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Introducado

uitas empresas acreditam que o processo de inovacdo é mais dificil ser

executado sozinho do que em parceria. Algumas empresas ndo possuem

todos os recursos internos para fazer uma ideia passar por pesquisa
e desenvolvimento e chegar até a comercializacdo. Para outras, o desafio é
incorporar com sucesso invengdes externas que atendam a uma necessidade de
mercado dentro de um portfélio de produtos ou servicos existentes. Seja qual for
a sua motivacao para trabalhar em parceria, como vocé pode ganhar e manter
controle para garantir que essa colaboracao seja um sucesso?

Quando a seguranca e confidencialidade sdo importantes, como normalmente é o
caso de criacbes com potencial de gerar propriedade intelectual, pode ser tentador
gerir o processo de inovacdo internamente do inicio ao fim. Contudo, a menos
gue vocé tenha muitos recursos, esse podera ser um caminho muito lento para
o mercado. Dessa forma, tanto empresas maduras quanto empresas em estagio
inicial, com restri¢des financeiras, acreditam que uma estratégia mais bem-sucedida
seja buscar formas de empreender atendendo a demanda do mercado e manter-se
a frente de seus concorrentes trabalhando com parceiros externos.

As colaboracdes podem ter diferentes formas. Vocé pode desejar explorar uma
pesquisa académica, obter uma licenca de Pl externa, licenciar seus proprios direitos
de Pl ou trabalhar com um subcontratado (por exemplo, um fabricante, designer,
engenheiro de softwares, fotégrafo ou desenvolvedor de sites). Nesses casos, vocé
descobrira que, embora os direitos de Pl sejam ativos intangiveis, eles podem ser
utilizados para alavancar o valor comercial de uma empresa, exatamente como 0s
ativos tangiveis.

Sempre que estiver colaborando com terceiros, é importante gerenciar o
conhecimento trazido ou criado pelo seu projeto com cuidado. Do contrario, podera
ser dificil divulgar, proteger, comercializar ou evitar o uso futuro deste conhecimento.

No geral, confianca e conhecimento sdo essenciais para qualquer relagdo bem-
sucedida. E importante escolher seus parceiros cuidadosamente, conduzindo uma
auditoria basica antes de realizar uma parceria e, quando necessario, utilizando
contratos juridicos elaborados por profissionais.

Produzidos pela IPOS Internacional (Escritério de Propriedade Intelectual de
Singapura), e customizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI,
0s guias comerciais de Gestdo de Propriedade Intelectual visam proporcionar um
conjunto de Solugdes de Pl para empresas com base nas melhores praticas do setor.
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1. Colaboracgéo

A inovacdo esta se tornando cada

Quais sSao 0S prés vez mais colaborativa.

e 0s contras da Normalmente, acontece de uma
XAD Gnica empresa nao ter todos os
colaboragao. recursos e conhecimentos

necessarios para realizar o projeto
do produto ou servico do inicio ao
fim, necessitando de parceiros.
Empresas, corporagdes industriais, inventores independentes e
academia, todos podem se envolver no processo de levar criagbes ao
mercado.

Existern muitos beneficios na colaboracao, incluindo a capacidade de trazer
novas ideias e abordagens, combinar o conhecimento técnico, combinar os
direitos de PI, compartilhar o risco associado ao processo inovativo e reduzir
0 tempo necessario para lancar uma inovacao no mercado. Em muitos
casos, devido as limita¢cBes de uma empresa, como o tamanho, alcance ou
conhecimento, algum tipo de trabalho conjunto se faz essencial para o
sucesso comercial.

Entretanto, com relagdo a Pl e aos direitos de propriedade permanentes, as
colaboragdes tornam a situacao um pouco mais complexa. Dependendo da
formatacdo do contrato de colaboracdo, sua empresa deixa de ser a Unica
que possui direitos. O desenvolvimento conjunto, em especial, pode
apresentar risco, ja que duas ou mais partes dividem os direitos da Pl
desenvolvida. Dependendo de como a titularidade for dividida, podera
haver dificuldades a respeito da exploracao.

Algumas colaboracdes em Pl poderao ser planejadas desde o inicio como
parcerias comerciais de longo prazo, como, por exemplo, as parcerias em
pesquisa e contratos de licenciamento, fabricacdo ou franquia. Nao ha
problema em comecar um projeto com objetivos razoavelmente taticos e
de curto prazo. Contudo, caso o projeto descubra algo significativo que gere
direitos de PI, entdo a relacao podera durar tanto quanto a Pl, com todas as
partes tendo participagdo e um grau de propriedade sobre o resultado.

Assim como a propriedade, discutida nas se¢des seguintes, € importante
definir como a PI a ser desenvolvida em um projeto colaborativo superara
os problemas ou limitagdes com a atual ‘tecnologia de Ultima geracao’.

Também é fundamental identificar parceiros adequados para o projeto
pretendido, conduzir verificacdes de antecedentes, entender e abordar
0s riscos que poderdo surgir durante a colaboracdo e gerenciar
ativamente a protecao e exploracao de qualquer direito de Pl gerado.

| ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS
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¢C Vale a pena

dedicar tempo e

esforco para obter,

desde o inicio,

os documentos

corretos, pois

isso pode evitar

discorddncias
posteriormente. ))

onsiderando a importancia e

Sobre quais proximidade do
documentos relacionamento em uma
Iegais devemos colaboragao produtiva, é prudente

- prever que varios contratos
Pensar- juridicos poderao ser necessarios.

W////M Além do préprio contrato de

colaboracdo, vocés provavelmente
desejarao realizar verificagdes de
antecedentes e utilizar acordos de
nao divulgacao e transferéncia de
materiais, quando adequado.

