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Como este Guia estad organizado?

Este Guia foi construido com um propdsito pratico: apro-
ximar a Propriedade Intelectual das decisdes do dia a
dia das empresas, contribuindo para que marcas, tec-
nologias, criagdes, designs, informacdes estratégicas e
outros ativos sejam identificados, protegidos e geridos
de forma mais consciente.

A publicacao esta organizada em duas frentes comple-
mentares.

GUIA GERAL

As Partes | a lll apresentam os principais conceitos e for-
mas de protecao da Propriedade Intelectual e mostram
como esses ativos podem ser geridos ao longo da ativi-
dade empresarial. O conteudo foi pensado para empre-
sas de diferentes portes e setores.

CADERNO SETORIAL

A Parte IV — Caderno Setorial: Propriedade Intelectu-
al no Setor da Beleza leva esse conhecimento para a
pratica, aplicando os conceitos apresentados no Guia a
realidade do setor de beleza, envolvendo formulagdes,
tecnologias, ingredientes, biodiversidade, biotecnologia,
marcas, embalagens e relagcdes com terceiros.
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Introducao

Inovar faz parte da rotina das empresas. Uma nova marca, uma tecno-
logia, um produto, uma embalagem, um software, uma campanha, um
processo produtivo ou mesmo um conhecimento desenvolvido interna-
mente podem representar importantes diferenciais competitivos e gerar
valor para o negécio.

Muitos desses ativos sao intangiveis: nao existem fisicamente da mesma
forma que uma maquina, um imovel ou um estoque, mas podem estar
entre os bens mais relevantes de uma empresa. E nesse contexto que a
Propriedade Intelectual assume um papel estratégico.

A Propriedade Intelectual reune diferentes instrumentos de protecao
para criagdes, inovagdes, sinais distintivos e conhecimentos, incluindo
marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, programas de
computador, segredos de negdcio e know-how, entre outros.

Conhecer esses instrumentos, porém, & apenas o primeiro passo. Uma
gestdao adequada de Propriedade Intelectual envolve também saber o
que proteger, quando proteger, como proteger e de que forma esses ati-
vos podem ser utilizados e explorados pelo negécio.

Também envolve olhar para o outro lado: conhecer direitos de terceiros,
avaliar riscos antes de langar novos produtos ou servigos, estabelecer
regras claras com empregados, fornecedores e parceiros e garantir que
contratos reflitam adequadamente a titularidade e o uso das criagdes
desenvolvidas.

Este Guia foi elaborado com o objetivo de apresentar os principais con-
ceitos e ferramentas de Propriedade Intelectual de maneira pratica e
acessivel, aproximando o tema da realidade das empresas e das decisdes
tomadas no dia a dia.

Ao longo dos préximos capitulos, serao apresentadas as principais for-
mas de protecao, seus usos e limita¢cdes, além de temas relacionados
a gestao, contratacao, licenciamento, transferéncia de tecnologia, in-
ovacao aberta, internacionalizacao e defesa dos ativos intelectuais.

Mais do que apresentar conceitos juridicos, a proposta é contribuir para
que empresas e profissionais possam reconhecer a Propriedade Intelec-
tual como parte da estratégia de inovacao e de negécios, identificando
oportunidades de protecao, reduzindo riscos e aproveitando melhor o
valor gerado pelo conhecimento e pela criatividade.
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Capitulo 1

O que é Propriedade Intelectual?

Antes de aprofundar em marcas, patentes
ou direitos autorais, € importante entender o
gue todos esses temas tém em comum.

Propriedade Intelectual (Pl) € o nome dado
ao conjunto de direitos relacionados as cria-
¢oes, conhecimentos e elementos de identi-
ficagao desenvolvidos pela mente humana.

Na pratica, a Pl esta em toda parte: no nome
de um produto, em uma nova tecnologia, no
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design de uma embalagem, em um sistema
de computador, em uma fotografia, em uma
formula, em criagcdes mantidas em segredo,
em um processo produtivo ou até mesmo
em conhecimentos estratégicos acumula-
dos ao longo do tempo.

Para uma empresa, isso significa que parte
importante do seu patrimdénio pode estar
justamente nos ativos intangiveis, ou seja,
naquilo que ela cria, desenvolve e diferencia.

IMAGENS ILUSTRATIVAS
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~——» Pl como um grande guarda-chuva «—

A Propriedade Intelectual funciona como um grande
guarda-chuva que reune diferentes formas de protecao:

Propriedade Industrial

Marcas | Patentes
Modelos de Utilidade
Desenhos Industriais

Indicagcdes Geograficas
Concorréncia Desleal

Direitos Autorais

Obras protegidas
Direitos Conexos
Programas de
Computador

Direitos Sui Generis

Cultivares
Topografias de Circuitos Integrados
Conhecimentos Tradicionais
Outros regimes especificos

Capitulo 2

Por que a Propriedade Intelectual importa

para uma empresa?

Criar e inovar exige investimento de tempo,
conhecimento e recursos. Por isso, identifi-
car e proteger adequadamente os ativos in-
telectuais de uma empresa também signi-
fica proteger parte do valor construido pelo
préprio negdcio.

Em outras palavras:

inovacgao e criatividade
também geram patrimonio.

A

Mais do que registrar marcas ou patentes,
a gestao da Propriedade Intelectual ajuda
a empresa a reconhecer o que possui valor,
definir o que deve ser protegido e utilizar es-
ses ativos de forma estratégica.
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Capitulo 3

Marcas e Outros Sinais Distintivos

3.1. O que € uma marca?

Marca é o sinal utilizado, expresso por meio
de palavras, sinais ou figuras, que tem o pro-
pésito de permitir identificar e diferenciar
produtos ou servicos no mercado. E por
meio dela que o consumidor reconhece a
origem, distingue seus produtos ou servi¢cos
dos concorrentes e cria associagdes com de-
terminada origem, qualidade ou experiéncia.

Por isso, uma marca € um dos ativos mais
importantes de um negdcio.

NA PRATICA

Pense em uma prateleira com diversos produtos semelhantes.

Muitas vezes, antes mesmo de ler as informagcdes da embala-
gem, o consumidor reconhece determinado produto pelo nome,
pelo logotipo ou por outros elementos associados a marca.

3.2. Por que registrar uma marca?

Criar um nome nao significa automatica-
mente ter exclusividade sobre ele.

O registro da marca € uma etapa importante
para consolidar direitos sobre o sinal dentro
do escopo da protecao concedida. Ele au-
menta a seguranga para explorar a marca,
investir em comunicagdao e reagir a usos
conflitantes por terceiros, sempre conside-
rando os limites legais de especialidade e

No Brasil, o registro de marcas é realizado
pelo Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI) e regulamentado pela Lei da
Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996).
De acordo com a legislagao, marca € o sinal
utilizado para distinguir produtos ou ser-
vicos de outros idénticos, semelhantes ou
afins, de origem diversa.

territorialidade.

Ou seja, o processo de registro de marca
além de oferecer os direitos legais sobre a ex-
pressao, também ajuda a fortalecer a identi-
dade e a reputacao da empresa no mercado.
Ao assegurar a exclusividade de sua marca, o
titular pode construir uma base sélida para o
sucesso comercial e proteger investimentos
em marketing e desenvolvimento de marca.

NA PRATICA O registro da marca pode proporcionar:
- direito de uso exclusivo, nos limites da protecao concedida;
- possibilidade de impedir usos indevidos por terceiros;

- Maior segurancga para investimentos em comunicagao e expansao;

- possibilidade de licenciamento ou cessao;

- valorizagcao do patriménio da empresa;

- maior seguranga juridica na exploragcao da marca.

14
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3.3. O que pode ser registrado como marca? °~» /\

Nem todo nome, expressao ou ele-
mento visual pode ser apropriado
exclusivamente por uma empresa.

De forma geral, uma marca precisa ter capa-
cidade de distinguir determinado produto
ou servi¢o dos demais existentes no mercado
e deve respeitar as limitagcdes previstas na le-
gislagao. Por isso, alguns elementos possuem

maior forca distintiva do que outros.

3.4. Antes de escolher uma marca

A escolha de uma marca deve ir além da
criatividade. Antes do langcamento, € impor-
tante avaliar os requisitos de registrabilidade
para garantir que uma marca possa ser re-
gistrada e protegida legalmente. Esses crité-
rios ajudam a evitar confusdes no mercado e
protegem tanto os consumidores quanto os
titulares de marcas.

P Veracidade: refere-se a necessidade de que
a marca nao induza o publico a erro sobre
a natureza, qualidade ou procedéncia dos
produtos ou servicos oferecidos. Isso signifi-
ca que a marca deve ser transparente e nao
deve sugerir caracteristicas que nao corres-
pondem a realidade. Exemplo hipotético
de falsa procedéncia: requerer o registro da
marca “Queijos de Minas” para um produto
fabricado no interior de Sao Paulo - induz o
consumidor a erro sobre a origem geografi-
ca do produto. Exemplo hipotético de falsa
caracteristica: requerer a marca “cha 100%
Natural” para uma bebida artificial cheia de
conservantes e corantes.

P Licitude: a marca deve respeitar as proibi-
¢coes previstas em lei. Isso inclui, por exemplo,
sinais que contrariem a lei ou contenham
elementos que ndo possam ser apropriados
como marca. Exemplo hipotético: se uma
empresa tentar registrar uma expressao cla-
ramente ofensiva como marca de um esta-
belecimento, o pedido podera ser indeferido.
A analise é sempre feita de acordo com o si-
nal e o contexto concretos. W

A

~

P Distintividade: a marca precisa ser capaz
de diferenciar um produto ou servigo dos de-
mais existentes no mercado. Expressdes ge-
néricas ou meramente descritivas, em regra,
nao podem ser apropriadas com exclusivida-
de. Exemplo hipotético: A expressdo “SUCO
DE MORANGO" apenas descreve o préprio
produto e, por isso, nao pode ser registrada
com exclusividade como marca para identi-
ficar um produto dessa natureza. Se o INPI
concedesse esse registro, nenhuma outra
empresa do pais poderia escrever “suco de
morango” em suas embalagens.

P Disponibilidade: a marca nao deve colidir
com outra anteriormente registrada ou em
processo de registro para produtos ou servi-
cos capazes de gerar conflito. Antes do de-
posito, € importante realizar uma pesquisa.
Exemplo hipotético: uma empresa pretende
lancar a marca ficticia “LUMORA" para bebi-
das. Antes de investir em embalagem e cam-
panha, verifica se ja existem sinais idénticos
ou semelhantes em segmentos relacionados.

Compreender e atender aos requisitos de
registrabilidade é crucial para o sucesso do
registro de uma marca. As empresas devem
se atentar a esses critérios para garantir que
suas marcas possam ser legalmente protegi-
das e ndao causem confusdao no mercado. Ao
seguir essas diretrizes, as empresas nao ape-
nas fortalecem sua posicao no mercado, mas
também contribuem para a transparéncia e
confianga entre consumidores e fornecedores.
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3.4.1. Quando pensar no registro?

O ideal é avaliar a possibilidade de registro antes de re-
alizar investimentos ou efetuar o lancamento da marca,
como desenvolvimento de embalagens, divulgacao, cria-
¢ao de sites, identidade visual, campanhas, materiais de
divulgacao e entrada no mercado.

Descobrir somente depois do langamento que a marca
nao esta disponivel pode significar custos com mudancga
de nome, embalagens, comunicacgdo e posicionamento.

3.5. Classes de marcas: o que sao?

Ao solicitar o registro de uma marca, é ne-
cessario indicar quais produtos ou servigos
ela pretende identificar. Para organizar essa
protecao, os produtos e servicos sao dividi-
dos em diferentes classes.

Isso significa que uma marca nao é registra-
da de forma genérica para qualquer ativida-
de. O pedido deve considerar os produtos e
servicos que fazem parte do negdcio e para
0s quais se pretende obter protecao.

Exemplo hipotético: Uma loja de autopecas
e produtos automotivos chamada "Ponto do
Carro" decide expandir o negécio e abrir um
servigo especializado de lava-rapido e estéti-
ca automotiva no terreno ao lado. Embora o
nome "Ponto do Carro" ja esteja protegido para
a venda das pecas (Classe 12), essa protecao
nao se estende para a prestacao de servicos de
limpeza e manutencao de veiculos. Para abrir
o lava-rapido utilizando a mesma marca com
exclusividade e sem riscos, a empresa precisa-
ra solicitar um novo registro no INPI, desta vez
na Classe 37 (que engloba servicos de lavagem
e conservagao de automoveis).

Ponto de atencdo: escolher corretamente
as classes é uma etapa importante da estra-
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tégia de protecao. Uma classificacao muito
restrita pode deixar atividades relevantes de
fora, enquanto pedidos em classes que nao
fazem sentido para o negdécio podem gerar
custos desnecessarios.

A Classificagdo de Nice é uma lista interna-
cional que organiza produtos e servicos em
classes para fins de registro de marcas. No
Brasil, o INPI utiliza a edicdao vigente dessa
classificagdo no momento do depdsito. Atu-
almente, ela é estruturada em 45 classes: as
classes 1 a 34 abrangem produtos, e as clas-
ses 35 a 45 abrangem servigos. Como a Clas-
sificacao de Nice é atualizada periodicamen-
te, é importante verificar, a época do pedido,
qual edicao e versao estao em vigor. Além de
escolher a classe correta, também é neces-
sario definir quais produtos ou servicos se-
rao abrangidos pelo pedido, pois uma mes-
ma classe pode reunir diferentes itens. Por
isso, a elaboracdao da especificacdo € uma
etapa importante da estratégia de protecao
da marca.

Assim, se a empresa pretende proteger a
marca para produtos ou servigos pertencen-

tes a diferentes classes, podera ser necessario
apresentar mais de um pedido de registro.
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3.6. Até onde vai a protecao de uma marca?

O registro de uma marca nao significa que
seu titular terad exclusividade sobre aquele
nome para qualquer produto, servi¢o ou lu-
gar do mundo. Para entender os limites des-
sa protecdo, dois conceitos sao importantes:

P Especialidade: Em regra, a marca é protegi-
da em relagao aos produtos ou servigos para os
quais foi registrada e a outros que tenham rela-
¢ao com eles. Isso ilustra como a especialidade
permite que marcas com nomes iguais exis-
tam, desde que atuem em setores distintos.

\ '

Exemplo hipotético: imagine que uma em-
presa utilize a marca ficticia BUTITI para
cosméticos, enquanto outra utilize BUTITI
para servicos de educag¢dao. Como os sinais
identificam produtos e servicos de nature-
zas muito diferentes, a coexisténcia das mar-
cas pode, dependendo do caso, ser possivel.
Isso acontece porque, como regra, o registro
de uma marca nao confere exclusividade
sobre aquela palavra para todo e qualquer
produto ou servico, mas protecdo dentro do
escopo relevante de atuagao.

o MESMO SINAL +
ATIVIDADES DISTINTAS

r \ = coexisténcia pode ser

woo

possivel, dependendo
do caso

Por isso, ao registrar uma marca, é importante definir

corretamente quais produtos e servicos fazem parte
do negocio e precisam ser protegidos.

P Territorialidade: O registro realizado no
Brasil garante protecao no territério brasilei-
ro. Ele ndao garante os mesmos direitos em
outros paises. Para empresas que desejam
atuar em mercados internacionais, é fun-
damental entender que o registro da marca
deve ser realizado em cada pais onde se pre-
tende operar para se ter a protecao e evitar
complicagdes legais.

A
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Exemplo hipotético: imagine que uma empresa bra-
sileira registre a marca ficticia “NOVA ROTA"” no Bra-
sil e, alguns anos depois, decida vender seus produ-
tos na Colémbia. Ao preparar a expansao, descobre
que terceiro ja possui sinal idéntico naquele territério
para produtos relacionados. Mesmo sendo titular no
Brasil, a empresa brasileira ndo terd automaticamen-
te o mesmo direito no exterior.

PONTO DE ATENCAO

A estratégia internacional de mar-
cas deve, preferencialmente, ser
analisada antes da entrada em
um novo mercado. Isso permite
verificar a disponibilidade da mar-
ca, avaliar riscos e definir onde a
protecao realmente é necessaria.

Por isso, quando houver planos de internacionali-
zacao, a protegcao da marca nos paises de interesse
deve ser avaliada antes da entrada nesses mercados.

3.6.1. Mas... como proteger uma marca em outros paises?

Se a empresa pretende atuar em outros mercados, a protegdo

vera u i u i0 i . Exi ,

| /% devera ser buscada nos paises ou regides de interesse. Existem
a@«@ de forma geral, dois caminhos principais:

Depésito direto no pais ou regiao
de interesse

A empresa pode solicitar o regis-
tro diretamente perante o érgao

de propriedade intelectual (con-
hecido internacionalmente pela
sigla PTO, de Patent and Trade-
mark Office) de cada pais ou
regido em que deseja proteger
sua marca. Nesse caso, o pedido
seguira as regras, procedimen-
tos e prazos locais e, quando

com o apoio de agentes ou es-
critérios especializados naquele
territorio.

IMPORTANTE

Nao existe uma “marca global”.

Tanto no depdsito direto quanto
pelo Sistema de Madri, a protegao
dependera dos territérios esco-
lhidos e das regras aplicaveis em
cada um deles.

(o7:\n] =21 \[oR1 3 Yol 2IVNW.N:1[ ;1o Seql PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR DA BELEZA

necessario, poderda ser conduzido

Sistema de Madri: Também chamado de Pro-
tocolo de Madri (o tratado internacional que
rege o sistema), € administrado pela Orga-
nizacao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI/WIPO) e permite solicitar protecdo em
diferentes paises e regides participantes por
meio de um procedimento internacional cen-
tralizado. A empresa indica os territérios des-
ignados em que pretende buscar protecao
— o0 que nao significa que a marca estara
registrada em todos eles: cada territério des-
ignado analisara o pedido de acordo com sua
propria legislagao.

Antes de optar pelo Sistema de Madri, é im-
portante:

werificar se os mercados de interesse
fazem parte do Sistema;

%Jlefinir em quais territérios a protecao é
realmente necessaria;

%avaliar 0s custos e a estratégia de
protecao; e

%onsiderar as particularidades e exigén-
cias de cada mercado designado.
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3.7. Como uma marca pode se apresentar?

Segundo a legislacao brasileira, sdo suscetiveis de registro como marca os sinais
distintivos VISUALMENTE perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢cdes legais.
Existem diferentes formas de apresentacao, entre elas:

Nominativa
Protecao do elemento verbal. Exemplo: LUMORA | VENTURA | NEXA
(nomes ficticios, apenas para ilustracao)

e X,

Combinacao de elementos verbais e figurativos.

Tridimensional
Relacionada a formas de embalagens, produtos ou elementos fisicos que dao um
carater distintivo a determinados produtos.

Leite Fermentad®

De posicao
Relacionada a aplicagao distintiva de determinado sinal em uma posicao especifica
de um suporte.

