exemplo), é um ponto de partida muito Util, desde que seja
mantido atualizado. [

Em especial, passar pelo processo de auditoria deve aumentar seu foco
no que precisa ser feito quando novas Pls forem criadas. Isso significa
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Onde obter ajuda?

OBTENDO A CONCESSAO DE DIREITOS

INPI: www.gov.br/inpi

OBTENDO CONSULTORIA EM PI

* Auditoria de ativos intangiveis
Estratégia e gestao de ativos intangiveis
Inteligéncia de negécios e tecnologia
Analise comercial sobre patentes
Due diligence em ativos intangiveis

Servicos de consultoria personalizados

SEBRAE: https://sebrae.com.br/

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

* Programas executivos

* Certificacdes

* Cursos de graduacao e pés-graduagao
* Treinamento regional

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

07

OBTENDO DIRETO DE PATENTES

* Busca e exame de patentes (em busca de
pedidos de registro nacionais e internacionais nos
termos de PCTs)

* Analise de patentes

* Servicos de busca personalizada

LIDANDO COM CONTROVERSIAS

Advocacia Geral da Uniao: envolvendo entes

publicos federal: https://www.gov.br/agu/pt-br/
composicao/cgu/cgu/ccaf

FIESP: https://www.camaradearbitragemsp.com.
br/pt/index.html

PARA OBTER INFORMAGOES E REALIZAR
CONSULTAS

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