Confianca e conhecimento sdo tdo importantes em uma parceria
comercial quanto em qualquer outra relacdo, entdo € importante
escolher seus parceiros sabiamente e investigar as credenciais deles
antes de celebrar um acordo formal. Certifique-se de que conhece a
legitimidade e a situacdo da pessoa juridica com a qual vocé esta
negociando; por exemplo, uma empresa ou subsidiaria sem ativos
oferecera pouco no sentido de seguranca, independentemente de quao
firmemente seus contratos estabelecam as consequéncias da quebra de
contrato ou aplicagdo dos termos e condi¢des, como ndo pagamento/
entrega.

Além do trabalho de due diligence, é uma boa pratica assinar certos
contratos no estagio inicial.

Acordos de Nao Divulgacao (NDA), Memorandos de Entendimento (MoU) e

mesmo Acordos de Transferéncia de Materiais (MTA) sdo, com frequéncia,
Uteis paraambasas partesnosentidode reduzir riscos durante as negociagées.

Assinar um acordo mutuo de nao divulgacdo (NDA), especialmente antes
de qualquer negociacao séria comecar, reduzira os riscos de um possivel
vazamento de informacBes valiosas para ambas as partes. Também
permitira que os participantes falem mais abertamente sobre seus
objetivos. A utilizacgdo de um NDA é particularmente importante se
houver uma possibilidade de a informacdo servir de base para um
pedido de patente ou desenho industrial registrado, ja que a divulgacdo
publica prévia, nesses casos, pode tornar impossivel obter esses direitos.

Garantir que um NDA esteja em vigor desde o inicio também permite aos
colaboradores divulgarem e compartilharem PI, know-how ou outras
informagdes que podem ser importantes comercialmente, mas nao
podem ser protegidas por direitos de Pl, como resultados relevantes de
pesquisas de mercado.

Um contrato de colaboracao também deve ser assinado antes do inicio
de um projeto. Um contrato de colaboracao tipico aborda os seguintes
pontos (nao exaustivo) (Figura 1):

DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 |
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1. Colaboracgdo

PARTES

DEFINIGAO DA PI

OBJETO DA COLABORACAO

FINANCEIRO/ GERENCIAMENTO/
RESPONSABILIDADES E ITENS A SEREM ENTREGUES

LIDANDO COM RISCOS

PROPRIEDADE DA PI

PROTECAO, UTILIZACAO E EXPLORACAO DA PI

CONFIDENCIALIDADE

ARBITRAGEM OU MEDIACAO

CONTROLE DE QUALIDADE

AREA DE ATUAGAO DE MERCADO

RESCISAO CONTRATUAL

* Estabeleca as partes do contrato, incluindo eventuais subcontratados.

* Qual é a natureza da Pl anterior.

* Identifique a contribuicdo esperada de cada parte (financeira; pesquisa;
divulgacao).

¢ Inclua as informacg6es de quem é responsavel pelo depésito e pelos custos
do registro de uma PI (por exemplo, uma Patente).
* Inclua a contribuicdo esperada de cada parte para o projeto.

* Conflitos internos/controvérsias - inclua meios de lidar com controvérsias
sobre o consércio (cldusula de mediagdo/de saida).

* Anterior e resultante - deve incluir declara¢des de possiveis direitos de
terceiros a Pl anteriores e futuras.

* Quem possui 0 qué com relagdo a Pl resultante?

* Quem arca com os custos do depésito?

* Quem possui a Pl resultante (nome do requerente)?

* Quem tem o direito de exploracao (licenciar ou vender)?

* Sera realizado depésitos de pedidos em outros paises?

* Quem vai realizar e pagar as taxas referentes ao depésito e ao
acompanhamento da tramitagcdo em outros paises?

* Set out the confidentiality terms to be adhered to by parties,
party employee and subcontractors.

* Estabeleca os termos de resolugdo de conflitos entre as partes
contratantes quer seja pela arbitragem ou pela media¢cdo. Ambos os
instrumentos de resolugdo de controversas necessitam indicar em
contratos um agente responsavel pelo ato. Estes dois mecanismos sdo
mais ageis, porém mais custosos, que a solugdo via judicial

* Estabelece os termos de controle de qualidade dos processos, produtos
e servigos decorrente do processo de colaboragédo.

* Estabelece area de atuagdo geogréfica para a disponibilizagdo e
comercializagdo dos produtos e/ou servigos.

« Estabelece os mecanismos de término antecipado do contrato com
direitos e obrigacdes entre as partes contratantes.

V4
importante  decidir  nao

somente quem sera dono de

qué durante o periodo de
colaboracdo ativa, mas também
que tipo de acesso as partes terdo a
Pl sobre a qual nao tém direitos -
tanto durante quanto depois do
projeto.

Quais aspectos da
Pl devem ser

considerados?

A ndo definicdo da propriedade e do uso permitido dos direitos de Pl no

inicio de qualquer colaboracdo pode causar problemas futuros. Existem

variacBes entre as leis nacionais a respeito da propriedade ‘padrdo’ dos

direitos de Pl quando se envolve trabalho colaborativo ou contratado, bem
como regras diferentes para cada tipo de direito de PI. Além disso, a pesquisa
colaborativa financiada por bolsas pode apresentar termos contratuais
padrbes sobre propriedade que, a menos que renegociados no inicio da
colaboracao, podem favorecer indevidamente uma das partes.

Portanto, é importante incluir clausulas especificas em quaisquer
contratos de colaborac¢do para esclarecer a propriedade pretendida dos

| ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS
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futuros direitos sobre o trabalho criativo ou inventivo resultante desses
contratos, e isso deve ser feito no inicio do processo.