MARINELLO CADERNO SETORIAL ABIHPEC PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR DA BELEZA 19
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3.8. Natureza das marcas

As marcas podem ser classificadas de acordo
com sua natureza e finalidade. Compreen-
der essas categorias é essencial para saber
como e quando registrar uma marca. Vamos
explorar as trés principais categorias:

P Marca de Produto/Servicgo: identifica e di-
ferencia produtos ou servigcos de determina-
da origem. Sao as mais utilizadas. Exemplo
hipotético: a marca ficticia “LIMONI" identi-
fica uma linha de bebidas de determinada
empresa.

P Marca de Certificacdo: atesta que deter-

& dlan

minado produto ou servi¢co esta em confor-
midade com critérios ou padrdes definidos
pelo titular da marca de certificacdao. Exem-
plo hipotético: um selo ficticio “QUALISAFE"
poderia identificar produtos que atendam a
requisitos técnicos previamente estabelecidos,
desde que observadas as regras aplicaveis.

P Marca Coletiva: identifica produtos ou ser-
vicos provenientes de membros de deter-
minada entidade. Exemplo hipotético: uma
associacao regional de produtores pode criar
uma marca coletiva para uso por seus mem-
bros, conforme regulamento proprio.

g
N

3.9. O que nao pode ser registrado como marca?

Algumas proibicoes legais

Nem todo sinal capaz de identificar um pro-
duto ou servigco pode ser registrado como
marca no Brasil. A legislacao estabelece al-
gumas limitagoes e, atualmente, determina-
das formas de identificagcdo nao sao admiti-
das para registro marcario.

P Sons: embora um som possa ser reconhe-
cido pelo consumidor e associado a determi-
nada empresa, marcas exclusivamente so-
noras Nao sao registraveis no Brasil. Exemplo
hipotético: um breve sinal sonoro utilizado
na abertura de anuncios pode adquirir reco-
nhecimento pelo publico, mas o som isolado
nao é registravel como marca perante o INPI
nas condi¢des atuais.

P Odores: cheiros e fragrdncias também
nao podem ser registrados isoladamente
como marcas no Brasil. Exemplo: ainda que
determinado aroma seja fortemente asso-
ciado a um produto ou estabelecimento, o
cheiro em si nao pode ser objeto de registro
marcario.

P Cores isoladas: uma cor, quando utiliza-
da sozinha e sem uma forma ou disposicao
distintiva, nao é registravel como marca no
Brasil. Exemplo: uma empresa nao pode ob-
ter, por meio do registro de marca, exclusi-
vidade sobre o uso de uma determinada to-
nalidade de azul para todos os produtos de
um segmento.

Importante: isso nao significa que sons, aromas ou cores nunca pos-
sam receber protecao por outros mecanismos ou em determinadas

situagodes. Significa apenas que, isoladamente, ndo sao admitidas
como marcas registraveis no Brasil nas condi¢des atuais.

As possibilidades de registro variam entre os paises. Por isso, uma estratégia in-
ternacional de protecao deve considerar as regras aplicaveis em cada territorio.

20
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3.10. Como funciona o registro de uma marca no Brasil?

No Brasil, o pedido de registro de marca € Importante: o fluxo acima apresenta as prin-
feito perante o Instituto Nacional da Proprie- cipais etapas de forma simplificada. Durante o
dade Industrial (INPI). O processo envolve al- processo podem ocorrer oposi¢cdes, manifes-
gumas etapas até que o registro seja efetiva- tagdes, exigéncias, recursos e outras providén-
mente concedido. cias que devem ser acompanhadas pelo titular.

EXAME > >
FORMAL @

Inicia-se 0 prazo

para cumprimento
da exigéncia formal.
S EXAME DE 60
{ MERITO < DIAS
‘ z

Inicia-se o prazo para

PUBLICAGAO s 60
DO PEDIDO DIAS

OPOSICAO

' ) Inicia-se o prazo para iﬂ:ﬁ::::ggg :’9
DIAS cumprimento da .
~/ exigéncia de mérito. HP08a0.
DEFERIMENTO ﬂ—J L INDEFERIMENTO

Inicia-se o prazo para
apresentacao de
recurso confra o
indeferimento.

PEDIDO
ARQUIVADO

CONCESSAO DO
REGISTRO

REGISTRO PEDIDO
EM VIGOR INDEFERIDO

Importante: o fluxo acima apresenta as principais etapas
de forma simplificada. Durante o processo podem ocorrer
oposic¢des, manifestagdes, exigéncias, recursos e outras
providéncias que devem ser acompanhadas pelo titular.
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3.11. O registro é o fim do processo?

Nao. Depois do registro, a marca precisa ser do necessario;

monitorada, acompanhada e gerenciada. - estabelecer regras para licenciados e par-
ceiros;

Isso pode envolver: - agir diante de usos indevidos.

- monitorar pedidos de terceiros;

- manter os registros e renovagoes em dia; A protecao da marca, portanto, nao termina

- avaliar novos produtos e servicos; com a concessao do registro. Elaacompanha

-ampliar a protecao para outros paises quan- a evolugao do préprio negdcio.

3.12. Checklist — Antes de proteger uma marca O Q

OEsta definido quem sera o titular da marca?
OO sinal apresenta distintividade? O
OFoi realizada busca de anterioridades?

OOs produtos, servicos e classes relevantes foram definidos?
OA estratégia de protecao foi avaliada antes do lancamento?
OHa planos de expansao para outros mercados ou paises?

OFoi definida uma estratégia de monitoramento da marca?

Q-B-@

PESQUISE DEFINA O TITULAR ESCOLHA O ESCOPO
0 4
o
L > a@s - |
PROTEJA DIVULGUE MONITORE
A
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Capitulo 4

Patentes e Modelos de Utilidade

Inovar pode significar criar um produto, de-
senvolver uma tecnologia, aperfeicoar um
processo ou encontrar uma solucao técnica
para um problema ja conhecido.

Quando essa inovagao atende aos requisitos pre-
vistos em lei, ela pode ser protegida por patente.

A patente é um direito temporario concedi-
do pelo Estado que permite ao titular impe-
dir terceiros, sem sua autorizacao, de produ-
zir, usar, colocar a venda, vender ou importar
a invencao ou o modelo de utilidade protegi-

4.1. O que pode ser protegido por patente?

do, nos limites da prote¢cao concedida.

Em contrapartida, a tecnologia é divulgada
por meio do documento de patente. Existe,
portanto, uma troca: o inventor revela sua
solucao e, atendidos os requisitos legais, re-
cebe um periodo de exclusividade para sua
exploracgao.

No Brasil, a protecao é disciplinada pela Lei
da Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996)
e os pedidos sao examinados pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

[ As patentes protegem solugdes técnicas. Isso significa que nao basta |

gue uma ideia seja criativa, inovadora do ponto de vista comercial ou
diferente do que uma empresa ja fazia. E necessario que exista uma so-

| lugdo técnica concreta e que ela cumpra os requisitos previstos em lei. |

— . . . . . . . -

4.2. Patente de Invencao ou Modelo de Utilidade?

A legislacao brasileira prevé duas modalidades
de patente: Patente de Invenc¢ao (Pl) e Modelo

de Utilidade (MU).

Em termos simples: a patente de invencao pro-
tege uma solugao técnica inventiva; o modelo
de utilidade protege uma melhoria funcional

introduzida em um objeto de uso pratico.

Encerrado o prazo de protecao,
a tecnologia entra em dominio

publico, sem prejuizo de ou-
tros direitos que eventualmen-
te incidam sobre o produto.

Patente de Invencao (PI) Modelo de Utilidade (MU)

Protege Inveng¢des que apresentem solucao
técnica, podendo envolver produto, proces-
so, composic¢ao ou tecnologia.

Protege Objeto de uso pratico, ou parte
dele, com nova forma ou disposi¢cao, que
resulte em melhoria funcional no seu uso
ou fabricacao.

Pode abranger, por exemplo, produtos,
processos, composi¢oes e tecnologias.

Esta ligado a objetos de uso pratico, quan-
do a modificagcdao gera melhoria em seu uso
ou fabricacao.

Requisitos principais: novidade, atividade
inventiva e aplicag¢ao industrial.

Requisitos principais: novidade, ato inven-
tivo e aplicagao industrial.

Vigéncia: 20 anos contados da data do
depésito, observando as etapas de ma-
nutencao da patente.

Vigéncia: 15 anos contados da data do
depéodsito, observando as etapas de ma-
nutencao da patente.

A
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4.3. Quais sao os requisitos para obter uma patente?

Nem toda inovagdo pode ser protegida por
patente. Para que uma invenc¢ao seja paten-
tedvel, ela deve atender, entre outros aspec-
tos previstos em lei, a trés requisitos funda-
mentais: novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial.

P Novidade: A invencdo deve apresentar algo
que ainda nao esteja compreendido no cha-
mado estado da técnica— em termos simples,
o0 conjunto de informagdes que ja se tornou
acessivel ao publico antes da data relevante
para a andlise da patente. Por isso, divulgar
uma solucao antes de definir a estratégia de
protecdo pode trazer consequéncias para a
patenteabilidade, como veremos adiante.

NA PRATICA , como funciona?

P Atividade inventiva: Ser diferente do que
ja existe nao é suficiente. Para uma Patente
de Invencgao, a solugao também nao pode
decorrer de maneira evidente ou ébvia do
conhecimento ja disponivel para um téc-
nico no assunto. Em outras palavras, deve
existir um salto inventivo, e ndo apenas
uma alteracgao trivial em relagcdao ao que ja
era conhecido.

P Aplicacao industrial: a invencdo deve ter
uma aplicagao pratica e poder ser produzi-
da ou utilizada em uma atividade produtiva.
N&ao basta ser apenas uma ideia abstrata ou
uma proposta que nao possa ser concreta-
mente executada.

Imagine que uma empresa desenvolva uma nova solugao técnica para redu-

zir significativamente o consumo de energia de determinado equipamento.

O fato de a solugao ser comercialmente interessante nao significa, por si so6,

que ela possa ser patenteada. Sera necessario avaliar, entre outros pontos,

se a solucao é realmente nova, se ndao decorre de forma ébvia do que ja era

conhecido e se possui aplicacao industrial.

)/~ NOVIDADE

E diferente do que ja se
tornou acessivel ao publico?

—>

&,

! ATIVIDADE INVENTIVA

A solugdo vai além do que seria evidente
ou 6bvio para um técnico no assunto?

APLICACAO INDUSTRIAL &~

Pode ser produzida ou
utilizada industrialmente?

\

e A IN\‘/ENQAO PODE SER CANDIDATA
e\ A PROTECAO POR PATENTE

I O preenchimento desses requisitos deve ser analisado no caso concreto, |
| considerando as caracteristicas da invengdo e o estado da técnica aplicavel. |

24
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4.4, O que é o estado da técnica?

O estado da técnica corresponde, em termos
simples, ao conjunto de informacgdes que ja
se tornou acessivel ao publico antes da data
de depdsito do pedido de patente ou, quan-
do aplicavel, da data de prioridade reivindi-
cada.

Isso pode incluir, por exemplo, documentos
de patente, artigos cientificos, produtos ja
comercializados, apresentacgdes, catalogos,
sites, videos e outras formas de divulgacgao.

Por isso, antes de investir em um pedido de

patente, é essencial e recomendavel realizar
uma busca de anterioridades. Essa pesquisa
ajuda a mapear o que ja existe, compreen-
der o cenario tecnolégico e avaliar se a nova
solucao apresenta diferencgas relevantes em
relacdao ao conhecimento disponivel.

ANTES DE DEPOSITAR, PESQUISE. Uma boa
busca pode evitar investimentos em solu-
¢oes que ja fazem parte do estado da técnica
€, a0 mesmo tempo, revelar caminhos para
novos desenvolvimentos e oportunidades de
inovagao.

4.5. O que nao pode ser patenteado?

A legislacao exclui determinadas matérias da protecao por patente, como
descobertas, teorias cientificas, métodos matematicos, concepg¢des abstra-
tas, métodos comerciais, obras protegidas por direito autoral, programas
de computador em si e outras hipdteses previstas em lei.

4.6. Cuidado antes de divulgar uma invencao

*Uma empresa desenvolveu algo novo e pretende apresenta-lo

em uma feira e divulgar nas redes sociais?”

Feiras, publicacoes, redes sociais, artigos, apre-
sentagdes comerciais e demonstragdes podem
afetar a estratégia de patente. A regra pratica é
simples: antes de divulgar uma solugao técnica,
avalie se ha interesse em protegé-la e se medi-
das de confidencialidade sao necessarias.

A divulgacao publica de uma invengao pode

Redes
sociais

Feira Publicacao

afetar sua novidade e comprometer a possi-
bilidade de obtencao de uma patente.

A legislacao brasileira prevé hipdteses especifi-
cas de periodo de graga. No entanto, essa possi-
bilidade nao deve ser tratada como regra geral
para uma estratégia internacional, pois outros
paises podem adotar critérios diferentes.

— e i O,
— -Il 3

= 222

Apresentacao Demonstracao
comercial do produto

Artigo
cientifico

PRIMEIRO, AVALIE A PROTECAO.

Quando for necessario compartilhar informacgdes antes do depdsito, também
deve ser avaliada a adocao de medidas adequadas de confidencialidade.

A
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4.7. Como funciona o processo de patente no Brasil

No Brasil, o pedido de patente é apresentado ao INPI.
De forma simplificada, o processo pode ser visualizado assim:

@ -

—
-
BUSCA E ANALISE ESTRATEGIA PREPARAGAO DEPOSITO NO PUBLICACAO
DO PEDIDO INPI ¢

A_j

REQUERIMENTO : A CONCESSAO, i

— @ o . . . . . .

I Odepésito é apenas o inicio do processo. O pedido deve ser acompanhado durante |
| sua tramitagao, inclusive para o cumprimento dos prazos e exigéncias aplicaveis. |

—_—— . . . . . . o

4.8. Patentear ou manter em segredo?

Dependendo das caracteristicas da tecnolo-
gia e da estratégia do negécio, pode ser mais
interessante buscar protecao por patente ou
preservar determinadas informag¢des como
segredo de negoécio (que serd melhor expli-

cado no Capitulo 7 — ‘Segredo de Negécio e
Know-how'). Nao existe uma resposta Unica:
a escolha depende da natureza da solugao,
da possibilidade de manté-la confidencial e
dos objetivos comerciais da empresa.

PATENTE

Exige a divulgagao da invengao no pedido,
nos termos aplicaveis.

SEGREDO DE NEGOCIO

A informacgao deve permanecer
confidencial.

Confere protegao por prazo determinado.

Pode ser mantido por tempo indetermi-
nado, enquanto o sigilo for preservado.

Depende do atendimento aos requisitos
legais de patenteabilidade.

Depende da adocao de medidas efetivas
para preservar o sigilo.

Pode conferir direito de exclusividade
dentro do escopo da patente concedida.

Nao impede que terceiros cheguem a
mesma solucao de forma independente.

Pode ser especialmente relevante quando
a tecnologia pode ser identificada, analisada
ou reproduzida por terceiros.

26

E preciso avaliar “qual forma de protecdo faz mais
sentido para esta tecnologia e para o negécio?”
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4.9, Inventor e Titular

Inventor é a pessoa fisica que participou da criagcdao da invengao.
Titular € quem detém os direitos patrimoniais sobre a patente.
Em projetos com empregados, fornecedores, universidades ou
parceiros, a titularidade deve ser analisada e documentada.

4.10. Protecao Internacional

Patentes sdo territoriais. Assim, caso tenha
intencao de expandir a protecao, é possivel
depdsitos diretamente nos paises ou regides
de interesse ou utilizar o Tratado de Coope-
racdo em Matéria de Patentes (PCT) como
parte da estratégia internacional. O PCT nao
cria uma 'patente mundial'.

A concessdo da patente continuard depen-
dendo dos procedimentos e decisdes dos
paises ou regides em que decidir buscar pro-
tecao e exclusividade.

4.11. Patentes e Biodiversidade

A andlise de patenteabilidade pode cami-
nhar ao lado de outras obrigag¢des legais.
Uma interface importante no Brasil envolve
tecnologias desenvolvidas a partir do patri-
monio genético brasileiro (PG) ou de Co-
nhecimento Tradicional Associado (CTA).

Em projetos dessa natureza, nao basta per-
guntar se a solucao pode ser patenteada.
Também é necessario avaliar, conforme o
caso, as regras de acesso ao patrimdnio ge-

PATENTEABILIDADE

BIODIVERSIDADE

PONTO DE ATENCAO

A internacionalizagdao deve ser
pensada cedo. Existem prazos
para reivindicar a prioridade do
primeiro depdsito e expandir a
estratégia para outros territérios.

nético, cadastro no sistema aplicavel, con-
sentimento relacionado a CTA e eventual re-
particao de beneficios.

IMPORTANTE A estratégia envolvendo a pa-
tenteabilidade e a regularidade de exploragéo
econbmica de uma formulagdao contendo pa-
trimonio genético brasileiro diferem. Um proje-
to pode exigir as duas frentes, e o momento de
cumprimento das obrigag¢des deve ser verifica-
do de acordo com a atividade concreta.

ANALISES
PARALELAS

No Brasil, essa interface é especialmente rele-
vante quando a tecnologia envolve patrimoénio
genético brasileiro ou Conhecimento Tradi-
cional Associado (CTA).

Nesses casos, a pergunta nao é apenas se a so-

lucdo pode ser protegida por patente. Também
pode ser necessario verificar a aplicacao da le-

A

gislacao de biodiversidade e o cumprimento
das obrigagdes correspondentes.

Nota-se que pela legislacao brasileira nao se
considera invencgao o todo ou parte de seres vi-
vos naturais e materiais biolégicos encontrados
Nna natureza, ou ainda que dela isolados, inclusi-
ve 0 genoma ou germoplasma de qualquer ser
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vivo natural e os processos biolégicos naturais.

Além disso, ndo sao considerados patenteaveis
o todo ou parte dos seres vivos, exceto os mi-
croorganismos transgénicos que atendam aos
trés requisitos de patenteabilidade - novidade,
atividade inventiva e aplicagcao industrial e que

nao sejam mera descoberta.

Outros conceitos, obrigagdes e principais pon-
tos de atencgao relacionados ao tema sao apre-
sentados no Capitulo T1 — Biodiversidade,
Conhecimento Tradicional e Propriedade In-
telectual.

4.12. Checklist — antes de proteger uma tecnologia

O Esta claro qual é a solugao técnica desenvolvida?

[ Foi realizada busca de anterioridades para verificar o que ja existe?

O A tecnologia foi avaliada quanto aos requisitos de patenteabilidade?

[ Foi analisada a escolha entre patente e segredo de negécio?

O Foram evitadas divulgacgdes antes da definicdo da estratégia de protecao?

[ Esta claro quem sao os inventores?

O A titularidade da tecnologia esta definida?

O Os contratos com parceiros, pesquisadores, fornecedores ou
desenvolvedores estao adequados?

[0 Ha interesse em protecdo internacional?

O Os paises ou mercados prioritarios ja foram considerados?

0 Ha patrimonio genético brasileiro ou conhecimento tradicional

associado (CTA) envolvido?

O As obrigagdes relacionadas a biodiversidade foram avaliadas,

guando aplicaveis?

QB8 Q-1

PESQUISE AVALIE DEFINA A PROTEJA MONITORE
ESTRATEGIA

A
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Capitulo 5
Desenhos Industriais

Desenho Industrial (DI) protege a configuragao ornamental de um objeto ou o conjunto or-
namental de linhas e cores aplicado a um produto, quando atendidos os requisitos legais.

5.1. O que o DI protege?

O foco esta na aparéncia, nao na fungao téc-
nica. Formatos, contornos e combinagdes
visuais podem ser relevantes quando confe-
rem resultado visual novo e original.

Exemplo hipotético: pense em um tele-
fone celular genérico. A funcao de realizar
chamadas, acessar aplicativos e tirar fotos
permanece mesmo que o aparelho tenha

NA PRATICA

acabamento, contornos e detalhes visuais
diferentes. O desenho industrial pode prote-
ger justamente essa aparéncia ornamental,
desde que atendidos os requisitos legais.

No Brasil, essa protecao estad prevista na Lei
da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996),
artigos 95 a 121, e o registro é feito pelo INPI.

Pergunte: o valor esta em como o produto
possui seu desigh ou em como ele funciona?
Aparéncia pode apontar para Desenho In-
dustrial; solucao técnica pode exigir analise

de patente ou Modelo de Utilidade.

5.2. Quais os requisitos para o registro de um Desenho Industrial?

Para que um desenho industrial seja re-
gistravel, ele deve atender aos requisitos
previstos na Lei da Propriedade Industrial,
especialmente novidade, originalidade e
possibilidade de reproducgao industrial.

P Novidade - deve ser novo, ou seja, ndo pode
estar compreendido no estado da técnica
antes da data relevante para o pedido. Em
termos simples, sua configuragao visual nao
pode ja ter sido tornada acessivel ao publico
no Brasil ou no exterior.

B Originalidade - deve apresentar uma confi-

A

guracao visual distintivaem relagcdao ao que ja
existe. Essa originalidade pode resultar tanto
de uma forma inteiramente nova quanto de
uma combinacdo original de elementos ja
conhecidos.

P Aplicacao industrial - deve poder ser repro-
duzido por meios industriais, isto &, aplicado
de forma repetivel a um produto. O requisi-
to nao esta relacionado apenas ao fato de o
objeto ser produzido manualmente ou em
peguena escala, mas a possibilidade de sua
configuragao visual ser reproduzida de ma-
neira consistente.
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5.3. Como funciona o registro de Desenho Industrial?

No Brasil, o pedido de registro de Desenho Industrial é apresentado ao INPI. O pro-
cesso envolve a apresentagao das informacdes e imagens necessarias para identificar
com clareza o design que se pretende proteger.

De forma simplificada, o caminho
pode ser apresentado assim:

PESQUISE

Verifigue o que ja existe e avalie se o design
apresenta novidade e originalidade.

\ 2
—— PREPARE O PEDIDO

—— ’

pum— , Defina exatamente qual configuragao visual

=5 sera protegida e prepare as representacdes
do desenho.

m DEPOSITO NO INPI
O pedido é apresentado ao INPI.
¥

— ANALISE DO PEDIDO

- O INPI verifica o cumprimento dos requisitos
= aplicaveis ao registro.

J

— CONCESSAO DO REGISTRO

— @ Se o pedido atender as exigéncias, o registro
N é concedido e o certificado é emitido.

——— L .

MANTENHA E MONITORE

Depois do registro, é importante acompanhar
0s prazos de manutencgao e observar eventuais
utilizagoes indevidas por terceiros.

A
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5.4. Por quanto tempo o Desenho Industrial fica protegido?

e s o . . . . . .

| O registro de Desenho Industrial tem
vigéncia inicial de 10 anos contados da
data do depésito. Esse prazo pode ser
| prorrogado por trés periodos sucessivos

de 5 anos, permitindo que a protecao al-
| cance, no maximo, 25 anos.

Para manter o registro vigente ao longo
I desse periodo, é necessario observar os

pagamentos e prazos de manutencgao
| aplicaveis.

— e - o . . . . .

_ [Ee DEPOSITO
1
‘ 'E!" 10 Anos

I DE PROTEGAO INICIAL

&
| 3
I—> C}) +§ANOS
| CQ) + 5 anos
2
: @0 +§ANOS

[Fo | 420, 25 ANOS

5.5. Importancia da protecao e vantagens

Em alguns produtos, a aparéncia nao é ape-
nas uma questao estética: ela pode ser parte
importante da identidade do produto e do
valor percebido pelo consumidor. Quando o
design se torna um diferencial competitivo,
protegé-lo pode fazer parte da estratégia do
negadcio.

O registro de Desenho Industrial pode ser
especialmente relevante para:

Proteger um diferencial visual: Se a em-
presa investiu no desenvolvimento de uma
forma ou configuracgao visual prépria para
um produto, o registro pode ajudar a evi-
tar que terceiros explorem indevidamente

NA PRATICA

aquele design dentro dos limites da prote-
¢ao concedida.

Transformar o design em um ativo da em-
presa: Um Desenho Industrial registrado in-
tegra o patrimoénio de Propriedade Intelec-
tual da empresa. Como outros ativos de PI,
pode ser objeto de licenciamento, cessao e
outras formas de exploragdao econémica.

Dar mais seguranca para langar e negociar
o produto: O registro formaliza a protecao
daquele design e pode fortalecer a posicao
da empresa em negociagdes comerciais,
licenciamentos e eventuais conflitos com
terceiros.

Imagine uma empresa que desenvolveu um produto cuja forma ex-
terna é um dos seus principais diferenciais. Antes de apresenta-lo em
uma feira, divulgar imagens nas redes sociais ou iniciar as vendas, vale
perguntar: Essa aparéncia é importante para o valor do produto? Se
um concorrente langar algo visualmente muito préximo, isso pode

afetar o negécio?

Se aresposta for sim, o Desenho Industrial merece entrar na estratégia
de protecao antes do langcamento.

A
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5.6. Checklist — Antes de proteger um Desenho Industrial

[ Esta claro qual aspecto visual do produto se pretende proteger?

O O design é novo em relacdo ao que ja foi divulgado ou
disponibilizado ao publico?

[0 Foi realizada busca para verificar desenhos semelhantes ja existentes?

O A criagcdo apresenta uma configuracao visual prépria e original?

O O design pode ser reproduzido de forma consistente em um produto?

O Foi avaliado se os elementos relevantes sao visuais ou se decorrem
essencialmente de funcao técnica?

O A estratégia de protecao foi definida antes da divulgacao ou do
lancamento?

[ Esta definido quem sera o titular do registro?

O Os contratos com designers, agéncias, fornecedores ou outros
criadores estao adequados?

O Ha interesse em protecao em outros paises ou mercados?

';(5'9 B) - 3:_.0_

IDENTIFIQUE PESQUISE AVALIE
O DESIGN
L Eﬂ > > |Nq'
a5,
DEFINA A PROTEJA MONITORE

TITULARIDADE

A
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Capitulo 6

Direitos Autorais e Programas de Computador

Direitos Autorais estdao presentes em
uma parte significativa das criagdes
produzidas e utilizadas pelas empre-
sas. Mais do que identificar se uma
criacao é protegida, € importante
compreender gquem é o autor, guem
é titular dos direitos e em quais con-
dicdes a obra pode ser utilizada, mo-
dificada, reproduzida ou explorada
economicamente.

6.1. O que sao Direitos Autorais?

Direitos autorais sao os direitos conferidos a
toda pessoa fisica criadora de uma obra in-
telectual, que abrange criagdes artisticas, li-
terdrias ou cientificas que sao expressas por
qgualquer meio ou fixadas em qualquer su-
porte, tangivel ou intangivel, seja por meio
fisico ou digital.

Podem estar protegidos, por exemplo, tex-
tos, fotografias, ilustragcoes, pecas graficas,
videos, musicas, jingles, campanhas, mate-
riais publicitarios, projetos, apresentacées
e outras criagcdes visuais ou audiovisuais.
Adaptacgdes, traducdes e bases de dados
também podem receber prote¢ao quando
apresentarem elementos criativos préprios.
Programas de computador, por sua vez, con-
tam com legislagao especifica.

Por outro lado, o Direito Autoral nao prote-

NA PRATICA
No ambiente empresarial, a ques-
tdo costumair além de saber se de-

terminado contelddo é protegido.
Também é preciso verificar quem
criou, quem é titular dos direitos e
guais usos foram autorizados.

{n} -

’
7

N\
N

= 7

ge a ideia em si. Também nao protege, isola-
damente, métodos, sistemas, procedimentos,
conceitos, regras de negdcio, informagdes de
uso comum, nomes ou titulos isolados. O que
pode ser protegido é a forma original pela qual
determinada ideia é desenvolvida e expressa.

Para que uma obra receba protecao autoral,
€ necessario que exista uma criagao intelec-
tual original exteriorizada de alguma forma,
seja em meio fisico ou digital.

Exemplo hipotético: a ideia de realizar uma
campanha publicitaria inspirada na nature-
za nao é, por si so, protegida por Direito Au-
toral. No entanto, podem ser protegidos o
texto desenvolvido para a campanha, as fo-
tografias produzidas, as ilustragdes, o video
publicitario, a trilha sonora e outras criagdes
originais utilizadas em sua execucgao.

Q% [Bo

A FORMA ORIGINAL
. A IDEI_A DE EXPRESSAR
nao é protegida por

o A IDEIA
Direito Autoral. .
pode ser protegida.

Essas questbées se tornam especialmente importantes quando a

< criacao envolve empregados, agéncias, designers, fotégrafos, pro- ’

dutores audiovisuais, musicos, influenciadores ou outros terceiros.

A
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6.2. A protecao depende de registro?

Diferentemente de outros direitos de pro-
priedade intelectual, a prote¢ao autoral sur-
ge, em regra, a partir da criagao da obra ex-
ternalizada. O registro ndo é requisito para a
existéncia do Direito Autoral.

Por essa razao, é primordial que autores e
empresas mantenham organizados docu-
mentos relacionados ao processo criativo,
como estudos, pesquisas, roteiros, rascu-
nhos, esbocos, briefings, arquivos originais,
versoes intermediarias, e-mails e demais
registros de desenvolvimento da obra. Esse
histérico pode contribuir para demonstrar a
evolugao da criagao e reforcar elementos re-
lacionados a sua autoria e anterioridade.

Além da documentacao interna, determi-
nadas obras podem ser objeto de registro
formal, como medida adicional de cautela e
documentacdo. A Fundacgao Biblioteca Na-
cional, por meio de seu Escritério de Direitos
Autorais, realiza o registro de determinadas
obras intelectuais, enquanto a Escola de Be-

las Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro — EBA/UFRJ realiza o registro de de-
terminadas obras de artes visuais.

IMPORTANTE: o registro nao cria o Direito
Autoral. Ele funciona como um elemento
adicional de documentacgao e pode ser util
em negociagdes, licenciamentos e eventuais
disputas.

Também existem ferramentas tecnoldgicas
utilizadas para documentar a existéncia de
arquivos em determinado momento, in-
clusive solugdes baseadas em blockchain.
Nessas ferramentas, a tecnologia permite
associar ao documento um registro cripto-
grafico - conhecido como cédigo hash, uma
espécie de identificador digital Unico — e
uma referéncia temporal, possibilitando ve-
rificar posteriormente se aquele conteudo
foi alterado. Por suas caracteristicas técni-
cas, 0s registros armazenados em block-
chain sao concebidos para serem resisten-
tes a alteragdes posteriores.

6.3. Direitos morais e direitos patrimoniais

Os autores de obras intelectuais possuem
direitos relacionados as suas criagoes, tradi-
cionalmente divididos em duas categorias:
direitos morais e direitos patrimoniais.

Os direitos morais sdo personalissimos e
permanecem ligados ao autor de forma in-
separavel. Eles protegem a relagao entre o
criador e sua obra, assegurando, entre ou-
tros aspectos, o direito de reivindicar a auto-
ria, ter seu nome indicado e preservar a inte-
gridade da criagao.

NA PRATICA

Ja& os direitos patrimoniais estdo relacio-
nados a exploracdo econbmica da criagao.
Sao eles que permitem autorizar formas de
utilizacdo como reproducao, distribuicao,
adaptacao, edicao, sincronizagao com obras
audiovisuais e outras modalidades de apro-
veitamento econdmico.

Essa distingdo é especialmente importante
para as empresas porgque, embora os direi-
tos patrimoniais possam ser transferidos ou
licenciados, a relagcdao do autor com os direi-
tos morais segue regras proprias.

Uma empresa pode ter autorizacdo para utilizar economicamente determinada
criagcao sem que isso signifique que todos os direitos relacionados a obra tenham

sido transferidos de forma irrestrita.

Por isso, contratos envolvendo criagdes autorais devem deixar claro quais direitos

estdo sendo concedidos e em quais condi¢des.
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6.4. Qual é o prazo de protecao?

Como regra geral, no Brasil, os direitos patri-
moniais do autor permanecem protegidos
durante 70 anos contados a partir de 1° de
janeiro do ano seguinte ao falecimento do
autor. A legislacao estabelece regras espe-
cificas para determinadas situagdes, como
obras em coautoria, obras andnimas ou
pseuddnimas, fotografias e obras audiovisu-
ais. Para fotografias e obras audiovisuais, por
exemplo, o prazo de protecao do direito pa-
trimonial é de 70 anos contados de 1° de ja-
neiro do ano seguinte ao de sua divulgacao.

Apds o término do prazo de protecao patri-

monial, a obra ingressa, em regra, em domi-
nio publico, podendo ser utilizada sem ne-
cessidade de autorizagao ou pagamento dos
direitos patrimoniais relativos aquela obra.
Isso nao significa que qualquer versao, adap-
tacao ou elemento relacionado a criagcao es-
teja automaticamente livre para uso.
Exemplo hipotético: uma obra literaria an-
tiga pode ter ingressado em dominio publi-
co, enquanto uma tradugdo recente, uma
nova ilustracdo ou uma adaptagao audiovi-
sual ainda pode estar protegida. Por isso, é
importante verificar qual versao concreta se
pretende utilizar.

Além disso, o ingresso de uma obra em dominio publico nao

elimina outros direitos de Propriedade Intelectual even-
tualmente existentes, especialmente direitos marcarios.

Assim, antes de utilizar uma obra em dominio publico, é
recomendavel verificar:

- Sse a versao exata que se pretende utilizar ja esta efetiva-
mente em dominio publico;

- se existem traduc¢des, adaptacgdes, ilustragcdes, gravagdes ou
versdes posteriores ainda protegidas;

- se o uso pretendido pode atingir direitos morais do autor;

- se existem marcas registradas ou outros direitos relaciona-
dos a obra ou ao personagem;

- se a forma de utilizagdo pode gerar confusido sobre a ori-
gem, autorizagcao ou vinculo comercial com terceiros.

Dominio publico significa liberdade de uso da obra cuja prote-

< ¢do patrimonial expirou — nao liberdade irrestrita sobre todas ’_
as versodes, marcas e elementos comerciais associados a ela.

A
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6.5. Contratei uma criag¢ao. Posso utiliza-la livremente?

Nem sempre.

O fato de uma empresa ter contratado e
pago pela producao de uma fotografia, vi-
deo, ilustracao, campanha ou outra criagao
nao significa automaticamente que rece-
beu todos os direitos necessarios para utili-
za-la de qualquer forma.

A utilizacdao de obras protegidas depende,
em regra, da autorizagao do autor ou do titu-
lar dos direitos patrimoniais. Por isso, quan-
do uma criacao é desenvolvida por terceiros,
é importante definir contratualmente quais
direitos estao sendo cedidos ou licenciados e
quais utilizagoes estao autorizadas.

Exemplo: um hotel contrata um fotégrafo

6.6. Posso utilizar obras encontradas na internet?

O fato de uma fotografia, musica, ilustracao
ou video estar disponivel na internet nao sig-
nifica que seu uso seja livre. Da mesma for-
ma, indicar o nome do autor ou a fonte nao
substitui, por si s6, a autorizagao necessaria
para utilizagcao da obra.

Antes de utilizar conteudo de terceiros, € ne-
cessario verificar sua origem, quem é o titu-
lar dos direitos e quais sdao as condi¢cdes de
uso. Isso se aplica, por exemplo, a:

- fotografias encontradas em mecanismos
de busca ou plataformas de inspiracgao;

- videos publicados em redes sociais;

para produzir imagens dos seus novos quar-
tos e da area da piscina. O pagamento pelo
ensaio fotografico, por si s6, ndo autoriza o
uso irrestrito dessas imagens em anuncios
de agéncias de viagens internacionais, out-
doors de rodovias por prazo indeterminado
ou em campanhas de outras pousadas da
mesma rede. O contrato deve estabelecer de
forma clara quais direitos foram cedidos ou
licenciados e quais formas de utilizagao es-
tdo permitidas

O mesmo cuidado deve ser adotado na con-
tratacdo de agéncias, designers, ilustradores,
produtores audiovisuais, musicos, influen-
ciadores e demais criadores de conteudo.

<[>

- musicas utilizadas em videos;

- imagens de celebridades;

- ilustragdes encontradas em websites;

- contelddos produzidos por consumidores;

- fotografias publicadas por influenciadores;
- materiais disponibilizados em bancos de
imagens.

Mesmo os conteudos obtidos por meio de
bancos de imagens, bibliotecas musicais ou
plataformas de licenciamento devem ser uti-
lizados de acordo com os limites da licenga
contratada e mediante o pagamento dos va-
lores devidos, quando aplicavel.

Uma licenga pode, por exemplo, autorizar determinado tipo
de uso e restringir outros, estabelecer limites territoriais, pre-

ver prazo de utilizagao ou exigir pagamento especifico para
certas modalidades de exploragao.

| Antes de utilizar uma musica comercialmente, a per-
| gunta ndo deve ser apenas: “Posso usar essa musica?”

Também é necessario verificar: “Quais direitos estao
envolvidos e quais autorizacdes ou remuneragdes sao
necessdrias para esse uso especifico?”
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6.7 Checklist — Antes de criar ou utilizar uma obra

O Esta claro qual obra ou conteuddo sera criado ou utilizado?

O Esta identificado quem criou a obra e quem é o titular dos direitos?

[ Se a criacdo foi desenvolvida por terceiro, existe contrato definindo os
direitos de uso?

[JEsta claro se houve cessao ou licenga dos direitos patrimoniais?