Existem alguns pontos mais gerais que devem ser considerados na hora
de iniciar novas colaborac¢des, principalmente se elas envolverem o
desenvolvimento conjunto de Pl (comercial ou académica). Em muitas
jurisdicbes observamos que, quando a Pl pertence a mais de uma parte,
elas tendem a dividir os direitos de Pl em partes iguais. Isso significa que
uma empresa detém metade dos direitos de Pl e a outra parte detém a
outra metade, em vez de ambas as partes deterem todo o ativo
simultaneamente.

A consequéncia pratica desse tipo de propriedade é que, a menos que haja
um acordo em contrario, nenhuma das partes pode explorar, licenciar, ceder
ou de outra forma utilizar a Pl em questdao sem o consentimento da outra
parte.Recomenda-se queas partes negociem e concordem antecipadamente

a respeito da propriedade e como a Pl sera administrada durante a
comercializacdo. Por exemplo, qual das partes detera o direito de PI, como
financiar e administrar os processos juridicos ou de aplicagdo dos direitos,
como uma das partes pode utilizar a Pl etc.

Os contratos juridicos em colabora¢des académicas devem abranger os
inventores empregados pela universidade, os alunos de graduacgao e pés-
graduacdo e as instituicdes em si, para garantir que a propriedade nao
seja ambigua. Esses contratos também devem ser claros sobre quem tera
a responsabilidade pelo deposito/realizacdo de qualquer pedido de
registro de patente ou outro pedido de registro de direitos de Pl (incluindo
os custos), quem decide qual tipo de protecdo sera adotada e em quais
paises e quem tem o direito de processar em caso de violacao.

RESUMO 7 70/

O resumo a seguir destaca as diretrizes a ter em mente ao tentar manter sua vantagem competitiva
com PI:

Escolha seus Faca a due Utilize
parceiros de diligence contratos
colaboracao juridicos
com cuidado da forma
EL L TELE]

Chegue a um Considere a
acordo sobre propriedade da
a propriedade Pl pelos alunos
da Pl no de graduacdo e
inicio da pés-graduacgao
colaboracao da universidade

DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 9
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Quais sao os
termos tipicos

para descrever PI
em contratos de
colaboracao?

0000

0 que é: Pl anterior

Outra PI

urante qualquer processo criativo ou inventivo que envolva diferentes

partes, vocé precisa saber quem controla quais direitos de Pl. Isso é

importante para que vocé possa agir adequadamente para gerenciar
sua propriedade e trabalhar para evitar possiveis controvérsias sobre uma
nova Pl criada durante a colaboracao.

Colaboragbes podem assumir muitas formas, como contratos de consorcio,
franquia, fabricacdo, subcontratagdo ou licenciamento. Embora o objetivo e o
resultado desses contratos possam ser diferentes, eles normalmente apresentam
termos e definicdes padrao para o gerenciamento de direitos de Pl em comum,
especialmente o uso de trés termos-chave: Pl anterior, Pl resultante e
(ocasionalmente) outra Pl. Estes provavelmente estardo em contratos de
desenvolvimento conjunto ou projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com
instituicdes de pesquisa, entdo é importante entender o que eles significam,
guando sdo usados e quais direitos de propriedade estao sendo solicitados ou
propostos.

A Pl anterior é a Pl de uma das partes que tenha sido gerada
antes do inicio da colaboracao. Ela também podera abranger PI
@ gerada externamente, porém durante o prazo de vigéncia da

colaborac¢do (a menos que esteja descrita separadamente como
@ outra Pl - consulte abaixo). Ela podera referir-se a direitos de PI

Pl resultante registrados, direitos autorais (como software) ou ativos intangiveis

€€ assim que estiver

claro sobre a

terminologia,

certifique-se de

entender o que

vocé espera que

a ‘Pl anterior’ e

a ‘Pl resultante’

signifiquem na
prdtica. 39

nao registrados, como know-how.

E importante estabelecer a natureza da Pl anterior (em uma
clausula adequada no contrato de colaboracdo) no inicio para
garantir que ndo haja confusdo com relacdo a propriedade ou
acesso a coisas que vocé ja sabe e usa, seja durante ou apos o
projeto proposto. Sua Pl anterior é o que vocé esta trazendo para
amesa: a Pl anterior do seu colaborador € o que ele esta trazendo.

Foreground (or resulting) IP is often defined as IP rights of any
description arising from and developed in the course of the
collaboration or project by any of the parties. It is treatment of
these rights (and the background IP required to use/access these
rights) that will be important for the parties to agree, in terms of
protection, use and exploitation rights. For the reasons outlined
in the previous chapter of this guide, it may make sense for
protection of the rights to be overseen by one party (and one
applicant) to avoid complications later, and for exploitation rights
to be limited to a particular sector or territory for the parties.

Outra Pl é a Pl desenvolvida durante o periodo de vigéncia de um
projeto colaborativo, mas que nao faz parte do escopo do projeto
e, portanto, ndo é uma Pl resultante (e, assim, ndo esta sujeita a
qualquer compromisso acordado a respeito da Pl resultante). E
aconselhavelincluiruma clausulaemum contrato de colaboragao
para enfatizar que as partes devem buscar o direito de uso dessa
Outra Pl diretamente por escrito com o proprietario, para garantir
que ndo haja confusdao com direitos de Pl anterior e de PI

resultante.

DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 |
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2. Conceitos de trabalho colaborativo

| , océ pode possuir Pl que é ¢C Garanta protecéo
Posso proteger critica para o sucesso de adequada para
minha Pl anterior? um projeto colaborativo. qualquer Pl anterior
Vocé vai querer manter o controle antes de ser divulgada
sobre o que é seu - mas também a outra parte. b))

quer garantir que tenha acesso a
Pl anterior de seus parceiros. Eles
sentirdo o mesmo sobre sua Pl e a deles.