[0 Os usos autorizados estdo definidos de forma adequada?

O Foram considerados, quando relevantes, prazo, territério, midias
e formas de utilizagao?

OA utilizagdo pretendida esta dentro dos limites da autorizagao
ou licenca obtida?

OForam verificados os direitos relacionados a fotografias, videos, musicas,
ilustragdes e outros conteudos de terceiros incorporados a criagao?

[0Se o conteudo foi encontrado na internet ou obtido por meio de uma pla-
taforma, foram verificadas sua origem e as respectivas condi¢cdes de uso?

OA empresa mantém organizados contratos, autorizacdes,
arquivos originais e demais documentos relacionados a criagao?

O Antes de reutilizar, adaptar ou ampliar uma campanha ou conteudo, foi

verificado se as autorizagdes existentes abrangem o novo uso?

@~ o~ Eh -

IDENTIFIQUE VERIFIQUE A DEFINA
A OBRA TITULARIDADE OS USOS
a IZ;/ V- 4 %
FORMALIZE UTILIZE DOCUMENTE

A
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6.8. Programas de computador

Programa de computador é a expressao de
um conjunto de instrug¢des que faz um com-
putador, aplicativo, sistema, equipamento
ou dispositivo executar determinada funcao.
Essas instru¢des sao organizadas em uma
linguagem que a maquina consegue inter-
pretar, permitindo que ela funcione de uma
forma especifica e para uma finalidade de-
terminada.

Apesar de possuirem natureza proxima aos
Direitos Autorais, possuem protecao especifi-
ca pela Lei n°9.609/1998. A protecdo indepen-

de de registro e tem duracgao de 50 anos, con-
tados de 1° de janeiro do ano seguinte ao da
publicacdo ou, na auséncia desta, da criacao.

Assim como ocorre com outras criagdes au-
torais, a protecdao do programa de compu-
tador independe de registro. Apesar disso, o
software pode ser registrado perante o INPI.
O registro pode funcionar como uma medi-
da adicional de documentacgao da criagao e
contribuir para demonstrar elementos rela-
cionados a autoria, titularidade e anteriori-
dade do programa.

6.9. O que é protegido em um programa de computador?

De forma simplificada, o programa de com-
putador é formado por um conjunto organi-
zado de instrugdes desenvolvido para fazer
com que determinado dispositivo, sistema ou
equipamento execute fungdes especificas.

A protecao recai sobre a forma de expressao
do programa, especialmente sobre o cédigo
desenvolvido, e ndo sobre a ideia, a fungao ou
o resultado pretendido de maneira abstrata.

Isso significa que dois programas podem de-

_< A protecao desse ativo pode ser muito

importante pois se aplica em:

- aplicativos préprios;

- plataformas de e-commerce desenvolvi-

das sob medida;

- softwares integrados a equipamentos;
- sistemas internos de producgao e gestao;

- plataformas de relacionamento com

consumidores; e

- outras solugdes digitais desenvolvidas

pela empresa ou para ela

— — — — — — —

sempenhar funcdes semelhantes sem que,
necessariamente, exista violagao de direitos.

Exemplo hipotético: duas empresas podem
desenvolver aplicativos que permitam ao
consumidor organizar suas despesas men-
sais. O fato de ambos terem a mesma finali-
dade nao significa, por si sé, que um softwa-
re viole os direitos do outro. A analise deve
considerar, entre outros elementos, a for-
ma como cada programa foi efetivamente
desenvolvido.

>

NP
@| <] EQ
= =
A FUNGAO OU A FORMA DE
A IDEIA DO EXPRESSAO DO
SOFTWARE PROGRAMA
nao é protegida, pode receber
por si sé. protecao.

— —— e . . — — o— .

' PROTECAO DO PROGRAMA Contados de 1° de janeiro do ano se-

| DE COMPUTADOR

| E50anos
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6.9.1. E quando o software é desenvolvido por terceiros?

E necessario se atentar aos casos de contrata-
caodeterceiros, pois a empresa pode investir

- quem sera titular do programa;
e quem sera titular do cédigo desenvolvido;

significativamente no desenvolvimento de -« possibilidade de alteracao e evolucao;
uma plataforma e descobrir posteriormente « acesso ao cédigo-fonte;
gue nao possui os direitos necessarios sobre « componentes pertencentes a terceiros;
partes importantes da tecnologia. « utilizacdo de software de cédigo aberto;
« licencas utilizadas;
Por essa razao, ao contratar um desenvolvedor -« confidencialidade;
ou startup para criar uma plataforma, aplica- + manutencéao e atualizagdes;
tivo ou ferramenta exclusiva, € fundamental -« possibilidade de utilizagcdo da tecnologia
que o contrato estabeleca claramente: pelo préprio fornecedor em outros projetos.

Aplicacao pratica:

Uma loja de roupas contrata uma startup para criar um aplicativo de provador
virtual capaz de sugerir o tamanho ideal de cal¢ca ou camisa com base nas medi-
das de altura e peso informadas pelo cliente. O contrato de desenvolvimento de-
veria esclarecer, entre outros pontos, quem sera titular do software, quem podera
modificar o cédigo, quais tecnologias de terceiros serdao incorporadas e quais di-
reitos permanecerao com a startup. Sem essa definicao, a empresa pode investir
na criagao de uma ferramenta estratégica sem possuir controle suficiente sobre
o ativo desenvolvido.

6.9.2. Como pensar a prote¢cao de um software na pratica?
A gestdo de um programa de computador ndo depende de uma Unica medida.

Ela costuma envolver uma combinag¢ao de protecao autoral, documentacg¢ao, contratos,
confidencialidade, controle de acesso ao coédigo, gestao das licencas utilizadas e defini-

¢ao clara da titularidade.
> &9 °

R @,_ N z_:}

DESENVOLVA DOCUMENTE DEFINA A VERIFIQUE COMPONENTES
TITULARIDADE DE TERCEIROS
— ol '
Ly (2 p > Q -
ﬁ
FORMALIZE AVALIE O REGISTRO CONTROLE O UsO

OS CONTRATOS E AS LICENGCAS
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6.10. Checklist — Antes de proteger ou contratar o
desenvolvimento de um Programa de Computador

Assim, antes de utilizar ou contratar a producao de conteudo, pergunte:

[JEsta claro qual software, aplicativo, plataforma ou sistema foi desenvolvido?

[OEsta identificado quem participou do desenvolvimento?

O Esta definido quem sera o titular dos direitos sobre o software e o
codigo desenvolvido?

[0 Os contratos com desenvolvedores, fornecedores ou startups tratam
expressamente da titularidade?

[OEsta definido quem podera acessar, alterar, atualizar e evoluir o cédigo-fonte?

0O software incorpora cédigos, bibliotecas, APls, componentes ou
tecnologias de terceiros?

O Foram verificadas as licencgas aplicaveis a componentes de cédigo
aberto (open source)?

[OAs licengas sao compativeis com a forma de utilizacao, distribui¢cao
ou comercializagao pretendida?

[ Estio definidos manutencao, atualizagcdes e evolugdo do sistema?

O Foi avaliado se o fornecedor podera reutilizar cédigo ou tecnologia
em outros projetos?

O!nformacgdes confidenciais, cédigo e documentagao técnica estao
adequadamente protegidos?

OA empresa mantém organizados cédigo-fonte, versdes, contratos e
registros de desenvolvimento?

O Foi avaliada a conveniéncia de registro do programa perante o INPI?

><i-> Ele» :}é»@»%»@»@d

IDENTIFIQUE DEFINA A VERIFIQUE FORMALIZE DOCUMENTE PROTEJA MONITORE
O SOFTWARE TITULARIDADE TERCEIROS

A
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Capitulo 7

Segredo de Negécio e Know-how

7.1. O que sao?

Segredo de negoécio é uma informacao que
nao & publica, relevante para a empresa e
cuja divulgacao pode beneficiar concorren-
tes ou causar prejuizo ao seu titular.

Em uma empresa, independentemente do
seu hicho, podem ser exemplos:

Féormulas matematicas, algoritmos ou
composicdes quimicas exclusivas, como
uma fragrancia;

- Métodos operacionais e processos de testes
internos de produtos;

- Listas de fornecedores estratégicos e condi-
¢des comerciais negociadas;

- Cadastros de clientes, perfis de consumo e
redes de distribuicao;

- Estratégias de precificagcdo, margens de lu-
cro e planos de langamento;

- Fluxogramas e manuais internos de contro-
le de qualidade.

Know-how significa “saber fazer”. E o con-
junto de conhecimentos praticos, técnicos,
comerciais ou operacionais que permite a
empresa desenvolver, fabricar, distribuir ou
vender seus produtos com eficiéncia. Ele
pode incluir informacdes sigilosas, mas nem
todo know-how é necessariamente secreto.

7.2. Como a lei protege essas informacgoes?

A legislacao brasileira protege os segredos
de negdcio principalmente por meio da re-
pressdo a concorréncia desleal. A Lei da Pro-
priedade Industrial considera ilicito divulgar,
explorar ou utilizar, sem autorizacao, infor-
macdes confidenciais obtidas por relacao
contratual ou empregaticia, inclusive depois

do fim do contrato.

A protecdao nao alcancga informagdes que
sejam publicas, facilmente descobertas ou
evidentes para um técnico da area. Por isso,
é importante demonstrar qual informacao
era sigilosa, por que tinha valor e quais me-
didas foram adotadas para protegé-la.

7.3. Quem pode ser responsabilizado?

N
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A responsabilidade pode alcancar emprega-
dos, ex-empregados, sécios, fornecedores,
representantes, distribuidores, consultores

e parceiros comerciais que tenham recebido
acesso legitimo ou indevido as informacdes.

A

Contudo, a simples saida de um empregado
ou a abertura de uma empresa concorren-
te ndao bastam, por si sé, para caracterizar
violacdo. E necessario demonstrar o uso in-
devido de informacgao protegida, fraude ou
outro meio desleal. O STJ (Superior Tribunal
de Justica) jd destacou que a migragao de
clientes e fornecedores pode ser legitima
quando nao ha ma-fé ou utilizacdao de infor-
macodes estratégicas de forma ilicita.

Também ha decisdes reconhecendo que a
protecdo ndao pode ser genérica: a empresa
deve individualizar o conteudo confidencial
e demonstrar a sua relevancia.
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7.4. Como proteger o segredo de negécio?

A protecdao deve combinar medidas juridi-
cas, administrativas e tecnoldgicas. Reco-
menda-se:

- Identificar as informacgdes sensiveis, clas-
sificando-as como confidenciais, restritas ou
publicas.

« Utilizar acordos de confidencialidade com
empregados, fornecedores, laboratoérios, dis-
tribuidores e parceiros.

- Definir claramente o que é protegido, evi-
tando cldusulas genéricas.

- Limitar o acesso as pessoas que realmente
precisam conhecer a informacgao.

« Controlar documentos e sistemas, com se-
nhas, registros de acesso e autorizagao por
niveis.

« Treinar funciondrios sobre sigilo, seguranca
da informacao e devolugao de documentos.

« Prever obrigagdes apés o encerramento
do contrato, incluindo a devolucao ou elimi-
nacao de arquivos.

« Documentar a criagdao e o uso do know-
-how, mantendo registros de pesquisas, tes-
tes, procedimentos e versdes de féormulas.

« Adotar clausulas de nao concorréncia
com cautela, sempre com limites razoaveis
de tempo, territdério e atividade.

A jurisprudéncia tem reconhecido a validade
de restricdes contratuais quando elas prote-
gem efetivamente informacodes estratégicas,
mas também exige limites e prova de apro-
priacao indevida do know-how.

7.5. O que fazer diante de um vazamento?

Ao identificar possivel vazamento, a empresa
deve preservar imediatamente evidéncias,
como e-mails, registros de acesso, contratos,
mensagens, copias de arquivos e relatérios
internos. Também deve restringir os acessos
comprometidos e avaliar a necessidade de
medidas extrajudiciais ou judiciais.

Dependendo do caso, podem ser buscadas medidas para
interromper o uso da informacao, impedir novas divulga-
coes e obter indenizacao por perdas e danos. A jurispru-
déncia reconhece a possibilidade de responsabilizacao
quando informacgdes confidenciais sao utilizadas para
criar ou fortalecer negdcio concorrente.
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Capitulo 8

Trade Dress, Concorréncia Desleal e
Limites da Exclusividade

8.1. Trade dress

Trade dress (ou conjunto-imagem) é a apre-
sentacdo global e distintiva de um produto,
embalagem, estabelecimento ou ambiente
de negdcio. Na pratica, a analise considera a
combinac¢ao de elementos visuais que, perce-
bidos em conjunto, pode fazer o publico reco-
nhecer determinada origem empresarial.

Esse conjunto pode envolver, por exemplo:
P o formato e a geometria da embalagem;

P a combinagdo de cores, grafismos e dis-

posicao dos textos;

P a fachada, o projeto de iluminacéo e a orga-
nizagcao interna de uma loja fisica;

P a apresentacdo visual de ambientes e ca-
nais digitais, conforme o caso.

Ou seja, a identidade de um negécio nao se
limita ao nome ou ao logotipo. O que impor-
ta é a impressao global produzida pelo con-
junto e sua capacidade de funcionar como
elemento distintivo no mercado.

8.2. Por que nao existe um “registro de trade dress” no Brasil?

Diferente de marcas, desenhos industriais
e patentes, que possuem titulos de registro
especificos emitidos pelo INPI, o trade dress
nao conta com um cadastro préprio. Nao
existe um artigo de lei que declare isolada-
mente “este conjunto-imagem esta registra-
do e protegido”.

A protecdo ocorre por meio da repressao a
concorréncia desleal. Quando um concor-
rente imita a aparéncia de um produto ou
estabelecimento de forma a causar confu-
sao ou associagdo indevida no publico, ele
pratica um ilicito civil e comercial. A Justica
analisa cada caso com base na boa-fé e nos
habitos de consumo do setor.

Na pratica, conflitos envolvendo trade dress
dependem da analise do caso concreto. Em
uma disputa, provas técnicas — inclusive pe-
ricia, quando pertinente — podem ajudar a
avaliar alguns pontos centrais:

A

P A aparéncia é realmente distintiva? O con-
junto visual acumulou fama ou singularida-
de suficiente para que o consumidor o asso-
cie diretamente a uma empresa especifica?

P O elemento é ornamental ou técnico? Se o
formato ou design existirem puramente para
fazer o produto funcionar (fun¢ao técnica ou
utilitaria), eles ndo podem receber exclusivi-
dade por essa via, sob pena de se criar uma
patente disfarcada.

P> Existe risco real de confusdo? A semelhan-
¢a é capaz de induzir o consumidor médio a
erro no momento da compra?

A anadlise é contextual: considera o conjunto
efetivamente utilizado, o mercado em que

ele aparece, a presenga de elementos fun-
cionais ou comuns ao setor e o risco de con-
fusao ou associagao indevida.
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8.3. Aplicacao pratica: como fortalecer a protecao do

conjunto-imagem?

Diante da auséncia de um titulo formal de
registro, a forca do trade dress depende da
robustez das provas que a empresa apresen-
ta em juizo. Algumas praticas corporativas
sdo fundamentais:

P Documentar a anterioridade e o uso con-
tinuo: Preservar notas fiscais, catalogos de
vendas, materiais publicitarios antigos, re-
gistros de propriedade intelectual correlatos
e fotografias datadas que comprovem desde
guando aquela identidade visual é explora-
da comercialmente.

8.4. O limite da exclusividade

Proteger identidade visual nao significa
transformar todo elemento de mercado em
exclusividade.

Cores usuais, tendéncias, formatos funcio-
nais, informacdes obrigatdrias e outros ele-
mentos comuns ao setor podem ter pro-
tecdo limitada ou nenhuma exclusividade
isoladamente.

Na andlise de um conjunto-imagem, algu-
mas perguntas ajudam:

P Reunir evidéncias de reconhecimento do
mercado: Pesquisas, dados de mercado e
outros elementos que ajudem a demonstrar
gue o publico associa aquele padrao visual
a empresa podem ser relevantes em uma
eventual disputa.

P Padronizar a identidade visual nos canais
de distribuicdao: Manter a consisténcia de co-
res, embalagens, pontos de venda e platafor-
mas digitais facilita a demonstracao de que
0 conjunto é unico, planejado e indissociavel
da marca.

P 0 conjunto é realmente distintivo ou ape-
nas segue padrdes do mercado?

P os elementos semelhantes possuem fun-
¢ao técnica ou sao escolhas ornamentais?

P a aproximacgdo é suficiente para criar risco
de confusao ou associagao indevida?

P 0 que esta sendo reivindicado como exclu-
sivo é, de fato, identificador de origem?

NA PRATICA — POSSO ME INSPIRAR?

Referéncias e tendéncias fazem parte do processo criativo. O cuidado esta em

nao reproduzir, de forma excessivamente préxima, um conjunto visual distintivo

capaz de gerar confusao, associagao indevida ou aproveitamento parasitario do

esforco de terceiros.

EXEMPLO HIPOTETICO: Duas empresas vendem produtos
da mesma categoria e utilizam embalagens que apresen-
tam informacgdes obrigatérias semelhantes. Isso, por si so,

nao significa copia.

A analise pode mudar, porém, se uma delas reproduzir de
forma muito préxima a combinagao distintiva de elementos
adotada pela outra, como a disposi¢ao grafica, o formato, os
elementos visuais e a apresentacao global do produto.
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Capitulo 9 — Direitos de Imagem, Nome,

Voz e Personalidade

9.1. O que sao?

Demonstrar os cuidados necessarios para
utilizacao da imagem, do nome, da voz e de
outros atributos da personalidade de pessoas
é medida primordial no dia a dia de uma em-
presa. Isso porque a comunicag¢ao das marcas
é forte e constantemente baseada em pesso-
as. A Constituicao Federal prevé a protecao a
intimidade, a vida privada, a honra e a ima-
gem das pessoas. E, portanto, o uso da ima-
gem deve ser expressamente autorizado.

Exemplo recorrente desses direitos sdo as cam-
panhas publicitarias. Além dos direitos autorais
gue recaem sobre as fotografias, obras audiovi-
suais e criagoes graficas, também sao protegi-

Em regra, o uso da imagem de uma pes-
soa depende de sua autorizagao. Contudo,
o direito de imagem admite limitagcdes em
situacdes especificas, reconhecidas pela le-
gislacao, doutrina e jurisprudéncia, especial-
mente quando houver interesse publico,
informativo, cultural, cientifico, didatico ou
jornalistico.

Podem se enquadrar nessas hipdteses, por

exemplo, imagens relacionadas a aconteci-
mentos de interesse geral, pessoas publicas

A

” |
@@

9.2. Limitagcoes ao Direito a Imagem

dos os direitos das pessoas retratadas.

Assim, deve-se observar dois direitos dife-
rentes: de um lado, o Direito Autoral do fo-
tografo, relacionado a criagao da imagem;
de outro, o direito de imagem da pessoa re-
tratada, relacionado a utilizagao de sua apa-
réncia.

Assim, a autorizagdo do fotégrafo nao subs-
titui a autorizagcdo da pessoa fotografada.
Em campanhas, editoriais, videos e demais
acdes promocionais, a empresa deve verifi-
car se possui todas as autoriza¢gdes necessa-
rias para o uso pretendido.

no exercicio de atividades de relevancia pu-
blica, cenas de rua, paisagens e eventos pu-
blicos em que a pessoa apareca apenas de
forma acessoria.

O ponto central é que essas exce¢cdes nao
devem ser utilizadas para fins comerciais
ou publicitarios. Se a imagem for emprega-
da para promover produtos, servicos ou mar-
cas, gerar associagao comercial ou integrar
campanha pubilicitaria, a autoriza¢cao da pes-
soa retratada deve ser obtida.

MARINELLO CADERNO SETORIAL ABIHPEC PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR DA BELEZA 45
ADVOGADOS



9.3. Autorizacao de uso de imagem, nome e voz

Em especial para finalidades publicitarias e
comerciais, € recomendavel que a utilizagao
de imagem, nome e voz seja disciplinada de
maneira expressa.

O documento de autorizagdao ou contrato
deve indicar, de forma compativel com cada
projeto:

- finalidade da utilizacao;

- midias autorizadas;

- periodo de utilizacao;

- territorio;

- possibilidade de publicidade patrocinada;

- utilizagao em redes sociais;

- utilizagao em e-commerce e marketplaces;
- possibilidade de edi¢cao e adaptacgao;

- associacdao da pessoa aos produtos ou a
marca;

- remunerac¢ao, quando aplicavel;

- condicdes para eventual renovacao.

Autorizagdes excessivamente genéricas po-
dem gerar discussdes futuras sobre aquilo
gue efetivamente foi permitido.

9.4. Uso de imagem e conteudos no ambiente digital

Atualmente, grande parte da comunicagao
entre empresas e consumidores acontece
no ambiente digital. Redes sociais, sites, apli-
cativos, plataformas de e-commerce e cam-
panhas online se tornaram canais essenciais
para a divulgacao de produtos, construcao
de marcas e relacionamento com o publico.

Nesse contexto, o uso de imagens ganhou
ainda mais relevancia e alcance. Fotografias,
videos e outros conteudos podem ser com-
partilhados, impulsionados e reutilizados em
diferentes canais em poucos segundos. Por

isso, a utilizagcdao de imagem no ambiente
virtual exige atencao redobrada quanto as
autorizagcdes concedidas, a finalidade do uso
e aos limites de exploragcao do conteudo.

Por isso, antes de publicar ou reutilizar uma
imagem, a empresa deve sempre se pergun-
tar: “A autorizacdo que possuimos cobre
esse uso especifico?” O fato de uma pessoa
publicar uma fotografia ou video em perfil
publico nao significa que terceiros possam
utilizar esse conteudo livremente, especial-
mente para fins publicitarios ou comerciais.

o

9.4.1. Conteudo produzido pelos consumidores

Nesse mesmo sentido, a recomendacao es-
pontanea de consumidores pode ser extre-
mamente valiosa para uma marca, contri-
buindo para gerar confiancga, credibilidade e
aproximacgao com o publico. Por isso, é co-
mum que empresas incentivem seus con-
sumidores a marcar seus perfis, publicar ex-
periéncias com os produtos ou participar de
campanhas por meio de hashtags.

Mas cuidado, pois o simples ato de marcar,

usar hashtag ou mencionar espontanea-
mente a empresa nao deve ser interpretado
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automaticamente como uma autorizacao
ampla para utilizar aquele conteldo em
publicidade.

Antes de repostar ou transformar contelddo
de consumidores em material publicitario, a
empresa deve verificar, especialmente:

- a2 autorizagao de uso de imagem;

- 0os Direitos Autorais sobre fotografias e vi-
deos;

- a presenca de outras pessoas no conteudo;
- a presenca de criangas ou adolescentes;

- a finalidade comercial da republicagao.
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9.4.2. Publicidade e influenciadores digitais

Quando o conteudo é produzido no contex-
to de uma parceria comercial com influen-
ciadores, os cuidados sdo ainda maiores,
pois uma unica publicacao pode envolver
simultaneamente Direitos Autorais, direito
de imagem, nome e voz, musicas, direitos de
terceiros, marcas e regras de publicidade.

Além disso, a existéncia da relagcao comercial
entre a empresa e o influenciador deve ser
apresentada ao consumidor de forma clara,
conforme as regras aplicaveis a publicidade
e as orientagdes do CONAR.

O CONAR possui orientagdes especificas
para marketing e publicidade realizadas por
influenciadores digitais. A versao atualizada
de seu guia reforca a necessidade de iden-
tificagcao da natureza comercial da comuni-
cacao de forma perceptivel e adequada ao
contexto da publicacgao.

Por isso, a contratacao de influenciadores deve
ser formalizada por meio de contrato que es-
tabelecga, de forma clara, ndo apenas a entrega
e publicagao do conteudo, mas também:

- identificacao publicitaria;

- periodo da campanha;

- canais de publicacgao;

- aprovagao prévia;

- afirmacgdes permitidas sobre o produto;

- Direitos Autorais sobre o material
produzido;

- uso de imagem, nome e voz;

- impulsionamento do conteudo;

- reutilizacdo do material pela marca;

- exclusividade;
- periodo de manutenc¢ao da publicagao;

- responsabilidade pelo uso de musicas,
imagens e materiais de terceiros.

9.4.3. Protecao de Dados Pessoais — LGPD

O uso de imagem e voz também pode en-
volver a aplicagcdo da Lei Geral de Protecao
de Dados — LGPD (Lei n° 13.709/2018), es-
pecialmente quando fotografias, videos, gra-
vagoes, informacgdes biométricas ou outros
elementos permitem identificar uma pessoa
e sdo coletados, armazenados, analisados ou
utilizados pela empresa.

Isso significa que, além de verificar a exis-
téncia de autorizagdo para uso de imagem
ou Vvoz, a empresa também deve observar
as regras aplicaveis ao tratamento de da-
dos pessoais, como finalidade, necessidade,
transparéncia, seguranca e adequagao do
uso realizado.

Esse cuidado é especialmente relevante em
ferramentas e servigos que utilizem tecnolo-

gias como:
A

- reconhecimento facial;

- analise digital de pele;

identificacao biométrica;

- personalizagao de tratamentos ou
recomendacgoes;

- criacao de perfis comportamentais;

- armazenamento de fotografias e videos
de consumidores;

- aplicativos que utilizem imagem para
sugerir produtos ou resultados.

Em algumas dessas situagdes, a empresa
pode lidar inclusive com dados pessoais
sensiveis, como informacdes biométricas
utilizadas para identificar uma pessoa, o que
exige atencao ainda maior quanto a base le-
gal utilizada, a segurancga das informacgdes e
a0 acesso a esses dados.
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PONTO DE ATENCAO

A autorizagdo para uso de imagem nao substitui, automaticamente, o

cumprimento das obrigagoes previstas na LGPD. Sao analises relaciona-

das, mas diferentes. A empresa deve verificar ndo apenas se pode uti-

lizar determinada imagem ou voz, mas também por que esta coletan-

do aquele dado, por quanto tempo ird armazena-lo, com quem podera

compartilha-lo e quais medidas serao adotadas para protegé-lo.

Quando esse tratamento envolver criancgas e adolescentes, os cuidados

devem ser reforcados, considerando a LGPD e as normas especificas de
protecao infantojuvenil e do ambiente digital.

9.4.4. Criancas e adolescentes no ambiente digital

A utilizagao daimagem, voz e dados de crian-
cas e adolescentes exige cautela redobrada,
especialmente no ambiente digital. Além
do Estatuto da Crianga e do Adolescente e
da LGPD, devem ser consideradas as regras
especificas do Estatuto Digital da Crian-
ca e do Adolescente — ECA Digital (Lei n°
15.211/2025) e sua regulamentacéo aplicavel.

A legislacao estabelece medidas voltadas a
protecao de criancgas e adolescentes em am-
bientes digitais e deve ser considerada por
empresas cujos produtos, servicos, campa-
nhas ou plataformas sejam direcionados a
esse publico ou possam ser por ele acessados.

O tema ganha relevancia sobretudo em
acdes com influenciadores menores de
idade, campanhas voltadas ao publico in-
fantojuvenil, promocgodes digitais, aplicativos,
plataformas de relacionamento e conteudos
que utilizem imagens, videos ou depoimen-
tos de criancgas e adolescentes.

Nessas situacdes, além da autorizagao dos
responsaveis legais e dos cuidados com di-
reitos de imagem, voz e protecao de dados,
devem ser observadas as regras aplicaveis a
publicidade dirigida ao publico infantil e as
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orientagdes vigentes do CONAR para comu-
nicagcao comercial.

A existéncia de autorizagao dos responsa-
veis, contudo, nao deve ser interpretada
como permissao irrestrita para qualquer for-
ma de exposi¢cao ou exploragdao comercial da
imagem do menor. A campanha deve con-
siderar a forma de apresentacao da publici-
dade, o publico efetivamente alcancgado, o
contexto da participacao do influenciador e,
sobretudo, o melhor interesse da crianga e
do adolescente.

Especialmente no caso de influenciadores
e criadores de contelddo menores de idade,
quando a participacao tiver caracteristicas
de atividade artistica profissional ou comer-
cial, também pode ser necessaria a avaliagao
sobre a obtencao de alvara judicial. A autori-
zacao dos responsaveis legais, por si s, pode
nao ser suficiente. Nesses casos, devem ser
considerados aspectos como a natureza e a
duracao da atividade, a preservacao da ro-
tina escolar, as condi¢cbes de participacao,
a vontade e o desenvolvimento do menor,
bem como a prevencao de situagdes de ex-
posicao excessiva, constrangimento ou ex-
ploracao indevida.
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Além disso, o ambiente digital vem sendo
objeto de medidas especificas de protecao,
como mecanismos de afericao de idade, su-
pervisao parental, prevencdao e mitigagao
de riscos, restricdbes a publicidade dirigida
a criangas e maior responsabilidade das
plataformas e fornecedores de servicos di-
gitais. Essas medidas buscam reduzir situ-
acoes de exploragao comercial, exposicao
indevida e tratamento inadequado de dados
de menores.

Por isso, a analise empresarial deve ir além
da simples autorizacdo de uso de imagem. E
necessario verificar quais informagdes estao
sendo coletadas, se a exposi¢ao é proporcio-
nal a finalidade da campanha, se o conteu-
do é adequado a faixa etaria, se ha riscos a
seguranga ou a privacidade do menor e se
todas as medidas adotadas estdo alinhadas
a protecao integral e ao melhor interesse da
crianca e do adolescente.

9.5. Inteligéncia Artificial, imagem e voz

As ferramentas de Inteligéncia Artificial am-
pliaram significativamente as possibilidades
de criagdao e edicdao de conteudos. Hoje, é
possivel gerar imagens realistas, alterar ros-
tos, modificar expressodes, recriar movimen-
tos, sintetizar vozes e produzir videos em
gue uma pessoa parece dizer ou fazer algo
qgue nunca ocorreu. Para as empresas, essas
tecnologias podem representar importantes
recursos criativos e publicitarios, mas seu
uso nao afasta a necessidade de observar os
direitos de imagem, voz, honra, identidade e
demais direitos da personalidade.

A reproducao ou simulagao da aparéncia ou
da voz de uma pessoa pode violar direitos da
personalidade mesmo quando o conteudo
foi produzido artificialmente. Se o conteudo
permitir identificar determinada pessoa, seja
por sua aparéncia, voz, gestos, caracteristicas
marcantes ou pela associacao criada com seu
nome e identidade, seu uso dependerd de
autorizacao, especialmente quando houver
finalidade comercial ou publicitaria. Da mes-
ma forma, a utilizagdo de ferramentas de clo-
nagem de voz, troca de rosto, criagcao de ava-
tares ou geracao de imagens inspiradas em
pessoas reais deve ser avaliada com cautela.

A

Uma empresa, por exemplo, ndo deve utili-
zar fotografias publicas de uma pessoa iden-
tificavel para orientar uma ferramenta de |IA
com o objetivo de gerar campanha que re-
produza sua aparéncia, sem avaliar previa-
mente os direitos e autorizagdes envolvidos.
O mesmo cuidado vale para a voz: a existén-
cia de gravacgodes disponiveis em entrevistas,
videos ou redes sociais nao autoriza sua clo-
nagem ou reproducao em anuncios. Uma
voz artificial que reproduza caracteristicas
suficientemente identificaveis de determi-
nada pessoa pode criar para o publico a im-
pressao de que ela participou, recomendou
Ou autorizou aquela comunicagao.

Também merece atencdo a modificagcao
de conteudos originalmente autorizados.
Ainda que se tenha autorizagao para o uso
de determinada fotografia ou gravacao, isso
nao significa a permissao para o uso da Inte-
ligéncia Artificial para realizar qualquer alte-
racao. Mudancgas que distorcam a aparéncia,
a voz, a fala, os gestos ou o contexto original
podem ultrapassar os limites da autorizacao
concedida e constituir violagcao a imagem, a
honra ou a reputacao da pessoa.
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Antes de utilizar Inteligéncia Artificial sobre a imagem ou a voz de uma

transformacao pretendida.

Exemplo hipotético: se um influenciador
gravou uma frase especifica para determi-
nada campanha, caso nao tenha autoriza-
¢cao expressa para tal, a empresa nao pode
utilizar ferramentas de Inteligéncia Artificial
para gerar novas falas com sua voz, alterar
o0 conteudo de seu depoimento ou fazé-lo
atribuir ao produto afirmag¢des que nunca
foram efetivamente feitas. Além de possivel
violagcao ao direito de voz e a personalidade,
esse tipo de utilizacdo pode criar uma falsa
impressao de endosso e gerar riscos publici-
tarios e reputacionais.

Por isso, contratos e autorizagcdes que en-
volvam conteudos passiveis de tratamento
por Inteligéncia Artificial devem ser cada

pessoa, a empresa deve verificar ndo apenas se possui autorizagao para
usar o conteudo original, mas também se essa autorizagdo abrange a

vez mais claros. Sempre que aplicavel, é re-
comendavel definir expressamente se sao
permitidos edi¢ao por IA, geragao de novas
versoes, manipulacao facial, clonagem de
voz, criagdo de avatares, alteragcao de cena-
rio, adaptacao de falas ou a reutilizagao do
conteudo para treinamento ou geracao de
materiais futuros.

A tecnologia pode ampliar as possibilidades
de criagcao, mas nao amplia automaticamen-
te os direitos da empresa sobre a pessoa
retratada. Quanto maior for a alteragao, a
reutilizacdo ou a capacidade de associar arti-
ficialmente alguém a uma mensagem, pro-
duto ou situagao, maior deve ser o cuidado
juridico.

Capitulo 10 — Outros Direitos de

Propriedade Intelectual

N

Além de marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais
e segredos de negdcio, existem outras formas de protecao que
podem ser relevantes para as empresas do mercado em geral.
Dentre elas, destacam-se as indicagdes geograficas, a protecao
de cultivares e a protecao de topografias de circuitos integrados.

10.1. Indicag¢oes Geograficas

A Indicacdo Geografica relaciona determina-
do produto ou servico a uma regidao reconhecida
por sua origem ou por caracteristicas especifi-
cas. Ela pode agregar reputacgao e diferenciacao
e possui duas modalidades principais:

- Indicagcao de Procedéncia: quando uma ci-
dade ou regiao se tornou conhecida e famo-
sa pela producao, fabricagdo ou extracao de
determinado produto ou servico.

- Exemplo genérico: Uma regidao que ganha
fama mundial pela alta qualidade do seu ar-
tesanato em ceramica.

- Denominacao de Origem: quando as ca-
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racteristicas e qualidades daquele produto
decorrem essencialmente de fatores natu-
rais (como clima e solo) e humanos daquela
localidade.

- Exemplo genérico: Um tipo de vinho ou
café cujo sabor Unico e acidez sé existem por
conta da altitude, do solo vulcanico e do mé-
todo tradicional de colheita dos agricultores
daquela montanha especifica.

No mercado amplo, uma indicagao geogra-
fica é valiosa porque agrega reputagao ao
produto. No entanto, seu uso é restrito aos
produtores estabelecidos na regidao e que
atendam aos requisitos aplicaveis.

A

MARINELLO
ADVOGADOS

B



10.2. Protecao de cultivares

Cultivar é uma variedade de planta desen-
volvida ou aprimorada por meio de pesquisa,
selecao e melhoramento genético. A prote-
¢ao desse direito € importante para empre-
sas que desenvolvem, adquirem ou utilizam
espécies vegetais destinadas a obtencao de
matérias-primas, 6leos, extratos, alimentos
ou insumos industriais e agricolas.

No Brasil, a protecao ocorre por meio do Cer-

tificado de Protecao de Cultivar, considera-
do a forma especifica de protec¢ao dos direi-
tos sobre cultivares.

A reproducdo, comercializagao, armazena-
mento ou troca de material de propagacao
de cultivar protegida depende, em regra, da
autorizacao do titular. O uso nao autorizado
€ uma infracdo e pode gerar a apreensao do
material e o pagamento de indenizacgao.

10.3. Topografias de circuitos integrados

‘N4

- Sistemas de automacao: placas e chips
qgue controlam o funcionamento de maqui-
nas em uma linha de producao.

- Sensores inteligentes: circuitos integrados
em embalagens comerciais para monitorar o
transporte e a temperatura de mercadorias.

« Dispositivos de conexao: chips desenvolvi-
dos para conectar aparelhos e produtos de
consumo a internet (como eletrodomeésticos
ou ferramentas inteligentes).

As Topografias de Circuitos Integrados protegem o desenho interno,
a estrutura e a organizagao das camadas de componentes dentro de
um chip eletrénico. Embora pareca um assunto distante do comércio
tradicional, esse direito € muito importante para empresas que criam
produtos tecnoldgicos ou solugdes inteligentes, como:

« Equipamentos de medig¢do: componentes
eletrénicos criados sob medida para fazer o
controle de qualidade ou testes industriais
de produtos.

Essa protecao é diferente de uma patente
(que protege o funcionamento ou a utili-
dade da invencao) e do desenho industrial
(que protege o design externo do produto).
Ela protege especificamente a arquitetura
interna do chip, permitindo ao titular reagir
a reproducao ou exploragao nao autorizada
nos limites do regime aplicavel.

Capitulo 11 — Biodiversidade, Conhecimento

Tradicional e PI

Projetos de pesquisa e desenvolvimento
também podem envolver regras préprias
relacionadas a biodiversidade. Quando hou-
ver acesso ao patrimdénio genético (APG)
brasileiro ou a conhecimento tradicional
associado (CTA), é importante avaliar, além
da estratégia de Propriedade Intelectual, as
obrigacdes especificas previstas na legisla-
¢cao aplicavel.