Na maioria dos casos, todas as partes desejardo garantir que ndo sejam
impedidas de utilizar quaisquer direitos de Pl resultante gerados em um
contrato de colabora¢do, quando o projeto tiver sido interrompido
porque alguém possui uma Pl anterior essencial a qual ndo se tem mais
acesso. Sdo necessarios termos adequados para estabelecer direitos de
acesso tanto as Pl anteriores quanto as Pl resultantes. Se a Pl anterior for
particularmente importante, as partes poderdo realizar uma due
diligence dos ativos uma da outra para confirmar que sua futura utilizacao
ndo sera comprometida, por exemplo, por uma licenca exclusiva ou
cessao a um terceiro.

As Pl anteriores devem ser definidas em um contrato de colaboracao, de
forma a garantir que ambas as partes compreendam quais Pl existiam
antes do inicio do projeto e, principalmente, quem as possui. Vale a pena
fornecer detalhes da Pl anterior, bem como quaisquer direitos de uso e
acesso do projeto a Pl anterior (por exemplo, vocé pode querer limitar a
utilizacdo da PI anterior apenas para P&D e excluir usos comerciais). O
acesso também pode ser limitado apenas a dura¢do do projeto ou, se
nao, deve declarar para quais fins é permitido e por quanto tempo.

O acesso a Pl anterior, com frequéncia, sera contido em um contrato de
licenciamento separado (exclusivo ou nao exclusivo). Pode ser limitado
no tempo, setor e/ou geografia.

< om frequéncia, diferentes Certifique-se de que
E qJua nto as Pl partes da colaboracdo trardo « VOCé‘j;‘gm Iiceng:aq
anteriores que uma Pl para o contrato. para utilizar a Pl

= =~ Contudo, as vezes, elas podem nao existente de seu
nao S?O de possuir a Pl diretamente - algumas colaborador para os
Proprledade de delas podem ser licenciadas de fins da colaboragéo -
um colaborador? EieRene e para a exploragdo
do produto ou
Poderdo ser exigidas as Pl externas tecnologia resultante.))

fundamentais para a colaboracgao.

Por exemplo, uma parte com direitos
exclusivos a uma Pl (por meio de uma licenga exclusiva de um terceiro)
podera ser oferecida para trazer e utilizar esses direitos em sua
colaboragdo. Entretanto, ela tem permissao para utilizar a Pl para esse
fim especifico? A licenca exclusiva dela pode limitar a utilizagdo da Pl em
um setor ou territério especifico ndo abrangido pelo escopo de sua
proposta de colaboragao.

12 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS



Esse exemplo ilustra por que € importante realizar uma due diligence de todas
as Pl a serem utilizadas durante uma colaboracao. S6 porque alguém diz que a
Pl é dele e pode utiliza-la, ndo garante o acesso e a permissdo de uso e nem
afasta o risco de violar direitos alheios. E necessario realizar uma due diligence e
estabelecer as condi¢cBes acordadas entre as partes, quanto as obrigacdes e
direitos de acesso a Pl de terceiros.

Obter a propriedade de uma Pl anterior ndo é necessariamente essencial para
seu projeto. E possivel que os objetivos de um projeto sejam atingidos
simplesmente utilizando uma parte da Pl e, portanto, os termos com base nos
quais os direitos de acesso sdo concedidos sao fundamentais. Os contratos de
Pl anteriores fundamentais devem ser negociados caso a caso.

. realizacao de pesquisas de mercado para seu plano de negécios
Por quee é parte de uma estratégia efetiva; o mesmo se aplica a PI. E
importante importante entender o cenario e avaliar o que ha de mais

pesquisar a Pl e

recente antes de investir tempo colaborativo, dinheiro e esforco no
. desenvolvimento de uma Pl que pode ja existir. Ela pode estar
quals buscas devo protegida por outras pessoas, o que coloca vocé em risco de
realizar? futuramente caso viole os direitos alheios.

Bases de dados de patentes como a Espacenet oferecem
acesso gratuito a mais de 90 milhées de documentos de
patentes em todo o mundo, contendo informacg6es sobre
invencées e desenvolvimentos técnicos desde 1836 até os
dias atuais. Trata-se de uma fonte de informacdes
inestimavel: s6 porque um produto nao esta disponivel no

Bases de

dados de mercado, ndo significa que ele ndo tenha sido patenteado

patentes (ou publicado) anteriormente. Nao ha razao para ‘reinventar

€€ 0 uso de bases de a roda’ quando vocé pode ter acesso a uma inovacao de

dados de patentes maneira mais facil e barata comprando uma licenca de
ajuda a identificar acesso ou os direitos de Pl do titular.

as Pl de interesse,

contornar direitos Além disso, é comercialmente importante realizar verificacbes de Pl

de Pl anteriores, basicas para detectar eventuais riscos apresentados por direitos

evitar violacbes existentes de terceiros, antes de tornar-se culpado por um ato de violacao

de direitos alheios (que pode incluir a producdo, o descarte, oferta de descarte, uso ou

e monitorar a
atividade dos
concorrentes. )

importacao de um produto ou manter esse produto - para descarte ou
por outro motivo), o que pode ter consequéncias criminais ou civeis.

¥+ [ Caso esteja pleiteando uma bolsa ou outra ajuda financeira para qualquer

+ q Q . Q2 =
@ pesquisa colaborativa, o avaliador normalmente pedira comprovacao de
~ que a colaboracdo proposta é inovadora. Para ajudar nisso, € importante

estabelecer o que ha de mais recente. Isso normalmente envolve buscas em
bases de dados de patentes, literatura cientifica e dados do mercado para
analisar o cenario e o mercado potencial para a inveng¢ao proposta, a fim de
verificar a qualidade da colaboracdo proposta - bem como se existe uma.
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2. Conceitos de trabalho colaborativo

Um avaliador também exigira uma descricdo dos objetivos do projeto
colaborativo, dos problemas a serem superados e as informacfes de como (e
por quem)sua Pl resultante sera protegida e explorada. Assim, antes do inicio de
qualquer colaboracdo, é importante determinar como os resultados diferem do
que ja foi feito antes, bem como 0 modo como vocé propde superar possiveis
obstaculos durante o desenvolvimento.

. . Vocé pode ter negociado o acesso 44 E importante
Existem riscos a Pl anterior de seus considerar se vocé
ap(')s o término colaboradores, durante a ainda precpjfard

. colaboracao, e a usado, acessar a
dO prOJEtO? juntamente com seus préprios anterior de seus
esforcos, para produzir alguma PI colqbora’dor_es
resultante muito util, & qual vocé apos o término do
agora tem direito. Mas assim que projeto. 39

a colaboragdo se encerrar, vocé podera usar sua Pl resultante sem
violar os direitos anteriores de seus colaboradores?

Ndo é incomum perceber que, quando uma colaboragdo termina, vocé
deixa de ter direito de utilizar a Pl anterior dos colaboradores e isso
podera, por sua vez, impossibilitar o uso da Pl resultante que vocé gerou
durante o projeto sem permissdo ou uma licenca de seu (agora antigo)
colaborador. Caso essa situacdo ndo seja antecipada e acomodada no
inicio, isso podera te deixar em uma posicdo de negocia¢do delicada,
tendo que aceitar condicOes dificeis para poder continuar usando os
resultados da colaboracdo.

-

Por esse motivo, contratos de colaboracdo de P&D sempre devem
estabelecer quais direitos e obrigaces de acesso a Pl cada parte tera
continuamente em relacdo ao outro, ap6s o término do projeto. E
comum constar no contrato que, durante o projeto, uma licenga livre
de royalties sera fornecida a respeito da Pl anterior de cada parte e,
gue assim que o projeto terminar, a licenca sera fornecida em termos

justos, razoaveis e ndo discriminatérios (FRAND) - por exemplo, uma

licenca ndo pode ser recusada, mas podera haver insisténcia em um
\pagamento e/ou outra contrapartida.

KO,
r

J

Isso estabelece o que normalmente é considerada uma forma justa de
garantir que haja alguma compensacao financeira para a contribuicdo
continua feita por outras pessoas com relagdo aos resultados do projeto,
mesmo que ndo estejam mais diretamente envolvidas.

14 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS



Pl anterior

RESUMO

T 000000

* Pl pertencente a um dos
colaboradores que existia antes
do inicio do projeto ou é gerada
fora do projeto.

* Essencial para o projeto.

+ O acesso pode ser necessario
para todos os colaboradores.
tanto durante o projeto quanto
posteriormente, caso 0s
resultados do projeto sejam
explorados.

Pl resultante

+ Pl decorrente do projeto.

+ Todos os colaboradores
precisam concordar sobre quem
possui e quem tém quais direitos
de uso/ exploracdo e venda no
futuro.

+ Amelhor prética é evitar a
propriedade compartilhada, se
possivel.

Outra PI

O resumo a seguir é um lembrete dos trés tipos-chave de Pl envolvidos no trabalho colaborativo. Vocé
precisa entender seus significados e conseguir determinar como eles se aplicam a sua situagao
especifica no momento que estiver preparando contratos de colaboracao.

» Nova Pl gerada durante a
execucao do projeto por uma das
partes da colaboracao.

* Nao desenvolvida durante a

colaboragdo em si.

» Outros colaboradores ndo tém
acesso nem direitos a outra PI.

DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 |
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Que tipos de
acordos de
propriedade e uso
podem ser

negociados para
minha PI?

€C Licenciar ou

ceder sua Pl
pode abrir novas
oportunidades $4
ou trazer receita @ *
adicional para seu =

negocio. ))

Quais as
diferencas entre
cessoes e

licencas?

ontratos comerciais, como licencas ou cessées, podem ser usados

para gerar receita para sua PI, abrir novas rotas para o mercado,

identificar outros usos e acelerar o desenvolvimento de sua PI.
Contudo, eles envolvem desistir de algum ou de todo o controle sobre
ela.

Sempre que vocé trabalhar com terceiros para desenvolver Pl, ou outros
vierem até vocé desejando ter acesso a sua Pl, algum tipo de contrato sera
necessario para controlar o que pode e o que ndo pode ser feito com sua
propriedade (e em quais territorios ou setores do mercado). O mesmo sera
aplicavel a Pl de outras pessoas a qual vocé precisa ter acesso continuo, que
normalmente seria fornecido por meio de cessdo ou licenca.

Este capitulo explora os varios tipos de contratos que vocé pode optar por
celebrar, quais sao suas clausulas tipicas e como elas podem ser usadas
para transferir alguns ou todos os seus direitos em um conjunto especifico
de PI para terceiros.

Em geral, ao negociar qualquer contrato, é importante perceber que
ele pode envolver um elemento de comprometimento. Muitas vezes
havera disposicdes com que qualquer uma das partes preferiria ndo
concordar. O importante é garantir que cada parte entenda as
implicacdes do que esta assinando e esteja confortavel com qualquer
risco que assuma, com base no que recebe em troca.

a varias maneiras de como a propriedade de bens tangiveis
pode mudar ou como seu uso pode ser compartilhado: eles
podem ser vendidos, emprestados, arrendados ou contratados.
Os equivalentes mais comumente usados ao lidar com Pl sdo cedé-la
(basicamente equivale a uma venda) ou licencia-la (concedendo
permissao especifica de uso, sem que a propriedade mude de maos).