BIODIVERSIDADE, CONHECIMENTO TRADI-
CIONAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A biodiversidade pode estar diretamente
relacionada a inovacgao. Plantas, animais,

A

microrganismos e conhecimentos desen-
volvidos por povos indigenas, comunidades
tradicionais e agricultores tradicionais po-
dem servir de base para pesquisas, novos
produtos, processos e tecnologias em dife-
rentes setores.

Quando uma empresa desenvolve pesquisa
ou tecnologia a partir da biodiversidade, po-
rém, a andlise ndo se limita a Propriedade
Intelectual. Dependendo do projeto, tam-
bém podem existir regras especificas sobre
acesso ao patrimoénio genético, conheci-
mento tradicional associado e reparticao
de beneficios.
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No Brasil, esse tema é disciplinado principalmente pela Lei n° 13.123/2015 e pelo De-
creto 8.772/2016, conhecida como Lei da Biodiversidade, e por sua regulamentacéo.

pode envolver

\0
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PESOQUISA OU > PROPRIEDADE
DESENVOLVIMENTO REPARTICAO DE
il b INTELECTUAL

1.1. De onde vém essas regras?

Um dos principais marcos internacionais so-
bre biodiversidade é a Conveng¢do sobre Di-
versidade Biolégica (CDB), adotada durante
a Conferéncia das Na¢des Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento realizada no
Rio de Janeiro, em 1992.

A CDB se apoia em trés grandes objetivos:
conservacao da diversidade biolégica, uso
sustentavel de seus componentes e reparti-
¢ao justa e equitativa dos beneficios decor-

11.2. O que é Patrimonio Genético?

O Patrimonio Genético (PG) esta relacionado
a informacao de origem genética presente
em plantas, animais, microrganismos e ou-
tros organismos abrangidos pela legislagao.

Essa informacao pode estar presente no or-
ganismo inteiro ou em suas partes e tam-

NA PRATICA

rentes da utilizacdo dos recursos genéticos.

E nesse contexto que surge a expressao Ac-
cess and Benefit-Sharing (ABS), utilizada in-
ternacionalmente para tratar dos sistemas
de acesso e reparticdo de beneficios.

No Brasil, essas diretrizes foram incorpora-
das a um regime proprio para acesso ao pa-
triménio genético e ao conhecimento tradi-
cional associado.

bém em determinadas substancias produzi-
das por esses organismos.

No contexto da legislacao brasileira, € importan-
te verificar se o material utilizado integra o pa-
trimonio genético brasileiro, inclusive quando a
espécie esta mantida fora de seu habitat natural.

Uma empresa pode adquirir de um fornecedor um ingrediente obtido a partir de uma

espécie e utiliza-lo em atividades de pesquisa.

O fato de o ingrediente ter sido comprado normalmente no mercado nao elimina, por si
s6, a necessidade de avaliar sua origem e o tipo de atividade que sera realizada com ele.

A pergunta relevante é: Estamos apenas utilizando um insumo ou estamos realizando
pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico sobre patrimoénio genético brasileiro?

52

[o7:\0]=3 N[o R =4 [N AW N:-T1 1o el PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR DA BELEZA

A

MARINELLO
ADVOGADOS



11.3. O que significa “acesso” ao Patrimonio Genético?

Na legislagao brasileira, acesso nao significa
simplesmente possuir, comprar ou transpor-
tar uma planta, ingrediente ou outro material
bioldgico.

Em termos gerais, o Acesso ao Patrimonio
Genético (APQG) esta relacionado a realizacao
de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégi-

TER OU COMPRAR
O MATERIAL

==)necessariamente acesso

PONTO DE ATENCAO

co sobre o patrimdénio genético.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma
empresa estuda a composicao, propriedades
ou funcionalidades de determinado material
biolégico ou utiliza essas informacgdes no de-
senvolvimento de um novo produto, processo
ou tecnologia.

E0&

PESQUISAR OU
DESENVOLVER TECNOLOGIA
SOBRE O PG

=) pode caracterizar acesso,
conforme a legislagao aplicavel.

A analise depende da atividade concretamente realizada. Por isso,
a avaliagao deve acontecer desde o inicio do projeto, e ndo apenas

quando a empresa decide lancar o produto ou pedir uma patente.

11.4. O que é Conhecimento Tradicional Associado?

O Conhecimento Tradicional Associado O conhecimento também pode chegar a

(CTA) corresponde, nos termos da legislagao,
a informacao ou pratica de povos indigenas,
comunidades tradicionais ou agricultores
tradicionais relacionada as propriedades ou
aos usos do patrimoénio genético.

Esses conhecimentos podem resultar de ex-
periéncias, praticas e observac¢des desenvol-
vidas e transmitidas ao longo de geracgdes.

E importante perceber que o CTA ndo deve
ser tratado simplesmente como uma “infor-
macao disponivel” para apropriagao por ter-
ceiros. Sua utilizacdo pode envolver direitos
préprios dos seus detentores e obrigacoes
especificas para quem realiza o acesso.

A

empresa por diferentes caminhos. Depen-
dendo da situagao, informacgdes obtidas por
fontes secundarias — como publicagodes, es-
tudos ou outros registros — também podem
exigir analise quanto a existéncia de CTA e as
regras aplicaveis.
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11.5. Consentimento e relacao com os detentores do conhecimento

Quando houver acesso a Conhecimento Tra-
dicional Associado, pode ser necessario ava-
liar a exigéncia de Consentimento Prévio In-
formado (CPI) e outras condi¢coes previstas
na legislagao.

A légica é permitir que os detentores do co-
nhecimento tenham ciéncia da atividade
qgue se pretende desenvolver, de seus pos-
siveis resultados e das condicbes em que
aquele conhecimento serd utilizado.

Além das obrigag¢des regulatdrias, a empresa

deve ter atencao especial a documentacao da
relagdo com os detentores do conhecimento.

Isso inclui verificar, conforme o caso:

- como a informacao foi obtida;

- guem forneceu o conhecimento;

- para quais finalidades seu uso foi autorizado;
- quais condig¢des foram estabelecidas para
pesquisa, desenvolvimento e divulgacao;

.- se existem deveres de confidencialidade;

- se ha regras sobre exploragcao econémica e
reparticao de beneficios.

IMPORTANTE

Informagdes compartilhadas por comunidades podem reunir diferentes

camadas de protec¢ao e obrigacao. Antes de utiliza-las em pesquisa, desen-
volvimento, inova¢ao ou pedidos de PI, é recomendavel definir claramente
origem, autoriza¢ao, condi¢des de uso e eventual confidencialidade.

11.6. O que é o SisGen?

O Sistema Nacional de Gestao do Patri-
monio Genético e do Conhecimento Tra-
dicional Associado (SisGen) é o sistema
eletrénico utilizado para o cumprimento de
determinadas obriga¢des previstas na legis-
lacdo brasileira de biodiversidade.

Dependendo da atividade realizada, podem
existir obrigacdes relacionadas, entre outros

! MATERIAL /
ﬂA INFORMACAO

BIOLOGICA

¥
HA PG BRASILEIRO
OU CTA ENVOLVIDO?

aspectos, ao cadastro de acesso, notifica-
¢ao de produto acabado ou material repro-
dutivo, envio de amostras ao exterior e re-
particdo de beneficios.

Os momentos e requisitos aplicaveis variam
conforme a situacao.

Por isso, a empresa nao deve deixar essa
analise para o final do projeto.

HOUVE PESQUISA OU

DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO?

> Do

AVALIAR OBRIGACOES
APLICAVEIS

SISGEN / CONSENTIMENTO /

REPARTICAO DE BENEFICIOS,
QUANDO CABIVEIS
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11.7. O que é Reparticao de Beneficios?

A Reparticdo de Beneficios (RB) é o meca-
nismo pelo qual determinados beneficios
decorrentes da exploragcdao econémica rela-
cionada ao acesso ao patriménio genético ou
ao conhecimento tradicional associado sao
repartidosnos casos previstos pela legislagao.

A obrigacdao nao decorre simplesmente da
presenca de qualquer ingrediente da biodi-

PONTO DE ATENCAO

versidade em um produto. E necessario ana-
lisar a atividade realizada, o papel daquele
patrimonio genético no desenvolvimento e
na exploracdo econdmica e as demais con-
dicoes previstas em lei.

A reparticao pode ocorrer de diferentes for-
mas, inclusive monetaria ou nao monetaria,
conforme a hipdétese aplicavel.

'
&/

Questdes como quem esta obrigado, quando surge a obri-

gagao, quais hipodteses sao isentas e como é calculada ou
negociada a reparticdo dependem do enquadramento
concreto da operagao e da cadeia produtiva.

11.8. Biodiversidade e Propriedade Intelectual:

sao analises diferentes

Uma inven¢ao desenvolvida a partir da biodi-
versidade pode atender aos requisitos de pa-
tenteabilidade e, ao mesmo tempo, estar su-
jeita as regras da legislagao de biodiversidade.

Da mesma forma, as obrigac¢des relaciona-
das a biodiversidade nao existem apenas
guando a empresa pretende depositar uma
patente. Um projeto pode envolver segredo

PROPRIEDADE

INTELECTUAL

0 que foi criado?

Como proteger?

Quem é titular?

Patente, segredo, cultivar
ou outra estratégia?

\

de negdcio, know-how, cultivares, contratos,
desenvolvimento conjunto ou outras estra-
tégias de protecao e ainda assim exigir anali-
se sob a legislacao de biodiversidade.

IMPORTANTE antes do depdsito de qualquer
nova patente contendo patrimdnio genético
brasileiro € necessario que o depositante re-
alize seu cadastro no SISGEN.

Houve acesso a Patrimonio Genético
ou Conhecimento Tradicional Associado?

:o Existem obrigacoes no SisGen?
Ha consentimento aplicavel?

Ha reparticdo de beneficios?

J

S |

AS DUAS ANALISES PODEM
PRECISAR CAMINHAR JUNTAS

A
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11.9. E se o material nao for da biodiversidade brasileira?

Quando o patrimdnio genético utilizado ndo es- gras proprias de acesso e reparticao de be-
tiver sujeito a legislacao brasileira, isso ndo sig- neficios. Por isso, em projetos internacionais,
nifica necessariamente auséncia de obrigagcdes. € importante identificar a origem do mate-

rial e verificar a legislagcao aplicavel no pais
O pais de origem do recurso pode possuir re- provedor.

11.10. Quando pensar em biodiversidade dentro de um projeto?

A andlise deve comecar antes da pesquisa depdsito de um direito de Pl pode gerar di-

avancar. ficuldades que poderiam ter sido identifica-
Esperar o momento do langamento ou do das muito antes.

Identifique materiais, espécies,
§ ANTES DA forneczdl;res (=] c;n;mecinfentlos
PESQUISA

envolvidos.

0 |5 | wameo |l aogondss
= DESENVOLVIMENTO famadadE

\ 4

ANTES DE PROTEGER
API

\ 4
ANTES DA EXPLORAGAO
l ECONOMICA

Mantenha documentos, contratos

5 | -% ‘ AO LONGO DA CADEIA | e informagdes de rastreabilidade

Confirme o cumprimento das
obrigag¢oes que devam ocorrer
previamente.

Avalie notificagées e eventual
reparticdo de beneficios.

organizados.

A
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11.11. Checklist — Antes de desenvolver um projeto
envolvendo biodiversidade

[OFoi identificada a origem dos materiais biolégicos utilizados?

[OFoi avaliado se existe Patrimoénio Genético brasileiro envolvido?

[OEsta claro se a atividade realizada caracteriza pesquisa ou desenvolvimento
tecnoldgico sobre esse patriménio?

[OExiste Conhecimento Tradicional Associado envolvido, direta ou indiretamente?

OA origem do conhecimento e seus detentores foram identificados?

[OFoi avaliada a necessidade de Consentimento Prévio Informado?

[OAs obrigacdes aplicaveis perante o SisGen foram identificadas?

[0 Os contratos com pesquisadores, fornecedores, parceiros e comunidades
tratam adequadamente das responsabilidades relacionadas a biodiversidade?

[ Foi avaliada a eventual obrigacdo de reparticao de beneficios?

OA empresa mantém organizada a documentacado sobre origem, acesso,
autorizacdes e rastreabilidade?

[0 Se houver material proveniente de outro pais, foram verificadas as regras de

acesso e reparticao de beneficios do pais de origem?

IDENTIFIQUE AVALIE VERIFIQUE REGULARIZE DOCUMENTE ACOMPANHE
A ORIGEM O ACESSO CTA A EXPLORAGAO

PONTO DE ATENGCAO

A aplicacao dessas regras depende da atividade re-
alizada e do material ou conhecimento envolvido.

A
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Capitulo 12— Contratos e Titularidade

das Criacoes

12.1. Pagar nao gera necessariamente a titularidade

Existe uma intuicdo comercial de que quem
paga pelo trabalho é automaticamente o
dono do resultado. No direito brasileiro isso
€ 0 caso em apenas algumas situagodes. A di-
ferenca estd no tipo de criagdo e no vinculo

entre as partes.

O quadro abaixo apresenta regras gerais
que podem ser relevantes quando o con-
trato é omisso. O enquadramento concre-
to depende do tipo de criacao, da relacao
entre as partes e das circunstancias do
desenvolvimento:

Situacao Titular, se o contrato for silente

Invengdo ou modelo de utilidade criado por em-
pregado contratado justamente para pesquisar ou

desenvolver

Empregador (art. 88 da LPI)

Invencao do empregado sem relagcdo com o con-

trato e sem uso de recursos da empresa

Empregado (art. 90 da LPI)

Invencao que reune contribuicao pessoal do em-
pregado e recursos, dados ou instalagcdes da em-

presa

Comum, em partes iguais (art. 91 da
LPI). Ressalvado expressa disposi¢cao
contratual em contrario

Programa de computador desenvolvido por quem
foi contratado para isso

Empregador ou contratante (art. 4°
da Lei n° 9.609/98)

Obra autoral — arte de embalagem, texto, fotogra-
fia, layout, video — criada por terceiro contratado

< A incidéncia das regras depende do vinculo, do objeto ’

O autor, pessoa fisica. A empresa tera
apenas os direitos que forem cedidos.

contratado e das circunstiancias do desenvolvimento.

A ultima linha do quadro merece atengao es-
pecial em qualquer setor que contrate cria-
¢ao de terceiros. Nao existe, no direito auto-
ral brasileiro, transferéncia automatica de
titularidade por encomenda ou por paga-

mento. A empresa que contrata uma agén-
cia para criar o rétulo de uma linha nova e
nao formaliza a cessao adquire, na melhor
das hipdteses, uma autorizagao de uso limi-
tada a finalidade contratada.

12.2. Clausulas importantes no contrato

. cessdo total, definitiva e sem limite territo-
rial dos direitos patrimoniais;

- autorizacdo expressa para modificar, adap-
tar e criar obras derivadas;

- obrigacao de nao depositar, em nome pro-
prio, marca, desenho industrial ou patente
relacionada ao objeto do contrato;

- garantia de originalidade, com responsabi-
lidade do fornecedor por reivindicagdes de
terceiros;
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- entrega dos arquivos editaveis e das fontes
utilizadas;

- identificacao das licencas de terceiros em-
butidas na entrega. Material de banco de
imagens, tipografia e trilha sonora quase
sempre vem com licenca limitada, e a ex-
pressao “royalty-free” nao significa uso irres-
trito: varias dessas licengas excluem justa-
mente o uso em embalagem e em produto
comercializado.
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PONTO DE ATENGAO — CRIAGAO ASSISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

O uso de ferramentas de inteligéncia artificial pode levantar dudvidas sobre au-
toria, originalidade, direitos de terceiros e extensao da prote¢ao. Quanto maior a
contribuicdo humana criativa e a documentagao do processo, mais clara tende
a ser a analise. Em contratos com fornecedores, é recomendavel exigir transpa-
réncia sobre o uso de IA, responsabilidade por materiais de terceiros e garantia
de que o conteudo entregue pode ser utilizado nas finalidades contratadas.

Capitulo 13 — Licenciamento e Transferéncia

de Tecnologia

13.1. Ceder, licenciar e franquear sao coisas diferentes

Instrumento O que acontece Quando faz sentido
Cessao Transferéncia definitiva da titula- | Desinvestimento, reorganizag¢ao soci-
ridade etaria, aquisicao de marca de terceiro
Licenca Autoriza¢ao de uso; a titularidade | Expansao, colaboragao entre marcas,
permanece com o titular licenciamento de nome ou person-
agem
Franquia Licenca de marca somada a Rede de lojas e de distribuicao com

negodcio

know-how e a um modelo de

padrao Unico

Fornecimento
de tecnologia
e know-how

nao amparado por registro

Transmissao de conhecimento

Transferéncia de processo produtivo
ou de conhecimento técnico

\'/

%,
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C

13.2. Registro no INPI: para que serve, na pratica

Determinados contratos de licenga, franquia
e transferéncia de tecnologia podem ser obje-
to de averbagao ou registro no INPI. Esse pro-
cedimento pode produzir efeitos relevantes
conforme a natureza do contrato, inclusive pe-
rante terceiros e em aspectos regulatdrios ou
tributarios. Por isso, a necessidade e os efeitos

A

do registro devem ser avaliados caso a caso.

O INPI nao substitui a negociagcao entre as
partes: escopo, remuneracgao, responsabili-
dade, confidencialidade e demais condi¢coes
precisam estar adequadamente definidos
no préprio contrato.
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13.3. Licenciar a marca sem enfraquecé-la

Ao licenciar, o titular pode e deve exercer
controle efetivo sobre as especificacoes, a
natureza e a qualidade dos produtos ou ser-
vicos (art. 139 da LPI). Isso € um ponto impor-
tante, a falta de parametros de qualidade e
de uso pode enfraguecer a consisténcia da
marca e gerar problemas de posicionamen-
to, reputacao e controle do ativo.

13.4. Franquia

A Lei n° 13.966/2019 exige que a Circular de
Oferta de Franquia seja entregue ao candi-
dato com antecedéncia minima de dez dias
em relagado a assinatura de qualquer contra-
to ou ao pagamento de qualquer valor, e de-
fine seu conteudo obrigatério. A inobservan-
cia permite ao franqueado pedir a anulagao
do contrato e a devolucao dos valores pagos,
com corregao.