Quando a posse legitima (propriedade) de uma Pl muda, geralmente € associada
a um contrato de cessao. De muitas formas, uma cessao é semelhante a venda
de uma propriedade fisica. Contudo, o contrato relacionado pode impor
obrigacdes adicionais ao cessionario (0 novo proprietario), que ndo sao
comumente encontradas durante uma venda ‘normal’.

= O texto de uma cessdo pode exigir que o cessionario licencie o uso
&_ da Pl de volta ao cedente para uma determinada finalidade. A
cessao também podera impor algumas obrigacdes ao cedente (o
E;zsrfgse antigo proprietario). Por exemplo, pode solicitar que o cedente

indenize o cessionario por quaisquer reivindicacbes de violagao
por um determinado periodo de tempo. No entanto, no Brasil (Lei
de Direitos Autorais n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), no caso
de uma obra protegida por direito autoral, o cessionario ndo pode
solicitar que o cedente renuncie a quaisquer direitos morais que
possa ter sobre a obra, pois de acordo com o art. 49 da Lei de
Direitos Autorais, a transmissao total compreende todos os direitos
de autor, com excecao dos direitos morais. Portanto, os direitos
morais ndo podem ser transferidos por meio de um contrato de
cessao de direitos.
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3. Transferéncia de Direitos de Pl

Ndo é incomum que o cessionario ou o cedente insistam que 0s {4 A cessdo de Pl

registros oficiais sejam atualizados para refletir o novo status de pode acarretar

propriedade da Pl e, em algumas jurisdicdes, para alguns tipos de mais obrigacées

direitos; isso também é uma exigéncia legal antes de qualquer do que

acdo de execucao. normalmente
estaria associado

A cessao de direitos de propriedade intelectual também necessita a uma venda

do peticionamento aos 6rgaos responsaveis para alterar a definitiva. ))

titularidade do direito nos assentos do processo administrativo
desses direitos.

Além de ceder sua PI, também é possivel manter a propriedade

= legal do direito, mas conceder alguns direitos a outra parte. Isso
Q= geralmente é chamado de licenca e é, de muitas formas, analogo
ao aluguel de uma propriedade fisica.
Cessoes e
Licengas

Ao contrario da propriedade fisica, no entanto, é razoavelmente
simples subdividir os direitos em um ativo intangivel e, portanto,
nao é incomum que a mesma parte da Pl seja licenciada varias
vezes para varias partes simultaneamente - um ponto que é muito
importante ter em mente caso esteja negociando uma licenga!

Negociar uma licenca pode resultar em uma relacao comercial muito\ NG
bem-sucedida para ambas as partes, se todos os pontos relevantes @4'
forem considerados e um acordo satisfatorio for atingido no final. =
Para fins de esclarecimentos, o licenciado é a parte que recebe a
licenca, e o licenciante é a parte que a concede.

- J

Uma licenca ndo apenas cria valor econémico (valor monetario na
forma de royalties decorrentes da obten¢do da licenca ou do
licenciamento da Pl), mastambémvalor estratégico. Estavantagem
estratégica pode influenciar, por exemplo, a visdo de possiveis
financiadores ou 6rgdos de apoio com base naimagem, qualidade
ou quantidade dos direitos combinados de um proprietario de Pl
e do portfdlio licenciado.

. o~ - possivel licenciar sua Pl de €€ Exclusiva e
Quals Sao 0s forma exclusiva ou ndo néo exclusiva
diferentes tipos exclusiva. Esta se¢do sdo terImOS

: resen rincipais diferencas. hormaimente
de Ilcengas? apresentaas principaisdiferencas usados para
descrever tipos
diferentes e
especificos de
contratos de
i= A primeira coisa a decidir ao considerar licenciar sua Pl é o licenga. )
Py tipo de licenca que quer usar. Uma licenga exclusiva é uma
=] licenca que exclui todos os outros, em troca de certas
'é;fﬁﬂg.a\,a condi¢des acordadas. Deve ser usada com cuidado, pois
::gg;gg unica, | oferece ao licenciado uma gama muito ampla de beneficios.
exclusiva
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Uma licenca exclusiva pode, no entanto, ser limitada a
determinados territérios. Por exemplo, uma licenca
exclusiva pode ser concedida para o uso da Pl de uma
empresa (patente, marca etc.) na China para o ‘Licenciado 1,
mas 0 uso na Europa pode ser concedido a outra parte, o
‘Licenciado 2', enquanto o proprietario da Pl em si retém os
direitos em todos os outros lugares, exceto na Europa e na
China.

Uma licenca exclusiva também pode conceder direitos
muito especificos - pode ser para fabricacao, mas nao para
uso de uma invencao patenteada, por exemplo.

Uma licenca ndo exclusiva significa que o licenciante
mantém o direito de emitir quantas licengas adicionais
desejar. Isso significa que, no final das contas, como
licenciado, vocé pode se ver competindo com muitos outros.
Esta concorréncia tende a reduzir as margens e os retornos
para o licenciante de cada negocio especifico, que podem
ser menores. No caso, a filosofia adotada pelo licenciante é
de maximizar o retorno aumentando o volume.

ma licenca é uma forma altamente flexivel de contrato juridico.

Que flexibilidade Caso seja o licenciante, hd muitas maneiras de como vocé pode
eu tenho em ‘cortar e dividir' os direitos que disponibiliza. Caso seja o

termos de como

licenciado, sua principal preocupacao é estar absolutamente claro
quais direitos vocé esta obtendo e se eles sao suficientes para a

as licencas sao finalidade pretendida.
formuladas?

O primeiro ponto sera o que vocé inclui na licenga, que pode
ser qualquer coisa, desde uma Unica patente ou registro de
marca até uma grande ‘cesta’ de direitos de propriedade
intelectual relacionados e know-how e assisténcia técnica.
Isto sera determinado pelo que é necessario para permitir
com sucesso que o produto seja fabricado ou o servico
oferecido. No contexto colaborativo, ao discutir a Pl anterior,
é fundamental garantir que a cesta contenha tudo o que
VOCé precisa.