Do ponto de vista da propriedade intelectual,
quatro pontos concentram os litigios: a iden-
tificagcao precisa das marcas licenciadas e de

13.5. Royalties: pontos de atencao

A definicao dos royalties nao termina na es-
colha de um percentual. Alguns pontos me-
recem atencao especial:

P base de calculo mal definida — é impor-
tante deixar claro se o percentual incide so-
bre receita bruta ou liquida e como serao tra-
tados descontos, devolugodes, tributos, frete
e outras deducdes;

P auséncia de mecanismos de verificagdo —
sem regras de prestacao de contas e, quando
pertinente, direito de auditoria, a conferén-
cia dos valores devidos pode se tornar dificil;

p falta de critérios para pagamentos mini-
mos ou metas comerciais —dependendo da
operacao, pode ser relevante prever royalties
minimos, metas de desempenho ou conse-
quéncias para a baixa exploragcao do ativo;

P siléncio sobre melhorias e novos desenvol-
vimentos — o contrato deve definir, quando
aplicavel, quem serd titular de aperfeicoa-
mentos, adaptagcdes ou novas solugdes de-
senvolvidas durante a relagao;
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Em contratos de licenga de marca, portanto,
sao esperadas clausulas de aprovagao prévia
de arte e comunicagao, padrao técnico mini-
mo, direito de auditoria, e definicdo do des-
tino de estoque e de material promocional
apos a rescisao.

sua situacao no INPI, incluindo pedidos ainda
nao concedidos; a definicdo do padrao visu-
al da loja, que é conjunto-imagem e integra
o valor da rede; a obrigagcao de sigilo sobre
o know-how transmitido; e o que acontece
com marcas, materiais e estoque remanes-
cente apoés o encerramento do contrato.

P falta de clareza sobre prazo, territério e
escopo da licenga — o royalty deve estar ali-
nhado aos produtos, servicos, mercados, ca-
nais e direitos efetivamente licenciados;

P tratamento inadequado dos aspectos tri-
butdrios e regulatérios — a estrutura de
pagamento deve considerar a natureza da
operacao, os tributos incidentes e as regras
aplicaveis ao caso concreto;

P incoeréncia com outras obrigag¢ées eco-
nomicas relacionadas ao ativo — quando
houver obrigag¢des de reparticdao de benefi-
cios ou outros pagamentos vinculados a ex-
ploracao da tecnologia, ingrediente ou ativo,
a estrutura contratual deve ser analisada de
forma integrada.

P IMPORTANTE: o percentual do royalty é
apenas uma parte da negocia¢ao. Uma clau-
sula aparentemente simples pode gerar re-
sultados muito diferentes dependendo de
como a base de calculo, as deducodes, a
prestacao de contas, o territério e o escopo
da licenga foram definidos.

A
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Capitulo 14 — Propriedade Intelectual e

Inovacao Aberta

A inovacdo ndao nasce necessariamente dentro da empresa. Ela também
pode surgir em projetos com fornecedores, laboratérios, universidades, ins-
titutos de pesquisa, startups, consultores e outros parceiros. Nessas rela-
¢coes, o desafio nao é apenas criar algo novo: é definir, desde o inicio, o que
cada parte leva para o projeto e o que acontecera com os resultados.

14.1. Antes de comecar: o que cada parte ja possui?

Antes de compartilhar informacdes ou iniciar
o desenvolvimento, vale identificar o chama-
do conhecimento pré-existente (backgrou-
nd IP): tecnologias, métodos, marcas, softwa-
res, dados, materiais e conhecimentos que

cada parte ja possuia antes da colaboragao.

Essa separacao evita que um ativo anterior
seja confundido com aquilo que foi efetiva-
mente criado no projeto.

14.2. E o que for criado em conjunto?

A titularidade dos resultados precisa ser com-
binada. Dependendo do projeto, os direitos
podem pertencer a uma Unica parte, ser divi-
didos ou ter regras especificas de exploragao.

Se houver cotitularidade, o contrato deve

14.3. Confidencialidade e publicacées

Projetos de inovacao frequentemente envol-
vem informacgdes sensiveis antes de existir pe-
dido de patente ou produto langado. Por isso,
acordos de confidencialidade e regras para
apresentacoes, artigos, eventos e divulgagao
de resultados devem ser combinados cedo.

14.4. T4, mas como isso funciona na pratica?

Exemplo hipotético: uma empresa desenvolve, com
uma universidade, uma nova solugao técnica. A univer-
sidade ja possuia determinada metodologia de pesqui-
sa, enquanto a empresa forneceu dados, infraestrutura
e recursos. O contrato deve separar o que ja pertencia a
cada parte do que foi criado no projeto e definir quem
podera proteger, usar, licenciar e explorar o resultado.

A

responder perguntas praticas: quem podera
depositar ou registrar? Quem podera usar e
licenciar? Quem arcard com custos de manu-
tencao e defesa? Como serao divididas recei-
tas? O que acontece se uma das partes quiser
abandonar o ativo?

\&

Uma divulgacao académica, comercial ou ins-
titucional feita no momento errado pode afetar
uma estratégia de patente ou expor conheci-
mento que deveria permanecer confidencial.

PONTO DE ATENGAO

AT
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14.5. Regras praticas para projetos com terceiros

- defina a titularidade antes de o resultado existir;
- documente o que cada parte ja possuia antes do projeto;
- estabeleca regras para confidencialidade, publicacdes e

pedidos de protecao;

- se houver cotitularidade, discipline exploracao, licencia-

mento, custos, defesa e receitas;

- registre decisdes relevantes em atas, memoriais, relatérios

técnicos ou documentos equivalentes.

NA PRATICA

Quanto mais colaborativo o
projeto, mais importante é

combinar as regras antes de

o resultado existir.

IMPORTANTE: Se o relacionamento envolver uma ICT publica ou privada, devem

ser observadas as regras definidas na Lei de Inovagao Tecnoldgica, que esta-
belece diversas formas de contratagao, como licenciamento, transferéncia de

tecnologia, prestacao de servigcos e Acordo de parceria.

Capitulo 15 — Monitoramento, Infracoes e

Defesa dos Direitos

Proteger um ativo é apenas uma parte da
gestao de Propriedade Intelectual. Também
é preciso acompanhar o mercado, reconhe-
cer situagcoes que realmente exigem reagao e
preservar provas antes de agir.

==
A\

Nem todo uso incObmodo é uma infragao — e
nem toda infragdao pede a mesma resposta.
O objetivo deste capitulo é ajudar a organizar
esse raciocinio.

15.1. Dos limites do controle da distribuicao do produto

que ja foi ao mercado

Encontrar o préprio produto a venda em um
marketplace, por um vendedor desconheci-
do e por um preco abaixo do praticado pela
rede, € uma das situagdes frequentes de em-
presas que comercializam no mercado digi-
tal. Ela costuma ser tratada como violagao
de marca, e ndo necessariamente é.

O art. 132, lll da LPI impede que o titular se
oponha a livre circulagao de produto que ele
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préprio, ou terceiro com seu consentimento,
colocou no mercado interno. E o chamado
esgotamento do direito: uma vez vendido
pelo fabricante, o produto original pode ser
revendido.

O que existe por tras do anuncio pode nao ser
uma infragdo de marca, mas uma questao
contratual — por exemplo, alguém da propria
rede vendendo fora do canal combinado.

A
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Situacao encontrada

Questao principal a
avaliar

Caminhos possiveis

Produto falsificado

Possivel contrafacao e
outros ilicitos

Preservar provas e avaliar
medidas administrativas,
civis e/ou criminais cabiveis.

Produto original revendido por
terceiro

Esgotamento do di-
reito e origem do
estoque

Verificar se o produto foi co-
locado licitamente no mer-
cado e rastrear a cadeia de
distribuicao.

Produto original alterado, reem-
balado, fracionado ou comercial-
izado em condi¢des que afetem
identificacao, seguranca ou inte-
gridade

Questdes marcarias,
contratuais, regu-
latérias ou consumeris-
tas, conforme o caso

Preservar provas, identificar a
origem e avaliar as medidas
adequadas a situagao con-
creta.

Distribuidor vendendo fora do
canal previsto

Cumprimento do con-
trato de distribuicao

Verificar as clausulas
aplicaveis e as medidas con-

tratuais proporcionais.

A analise muda quando o
produto €& alterado ou co-
mercializado em condi¢des
diferentes das previstas. Re-
embalagem, fracionamento,
remocao de identificagdo de
lote ou validade, armazena-
mento inadequado e venda
de produto vencido podem
gerar questdées marcarias,
contratuais, regulatérias e
de protecao ao consumidor,
conforme o caso.

NA PRATICA

Um produto da marca é encontrado a venda em um
mercado de bairro, com embalagem de versao descon-
tinuada e sem indicagao legivel de validade. Antes de
notificar o comerciante, a pergunta util é outra: como
o produto chegou até ali? A resposta costuma estar no
préoprio cadastro de clientes — um distribuidor liqui-
dando estoque antigo, uma franquia encerrada, uma
compra institucional revendida. Notificar o ponto final
da cadeia interrompe um anuncio; identificar a origem
interrompe o problema.

15.2. Atencao aos contratos de distribuicao

Como o direito de marca pode se esgotar
com a primeira venda, o instrumento que
oferece maior controle é o contrato de distri-
buicado. Sao clausulas necessarias:

- procedimento de recolhimento e destina-

- definicdo do canal autorizado e proibicdo c3o de produto préximo do vencimento;

de revenda a plataformas ou a revendedores

nao credenciados; - consequéncia clara e proporcional para o

descumprimento, incluindo suspensdao de

- rastreabilidade por lote e obrigagao de re- fornecimento;

porte de estoque;

- cautela na definicdo de politica de precos
de revenda, que tem limites concorrenciais
préprios.

- obrigag¢des de armazenamento e transpor-
te compativeis com o produto;

A
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15.3. Marketplaces e redes sociais

Muitas plataformas de marketplace
e redes sociais mantém canais proé-
prios de denuncia ou programas de
protecao de Propriedade Intelectual.
Esses mecanismos podem facilitar
a reacao a usos indevidos, mas seus
requisitos variam e devem ser verifi-
cados no momento de uso. Quando
fizer sentido para a operagao, vale
conhecer previamente essas ferra-
mentas e organizar os documentos
necessarios.

PONTO DE ATENCAO

\&

Os requisitos variam de plataformna para plataforma.
Em muitos casos, a comprovacgao de direitos sobre a
marca é relevante para acessar ferramentas especifi-
cas de denuncia ou protecdo. As exigéncias documen-
tais podem variar e mudar ao longo do tempo. Além
disso, o direito invocado precisa ser pertinente ao uso
denunciado. Ao revisar o portfélio, vale conferir se a
protecao e a especificacdo dos produtos ou servicos
sao compativeis com a situagao encontrada.

15.4. Dominios e perfis em redes sociais

« Nome de dominio “.br” — a atribuicao se-
gue a ordem de chegada. Havendo registro
indevido por terceiro, existe procedimento
administrativo préprio do Registro.br, geral-
mente mais rapido e menos custoso do que
a via judicial, sem prejuizo da agao.

 Perfis em redes sociais — o ideal é regis-
trar preventivamente os nomes de usuario
das marcas, inclusive em plataformas ainda
nao utilizadas. Havendo usurpacgao, os canais
de reporte das préprias plataformas podem
ser o primeiro caminho.

15.5. Busca patrocinada e palavras-chave

A compra de palavras-chave em platafor-
mas de anuncios € rotina em operagdes de
e-commerce e costuma ser conduzida pela
agéncia de midia, muitas vezes sem passa-
gem pelo juridico.

A compra de palavras-chave que reprodu-
zem marcas de terceiros exige cautela. A
analise depende do modo como o anuncio é
apresentado, do risco de confusao, da relagao
entre os produtos ou servigcos e do contexto
concorrencial. Antes de estruturar campa-
nhas com sinais de terceiros, € recomendavel
avaliar o risco juridico e a forma de uso.

» Preventiva — auditar periodicamente a lis-
ta de palavras-chave contratadas, incluindo
as adquiridas por agéncias e parceiros de
performance, e incluir nos contratos de mi-
dia regras claras sobre uso de sinais de ter-
ceiros e aprovagao de campanhas potencial-
mente sensiveis.

- Defensiva — monitorar quem anuncia so-
bre a prépria marca. Andncios associados ao
nome da empresa podem ser identificados
por buscas periddicas. Diante de uso poten-
cialmente conflitante, a resposta deve consi-
derar o conteldo do anuincio, o contexto e as
medidas disponiveis.

15.5. Busca patrocinada e palavras-chave

A maior parte das perdas em propriedade
intelectual nao decorre de derrota judicial, e
sim de perda de prazo e de descoberta tar-
dia. Trés rotinas sao importantes:

-acompanhamento das publica¢gdes do INPI,
com servico de vigilancia que sinalize pe-
didos de terceiros semelhantes a marca da
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empresa, a tempo de oposicao;

- varredura periédica de marketplaces, redes
sociais, dominios e anuUncios patrocinados;

- canal interno para relatos da equipe comer-
cial e de campo - a forca de vendas &, na pra-
tica, o melhor fiscal de infragao que a empre-
Sa possui, e precisa ter para quem reportar.
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15.7 Medidas que podem ser tomadas

As medidas vao da mais leve a mais grave, e
a escolha nao é apenas juridica: envolve re-
lacionamento comercial, exposicao de ima-
gem e custo.

- Dentlncia na plataforma onde ocorre a
infracdo

« Notificagdo extrajudicial — documenta
a ciéncia do infrator, formaliza a ciéncia do
destinatario sobre a controvérsia e abre es-
paco para acordo.

- Acordo de coexisténcia ou de delimitacao
de uso — solugao adequada quando ha se-
melhan¢a sem ma-fé, especialmente entre
empresas de portes e mercados diferentes.

- Medidas administrativas perante o INPI —
oposic¢ao, nulidade, caducidade e outras provi-
déncias cabiveis, conforme o direito envolvido.

- Medidas judiciais — podem incluir pedidos
de abstencao de uso, preservagao ou apre-
ensdo de provas e produtos, medidas de ur-
géncia e indenizagao, conforme o caso.

Capitulo 16 — Como Estruturar uma
Estratégia de Propriedade Intelectual

16.1. Comece pelo inventario e pela titularidade

O primeiro passo é entender o que a empre-
sa ja possui.

Isso inclui, por exemplo, marcas registradas
e pedidos em andamento, desenhos indus-
triais, patentes, obras e materiais protegidos
por Direito Autoral, programas de computa-
dor, segredos de negécio, know-how, domi-
nios e perfis digitais.

Para cada ativo, trés perguntas ajudam a

organizar o diagndstico: Estd em nome de
quem? Estd vigente? Estd em uso?

A

Esse levantamento também permite identi-
ficar situacdes que podem gerar problemas
no futuro, como marca registrada em nome
de sécio, dominio mantido por agéncia, per-
fil criado por ex-empregado, software desen-
volvido por fornecedor sem defini¢ao clara
de titularidade ou design criado por terceiro
sem contrato adequado.

Mapear esses pontos cedo facilita processos
de expansao, investimento, licenciamento,
reorganizacao societdria e outras operacdes
relevantes para o negdcio.
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16.2. Proteger o qué?

Ativo

Sinais utilizados para iden-
tificar a empresa, produtos
Ou servigcos

Caminho usual

Registro de marca, quan-
do registraveis

Alternativa ou complemento

Dominios, perfis digitais e outras
medidas complementares

Aparéncia ornamental de
produto ou embalagem

Desenho Industrial

Marca tridimensional, quando
aplicavel

Solugao técnica

Patente de Invencao ou
Modelo de Utilidade, con-
forme o caso

Segredo de negdcio, quando
adequado

Processo, método interno
ou informacao estratégica

Segredo de negécio e
know-how

Patente, quando os requisitos
legais forem atendidos

Fotografias, textos, videos,
ilustragdes, campanhas e
outras criagdes

Direito Autoral e contratos

Registro ou documentag¢ao com-
plementar, conforme o ativo

Programa de computador

Protecao propria dos pro-
gramas de computador e
contratos

Registro perante o INPI, quando
estratégico

Conjunto visual distintivo

Repressao a concorréncia
desleal / trade dress

Marcas e desenhos industriais
sobre elementos especificos

Conhecimento ou tecno-
logia desenvolvida com
terceiros

Contratos, definicao de
titularidade e confiden-
cialidade

Patente, segredo de negdcio
ou outros direitos, conforme o
resultado

Ativos relacionados a bio-
diversidade

Estratégia de Pl aplicavel
ao ativo

Avaliacao paralela das
obrigacdes relacionadas a biodi-
versidade, quando cabiveis

NA PRATICA

A pergunta ndo deve ser apenas “qual direito de Pl existe
aqui?”’, mas também:

Esse ativo gera valor para o negécio? Pode ser copiado
ou utilizado por terceiros? Precisa permanecer confiden-
cial? Vale o custo de prote¢cdo e manuten¢ao?

Essas respostas ajudam a definir prioridades.
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DESENHO
INDUSTRIAL

MARCA

16.3. Timing das agoes

« Marca — avaliar disponibilidade e estra-
tégia de depdsito antes de grandes investi-
mentos em langamento e comunicagao.

» Desenho Industrial — avaliar o depésito an-
tes da divulgagao ou do langamento do design.
- Patente — avaliar o depdsito antes de pu-
blicacao, feira, demonstracdo ou apresenta-
¢ao sem confidencialidade.

PATENTE BIODIVERSIDADE

- Biodiversidade — quando o projeto en-
volver patriménio genético brasileiro ou co-
nhecimento tradicional associado, avaliar
as obrigac¢des aplicaveis e seu momento de
cumprimento em paralelo a estratégia de PI.
« Contratos — preferencialmente definir titu-
laridade, confidencialidade e regras de uso
antes de a criagao ou colaboragao comecar.

16.4. Custo e manutenc¢ao dos ativos

Um portfélio de Propriedade Intelectual
também exige gestao de recursos.

Registros, pedidos, prorrogacgdes, retribui-
¢oes, anuidades, monitoramento e protecao
internacional podem gerar custos ao longo
do tempo. Por isso, registrar tudo sem crité-
rio pode ser tao ineficiente quanto deixar ati-
VvOs importantes sem protegao.

A empresa deve revisar periodicamente seu
portfélio e tomar decisdées como:

IMPORTANTE

- manter;

- ampliar a protecgao;

- renovar;

- abandonar;

- licenciar;

- transferir;

- ou deixar de investir em determinado ativo.

Essa revisao ajuda a evitar situagdes em que a
empresa mantém registros de linhas desconti-
nuadas, mas deixa de avaliar novos langamen-
tos ou ativos relevantes para o negécio atual.

A pergunta nao é apenas “podemos proteger?”, mas também:

“Vale a pena proteger, manter e investir neste ativo?”

A resposta depende de fatores como relevancia comercial, risco de cé-
pia, duragao esperada do produto, mercados de interesse, possibilidade
de licenciamento e custos envolvidos.

A
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16.5. Governanca: quem decide e quando?

Uma estratégia de Propriedade Intelectual
funciona melhor quando faz parte do fluxo
normal de decisdes da empresa.

N3o & necessario que toda organizagao te-
nha uma estrutura complexa ou uma grande
equipe dedicada exclusivamente ao tema.
O importante é que existam responsabili-
dades, momentos de checagem e procedi-
mentos minimos.