Dentro de um contrato de licenciamento, vocé pode ver
referéncias ao ‘campo de aplicacao’ e os servicos e/ou 0s
produtos e/ou processos destinados a producdo relacionado
a este licenciamento. Algumas tecnologias que se prestam a
uma variedade de usos, contextos ou ‘campos’ diferentes
podem ser licenciadas para diferentes entidades em cada
uma dessas oportunidades. E importante prestar muita
atencao a definicdo de ‘campo’, pois pode significar uma

DESENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL COM TERCEIROS | II/INPI © 2024 | 19



3. Transferéncia de Direitos de Pl

€€ O licenciamento
fornece uma
forma muito
flexivel de
exploracdo de Pl. ))

area da ciéncia, uma aplica¢do especifica (como um produto
especifico) ou um setor industrial. Esse tipo de abordagem
ao licenciamento também se estende a contratos com
empresas que vocé contrata para fabricar mercadorias em
seu nome (ou que o abordam para obter permissdo formal
para usar os direitos que vocé possui).

O territério é geralmente tratado separadamente do campo
3. de aplicacdo. Dependendo do seu modelo de negocios e de
como deseja operar, vocé pode definir uma area geografica
muito ampla (como um pais inteiro) ou muito restrita (como
uma cidade ou mesmo uma area dentro de uma cidade, se,
por exemplo, vocé estiver licenciando uma marca para uma
franquia de fast food). Como licenciante, a principal
consideracdo é ndo ceder territério a um licenciado que nao
tenha um plano confiavel ou capacidade de explorar sua Pl
de maneira efetiva.

As licencas também sdo, em geral, sensiveis ao tempo. As
4. vezes, isso é regido pela vida restante dos direitos (como
pelo prazo restante antes de a patente expirar). Mais
frequentemente, é por um periodo de tempo, que também
pode definir critérios minimos de desempenho associados
com o prazo (como o volume minimo de vendas ou a taxa de
licenca minima).

estara envolvido e com base em qué. Sdo feitas algumas
reflex8es sobre estruturacdo na se¢do a seguir, mas o principio
que geralmente se aplica é que qualquer pagamento se refere
a vendas (ndo lucros, pois esses sao facilmente manipulados)
com referéncia ao menor elemento unitario vendavel que a PI
cobre (que pode ser um componente ou um produto inteiro,
dependendo do contexto).

5 Mais importante de tudo, a licenca deve indicar quanto dinheiro
°

. problema comum que os CCAlém de garantir
Que tipos (o [ licenciantes enfrentam ao que voceé seja
Complicagﬁes conceder permisz&"xo a Za‘%?, seu contrato
terceiros para usar seus direitos e licenciamento
normalmente de Pl é o grau de incerteza sobre deve prever
surgem com o se eles receberdo sua parte justa outras solicitacées
licenciamento? dos rendimentos. Contudo, ha comuns, como
outras consideracdes relativas a acesso a melhorias,

observando o

compartilhamento de custos, .
disposto do art.

melhorias e sublicenciamento que

um contrato bem elaborado deve abranger 63 da Lei n°9.279,
ger- de 1996 (Lei de
Garantir que vocé seja pago é uma consideracdo vital. Uma ampla Propriedade

gama de op¢des esta disponivel para a estruturacdao da licenca, Industrial). 9
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incluindo taxas iniciais, adiantamentos e pagamentos minimos que
podem ajudar a reduzir o risco desse aspecto do contrato, que sempre
deve ser sustentado por um direito a auditoria, para que vocé possa
solicitar e receber (ou organizar sua prépria inspecdo para obter)
informacao precisa do que foi usado ou vendido e quando.

Dependendo do tipo de licenca utilizado, podem ser introduzidas
clausulas que obriguem o licenciado a apoiar a Pl contribuindo para a
sua protecdo no territério onde ela lhe entrega beneficio. Em alguns
casos, isso pode ser uma condicdo para obter direitos exclusivos (menos
comum em acordos ndo exclusivos).

Também pode haver a necessidade realizar melhorias no bem licenciado.
Isso levanta questdes sobre o que é uma melhoria (¢ uma modificacdao
ou um aperfeicoamento da Pl licenciada?). Vocé pode querer considerar
Se existe uma expectativa legitima de que o licenciante ou licenciado
fara melhorias, se existe um direito automatico para que elas sejam
compartilhadas e de quem elas serdo propriedade. Em geral, sera
considerado que qualquer coisa que melhore a Pl é boa para todas as
partes e, portanto, o uso pelo licenciado deve ser permitido (porque
tendera a aumentar os royalties).

O sublicenciamento é outro problema. Um licenciado pode querer
conceder sublicencas, e o licenciante pode querer obter o beneficio de
maiores receitas de seu contrato ‘principal’, mas também o direito de
recusa. Isso pode ser tratado caso a caso ou as restricdes podem ser
incorporadas ao contrato. Um licenciante pode ter preocupacdes
legitimas sobre negdcios sendo feitos com concorrentes ou empresas
que possam trazer descrédito para seus produtos, mas deve haver um
principio de que, se o sublicenciamento for de alguma forma permitido,
ele ndo deve ser recusado injustificadamente.
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3. Transferéncia de Direitos de Pl

O\ RESUMO 7 000000

2
Existem muitos riscos a serem observados quando estiver elaborando um contrato de colaboracéo,
como os termos de qualquer contrato de licenciamento proposto. E importante procurar orientagio
profissional para garantir que o escopo e os termos do contrato de licenciamento sejam suficientes
para atingir seus fins. Contudo, a tabela a seguir fornecera uma lista das principais considera¢des a
serem feitas durante as negociagdes.

Definicdo da PI que esta sendo Escopo da licenga - limitado ao Capacidade definida de sublicenciar
licenciada territdrio; setor; uso; fabricagdo? (se houver)

Natureza da licenca - Unica/ Duracdo da licenca, observando a Alicenca é transferivel ou ndo?
exclusiva/nao exclusiva. vigéncia do direito envolvido.

Opgbes de saida - uma clausula de Condi¢6es de pagamento - Termos para garantir os

‘saida’ devido a ndo conformidade, pagamento a vista ou a prestacao; melhores esforcos do licenciado
ndo cumprimento de termos e moeda de pagamento; por etapas - com relacdo a comercializacio;
obrigacdes importantes ou quebra atingidas; royalties (percentual de fabricacdo; qualidade; volume
de sigilo. vendas liquidas, valor fixo, valor por minimo de vendas.

unidade produzida).

Garantias e indeniza¢des e direitos L i o
de auditoria. Termos de violagdo - quem é Rescisao.

responsavel pela aplicacdo da lei e

D Lidando com controvérsias. D por processar os infratores? D Lei de regéncia.

Mudanca de controle.
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4. Lista de verificacéo principal para colaboracées

m qualquer atividade de

Certificando-se de colaboragio de P&D, &
abordar tOdOS oS desejavel ter um sistema de

gestdo que garanta que vocé esteja
usando as melhores praticas

pontos
fundamentais aceitas para gerenciar de maneira

efetiva todos os aspectos da
colaboracdo, tanto interna quanto
externamente, e que destaque
quais praticas e procedimentos para fazer isso.

No inicio de um projeto colaborativo, depois de ler as informagbes deste guia,
sua empresa deve conseguir dizer SIM a todas as quinze perguntas a seguir:

m PERGUNTA ASSINALE [

i) Existem acordos de confidencialidade (ndo divulgagao)?

ii) Existem garantias de propriedade, principalmente termos contratuais em contratos com
contratados, consultores, licenciados e outros parceiros?

iii) Sabemos o que é toda a nossa Pl anterior e a Pl anterior de quem quer que seja
necessario - tanto durante o projeto quanto apés a conclusao?

iv) Existem descri¢des de trabalho para funcionarios-chave e termos acordados para
diretores ndo executivos - sabemos quem deve fazer o qué?

V) Existem mecanismos para captar e registrar know-how e outras informacdes
confidenciais geradas durante o projeto que podem nao ser registraveis como Pl (como
material protegido por direitos autorais)?

Vi) Implementamos nossos procedimentos de verificacdo de violacdes e os usamos para
garantir que a colaboracdo tenha sido corretamente definida?

vii) Estamos prontos para registrar evidéncias de uso de qualquer Pl que possuimos na
colaboracao ou seus resultados, como nossas marcas?

viii)  Estamos confiantes de que iremos captar e avaliar toda Pl potencialmente registravel
(invencdes patentedveis, desenhos industriais e marcas registraveis)?

iX) Sabemos quem esta liderando o registro de qualquer Pl, de acordo com o plano de
negocios acordado?

X) Estamos, no geral, mais cientes dos direitos de Pl de terceiros relevantes que podem ter
impacto sobre nosso trabalho e estamos monitorando o surgimento de novos direitos?

Xi) Recebemos consultoria adequada sobre contratos de Pl relevantes?
xii)  Temos procedimentos de liberacdo para publicacao para evitar a perda de Pl que poderia ser protegida?

xiii)  Estamos identificando ou sinalizando os nimeros de pedido de registro e efetivo registro
na literatura associada ao nosso projeto e reconhecendo corretamente todos os direitos
dos parceiros usando o simbolo ® conforme necessario?

xiv)  Todos os funcionarios estao cientes das questdes e politicas de PI?

OO0 O gdoood odo o od oo

XV) Estamos revisando regularmente o progresso pela 6tica da PI?

24 | ESTABELECENDO PARCERIAS PARA OBTER VANTAGENS COMERCIAIS



Onde minha empresa
pode obter ajuda?

T
05

OBTENDO A CONCESSAO DE DIREITOS

INPI: https://www.gov.br/inpi/pt-br

OBTENDO CONSULTORIA EM PI

* Auditoria de ativos intangiveis

* Estratégia e gestao de ativos intangiveis
* Inteligéncia de negécios e tecnologia

* Analise comercial sobre patentes e outros direitos
de propriedade intelectual

* Duediligence em ativos intangiveis

https://www.sebrae.com.br

PARA OBTER INFORMAGOES E REALIZAR CONSULTAS

Plataforma Integrada de Atendimento do INPI: https://
www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-
atendimento

OBTENDO TREINAMENTO EM PI

O INPI, por meio de sua Academia de Pl e Inovacao,
oferece diversos cursos de capacitacao: informacgoes
da programacao anual via https://www.gov.br/inpi/
pt-br/servicos/a-academia/cursos-de-extensao/
cursos-de-extensao/agenda-de-cursos

OBTENDO DIRETO DE PATENTES

Informacdes, tutoriais, entre outros disponiveis via
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes

LIDANDO COM CONTROVERSIAS.
Arbitragem ou mediacdo ou conciliagcdo de controversas
dos aspectos contratuais

Comité Brasileiro de Arbitragem, Camara de Comércio,
FIESP, Advocacia Geral da Unidao (quando envolvem
agentes publicos) e outras entidades que realizam
arbitragens e mediacoes entre as partes

Sitios

https://cbar.org.br/site/websites-arbitragem/

https://www.camaradomercado.com.br/pt-br/index.
html

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

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/
ccafdir
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