Algumas praticas podem ajudar:

- definir um responsavel ou area de referén-
cia para assuntos de PI;

- estabelecer pontos de checagem no desen-
volvimento de produtos, marcas, tecnologias
e campanhas;

-avaliar a disponibilidade de novas marcas antes
de investimentos relevantes em comunicac¢ao;

- analisar a estratégia de protecao de designs e

tecnologias antes da divulgagao ou producao;
- utilizar cldusulas-padrdao de Propriedade
Intelectual, titularidade e confidencialidade
nos contratos com terceiros;

- criar procedimentos para aprovagao de
conteudo, uso de imagem, tecnologia e ma-
teriais de terceiros;

- manter registros organizados de criagdes, con-
tratos, pedidos, registros e decisdes relevantes;
- promover treinamentos periédicos para as are-
as que criam, contratam, inovam e comunicam.

Muitos riscos surgem de decisoes rotineiras
tomadas sem que o impacto sobre Proprie-
dade Intelectual seja percebido.

Por isso, o objetivo da governanga nao é bu-
rocratizar a inovag¢ao, mas fazer com que
determinadas perguntas sejam feitas antes
que o problema aparecga.

16.6. Propriedade intelectual como bem da empresa

Ativos de Propriedade Intelectual organizados,
com titularidade definida e documentacao
adequada, integram o patrimonio da empresa
e podem assumir papel relevante em proces-
sos de due diligence, capta¢ao de investimen-
tos, operagoes societdrias, financiamentos, li-
cenciamentos e negociagdes comerciais.

O inverso também é verdadeiro. Em uma
aquisi¢cao ou investimento, problemas como
marcas registradas em nome de terceiros,
contratos que nao definem adequadamente
a titularidade das criagdes, tecnologias sem
documentacao ou ativos relevantes sem
protecdo podem gerar insegurancga, exigir
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regularizacdes e até impactar a avaliagcao
econdmica do negdcio.

Por isso, a gestao de Propriedade Intelectual
nao deve acontecer apenas quando surge um
conflito ou quando a empresa pretende regis-
trar um novo ativo. Ela deve acompanhar a evo-
lucao dos produtos, das tecnologias, das parce-
rias e dos mercados em que a empresa atua.

Proteger é importante. Mas identificar, or-
ganizar, documentar, manter e revisar os
ativos ao longo do tempo é o que permite
transformar a Propriedade Intelectual em
patrimonio efetivamente gerenciavel.
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16.7. Revisao anual de Propriedade Intelectual — roteiro minimo

Uma revisao periédica ajuda a identificar ativos que ainda precisam de protecao,
registros que perderam relevancia, problemas de titularidade e novas necessidades
decorrentes da evolugao do negdcio.

BN MARCAS E PORTFOLIO

[JTodas as marcas em uso estao registradas ou com pedidos em andamento?

[0 Os produtos, servicos, classes e especificagdes protegidos continuam
compativeis com a atuag¢ao atual da empresa?

O Existem novas marcas, linhas, nomes de produtos ou servigos que precisam
ser avaliados?

[ Ha registros relacionados a marcas ou linhas descontinuadas que podem
deixar de ser renovados?

[ A protecéo internacional continua compativel com os mercados atuais e planejados?

I TITULARIDADE
O Todos os registros e pedidos estdo em nome da pessoa ou empresa correta?
O Existem marcas, dominios, perfis, softwares, designs ou outros ativos em nome
de sécios, empregados, agéncias, fornecedores ou terceiros?
O A cadeia de titularidade dos ativos mais relevantes estd adequadamente
documentada?

I INOVACAO E TECNOLOGIA
O Os novos produtos e desenvolvimentos do periodo tiveram avaliacao
prévia de Propriedade Intelectual?
[0 Novas tecnologias, processos ou solucdes técnicas foram avaliados quanto
a possibilidade de patente, Modelo de Utilidade ou segredo de negécio?
O Foram realizadas buscas de anterioridades quando pertinentes?

O A estratégia de protecéo foi definida antes de divulgacées relevantes?

I DESIGN E CRIACOES
O Novas embalagens, produtos ou configuragdes visuais foram avaliados
quanto a protecao por Desenho Industrial?
O Fotografias, videos, campanhas, programas de computador e demais criagdes re-
levantes possuem titularidade e direitos de uso adequadamente documentados?

A
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I CONTRATOS E TERCEIROS
[0 Os contratos com agéncias, fornecedores, laboratérios, designers, desenvolve-
dores e demais parceiros tratam adequadamente da titularidade das criagcdes?
[0 Os contratos definem escopo de uso, confidencialidade, exclusividade, canais
autorizados e responsabilidades, quando aplicaveis?
O Ha& contratos antigos que precisam ser atualizados em razao de novos usos,

mercados, tecnologias ou canais?

I SEGREDOS DE NEGOCIO E KNOW-HOW
O As informacgdes confidenciais relevantes estao identificadas?
[0 O acesso esta limitado as pessoas que realmente precisam conhecer
essas informacgdes?
O Existem clausulas e acordos de confidencialidade adequados?
O As medidas internas de protecao continuam funcionando?

I BIODIVERSIDADE, QUANDO APLICAVEL
O Novos projetos envolveram Patrimoénio Genético brasileiro ou Conhecimento
Tradicional Associado?
[ As obrigagdes aplicaveis foram avaliadas durante o desenvolvimento do projeto?
O A documentacio, a rastreabilidade e os contratos relacionados estio organizados?

I MONITORAMENTO E DEFESA
O As marcas e demais ativos relevantes estdo sendo monitorados?
O A empresa acompanha pedidos de terceiros que possam gerar conflito?
[ Existem rotinas para monitorar marketplaces, redes sociais, dominios
e outros canais relevantes?

O Ha um procedimento interno para reportar e avaliar possiveis infragcdes?

I GESTAO DO PORTFOLIO
O Existem registros ou pedidos que ndo fazem mais sentido para o negécio?
[0 Ha ativos relevantes ainda sem protecdo, documentacao ou titularidade
adequadamente definida?
[ As decisdes de manter, ampliar, abandonar, licenciar ou explorar ativos
estao sendo registradas?

= =)
@-)-) ->_ﬂ > ,"Q _—G

IDENTIFIQUE  ORGANIZE PROTEJA CONTRATE MONITORE REVISE

A
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Fechamento da Parte Il

Uma estratégia de Propriedade Intelectual nao precisa
comecar com uma estrutura complexa. O essencial é cri-
ar uma rotina capaz de identificar os ativos relevantes,
definir responsabilidades, tomar decisdes de protecao
no momento adequado e revisar periodicamente se essa
estratégia continua acompanhando o negécio.

A partir daqui, veremos como esse raciocinio se aplica a
um setor em que tecnologia, formulacao, biodiversidade,
design, marcas e comunicagao frequentemente apare-
cem dentro de um mesmo produto: o setor da beleza.
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Propriedade Intelectual no Setor da Beleza

A partir daqui o foco muda. O setor da bele-
za combina pesquisa, tecnologia, criatividade,
design, comunicacgao e relacionamento com o
consumidor. Por trds de um uUnico produto po-
dem existir diferentes criagdes e conhecimentos
que geram valor para a empresa — € que po-
dem exigir diferentes estratégias de protecao.

Este Caderno apresenta situagdes proéprias
do setor da beleza e mostra, de forma prati-

ca, onde a Propriedade Intelectual aparece
ao longo do desenvolvimento, langamento e
exploragcao de um produto.

Capitulo 17 — A Propriedade Intelectual no

Produto de Beleza
COLOCANDO EM PRATICA

Imagine um sérum facial hipotético, com
féormula prépria, frasco de formato diferen-
ciado, aplicador desenvolvido para dosagem
controlada e campanha digital.

MARCA-»nomedaempresa,dalinha,doprodu-
toe,quandodistintivos,nomesdetecnologias.

CLASSES DE MARCA » podem ser relevantes,
conforme o caso, classes relacionadas a cos-
méticos e perfumaria, comércio/varejo, ser-
vicos de beleza, software ou outros servicos
associados. [REVISAO JURIDICA — confirmar
classificacao e especificagcao vigentes a épo-
ca do depésito.]

PATENTE/MU - nova composicdo, proces-
so de fabricacdo, mecanismo de aplicagcao
ou dosagem podem ser candidatos a ava-
liacdo, se atendidos os requisitos legais.

DESENHO INDUSTRIAL » frasco, tampa, apli-
cador, estojo ou configuragao ornamental.
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SEGREDO/KNOW-HOW - proporcdes, para-
metros de processo, resultados de testes e
conhecimento de fabricacao.

BIODIVERSIDADE - verificar origem de in-
gredientes, eventual PG/CTA, rastreabilida-
de, SisGen e reparticao de beneficios, quan-
do aplicaveis.

DIREITO AUTORAL/IMAGEM - fotografias, vi-
deos, ilustracoes, trilha, campanha e pessoas
retratadas.

CONTRATOS - definir titularidade, confiden-
cialidade e direitos de uso com laboratédrios, fa-
bricantes, designers, agéncias e influenciadores.

Inovagao no setor da beleza ndo acontece
apenas quando surge uma nova férmula.

Quando pensamos em Propriedade Intelec-
tual aplicada ao setor da beleza, nao esta-
mos falando apenas do nome estampado na
embalagem. Um uUnico produto pode reunir
diversos ativos de Pl ao mesmo tempo.

A
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Elemento / ativo Possivel forma de protecao

Nome da empresa Marca e nome empresarial

Nome do produto Marca

Nome de linha, colecao ou Marca

submarca

Logotipo e identidade visual Marca e Direito Autoral; o conjunto visual também

pode ser relevante sob a perspectiva de trade dress,
conforme o caso

Formulacao Patente ou segredo de negdécio, conforme o caso

Tecnologia ou combinacao Patente, quando atendidos os requisitos legais

tecnoldégica

Processo de fabricacao Patente, segredo de negdécio ou know-how

Fragrancia Segredo de negdcio, contratos e outras estratégias
aplicaveis

Frasco, embalagem ou outro Desenho Industrial

elemento ornamental

Embalagem funcional, Patente ou Modelo de Utilidade, conforme o caso
mecanismo de aplicacgao,
dosagem ou refil

Formato distintivo do produto Desenho Industrial e, em determinadas situacgoes,
ou da embalagem marca tridimensional

Fotografias, videos, ilustragdes Direito Autoral
e outros conteudos

Campanhas publicitarias Direito Autoral, marcas, direitos de personalidade e
contratos

Conteudo produzido por Direito Autoral, direitos de imagem, nome e voz

influenciadores e contratos

Software Protecao como programa de computador e contratos

Base de dados Direitos aplicaveis, contratos e confidencialidade,

conforme o caso

Resultados de testes Segredo de negdcio, confidencialidade e contratos

Métodos, parametros e Segredo de negdcio e know-how
conhecimentos internos

Um Unico produto pode reunir diferentes ativos de Propriedade Intelectual ao
mesmo tempo. Por isso, a pergunta nao deve ser apenas: “Este produto pode
_‘ ser protegido?” Mas: “O que existe dentro desse produto que gera valor para o >—
negécio e como cada elemento pode ser protegido?” A forma de protecdo de-
pendera das caracteristicas de cada ativo e da estratégia adotada pela empresa.

A
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Capitulo 18 — Da Formulacao ao Mercado:
Quando Pensar em PI?

COLOCANDO EM PRATICA

P&D -» anterioridades, confidencialidade, biodiversidade e registros de desenvolvimento.

FORMULA/TECNOLOGIA » patente x segredo; inventores; titularidade.

MARCA - busca, classes e especificacao; estratégia internacional.
EMBALAGEM - DI, patente/MU e elementos distintivos.
PRODUCAO - contratos, conhecimento preexistente e confidencialidade.
COMUNICACAO - Direitos Autorais, imagem, influenciadores e licencas.
POS-LANCAMENTO » monitoramento, manutencao dos registros e revisdo do portfélio.

A Propriedade
Intelectual deve
acompanhar o
desenvolvimento
do produto desde
o inicio.

Esperar o lanca-
mento para pensar
em protecao pode
significar perder
oportunidades,
assumir riscos ou
ter que refazer de-
cisdes ja tomadas.

(1)

PESQUISA &
DESENVOLVIMENTO

E o momento de

identificar o que esta sendo
criado e o que ja existe

no mercado.

Antes de avancar:

pesquise tecnologias e
direitos de terceiros;

° avalie o que deve
permanecer confidencial;

@ identifique possiveis
invencdes;

° verifique se ha questdes
relacionadas a
biodiversidade.

PRODUGAO &
PARCERIAS

Fabricantes,

laboratorios, fornecedores e
outros parceiros podem ter
acesso a informagoes
estratégicas ou participar

da criagdo.

Antes de compartilhar:
@ defina a titularidade;
° estabeleca confidencialidade;

@ trate da exclusividade,
quando aplicavel;

@ determine o que cada parte
poderé utilizar.

FORMULA &
TECNOLOGIA

A medida que o

produto evolui, podem surgir

formulacGes, processos e

solugdes técnicas relevantes.

Antes de divulgar:

@ avalie a possibilidade
de patente;

@ decida o que deve
permanecer em segredo;

@ registre adequadamente
0s desenvolvimentos
internos;

@ defina quem participou
da criacao.

©

COMUNICAGAO &
LANCAMENTO

Campanhas também
envolvem ativos de Pl e
direitos de terceiros.

Antes de publicar:

o verifique fotografias, videos,
musicas e demais
contetdos;

@ obtenha autorizagtes
de imagem;

revise contratos com
influenciadores;

@ confirme se eventuais
inovagoes ja podem ser

A
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MARCA &
EMBALAGEM

Antes de aprovar

nomes, identidade visual e
embalagens, € importante
verificar se existem direitos
anteriores e quais ativos
podem ser protegidos.

Antes de investir
no lancamento:

@ pesquise a marca;
° avalie as classes necessarias;
@ verifique a embalagem;

@ considere direitos de
terceiros.

(6)

POS-LANCAMENTO

O produto chegou ao mercado,
mas a gestao de Pl continua.

Depois de lancar:

monitore marcas e
concorrentes;

@ mantenha registros e
renovagoes em dia;

@ acompanhe possiveis
infragdes;

@ revise o portfolio conforme
0 negacio evolui.



Capitulo 19 — Férmulas, Ingredientes e
Tecnologia: Proteger ou Manter em Segredo?

COLOCANDO EM PRATICA

PATENTE -» nova composi¢ao cosmética,
processo de obtengdo, combinagcao com
efeito técnico demonstravel, tecnologia de
aplicacao ou sistema funcional incorporado
ao produto, se atendidos os requisitos legais.

MODELO DE UTILIDADE » melhoria funcio-
nal em objeto de uso pratico, como deter-
minado aplicador ou componente, quando
preenchidos os requisitos.

SEGREDO DE NEGOCIO - proporc¢des, para-
metros de fabricacao, sequéncia de etapas,
condi¢cdes de processamento, resultados in-
ternos e critérios técnicos nao divulgados.

BIODIVERSIDADE - se a formulagao envol-
ver biodiversidade brasileira, a estratégia de
patente/segredo deve caminhar em paralelo
a analise de PG, CTA, SisGen e eventual re-
particao de beneficios.

Uma das decisdes mais importantes para
empresas do setor da beleza é definir como
proteger o conhecimento técnico desenvol-
vido internamente ou em parceria.

Nem toda formulacao sera patenteavel. Da
mesma forma, nem toda inovacao precisa
necessariamente ser patenteada.

Em determinadas situagdes, a melhor estratégia
pode ser manter uma informacgao em segredo.

PONTO DE ATENCAO:

A estratégia deve ser defi-

PATENTE: pode ser considerada quando
existe uma solucao técnica que atende aos
requisitos legais de protecao.

Ela pode ser relevante para:

- novas composicoes;

- formulacgodes;

- processos;

- tecnologias de aplicacao;

- solucgdes técnicas incorporadas a produtos
ou embalagens.

Em troca da protec¢ao temporaria, a tecnologia é
divulgada por meio do documento de patente.

SEGREDO DE NEGOCIO: manter determina-
das informacdes confidenciais.

Podem ser mantidos em segredo, por exemplo:
- formulacgodes;

- proporgoes;

- parametros de processo;

- métodos internos;

- resultados de testes;

- informacdes técnicas e comerciais;

- conhecimento sobre fabricagao.

Para que essa estratégia funcione, o sigilo
precisa ser realmente administrado.

Isso pode envolver:

- acesso restrito;

- classificagcao de informacgdes;

. clausulas de confidencialidade;

- contratos com empregados e fornecedores;
- procedimentos internos de seguranca.

= PATENTE
@

Depende da manutencao da

nida antes da divulgacao.
Apresentacdes, feiras,
publicagdes, redes sociais
ou compartilhamentos
sem confidencialidade
podem impactar determi-
nadas possibilidades de
protecao.

A

Exige requisitos legais;

Torna a tecnologia conhecida;

Concede protecao por prazo
determinado;

Permite impedir determinadas
exploragdes por terceiros nos
limites da patente.

confidencialidade;

Néao exige divulgagao publica;

Pode ser mantido enquanto a
informagédo permanecer secreta;

Nao impede que um terceiro
desenvolva a mesma solucéo de
forma independente.
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Capitulo 20 — Biodiversidade Brasileira na

Industria da Beleza

COLOCANDO EM PRATICA

Imagine um produto hipotético desenvolvi-
do com ingrediente proveniente da biodiver-
sidade brasileira.

ANTES DA PESQUISA - identificar espécie,
origem, fornecedor e documentacao de ras-
treabilidade.

DURANTE O DESENVOLVIMENTO - ava-
liar se ha pesquisa ou desenvolvimen-
to tecnoldégico sobre PG e se existe CTA.
Pl » verificar se a inovagao pode ser candi-
data a patente ou se determinadas informa-
¢codes devem permanecer em segredo.

CADEIA » definir nos contratos quem reali-
Zou 0O acesso, quais informagdes devem ser
compartilhadas e quais responsabilidades
cabem a cada participante.

EXPLORACAO ECONOMICA - avaliar obriga-
¢oes no SisGen e eventual reparticao de be-
neficios, conforme o caso.

COMUNICACAO > conferir se referéncias
ao ingrediente, bioma ou conhecimento
tradicional sao juridicamente adequadas.

A biodiversidade brasileira possui grande re-
levancia para o desenvolvimento de ingre-
dientes, formulag¢des e tecnologias utilizadas
pelo setor da beleza.

Neste capitulo, o foco nao é repetir as regras
gerais sobre Patrimoénio Genético, Conheci-
mento Tradicional Associado, SisGen e re-
particao de beneficios ja apresentadas ante-
riormente. A pergunta aqui é outra: onde a
biodiversidade brasileira aparece, na prati-
ca, dentro do desenvolvimento e da comer-
cializacao de um produto de beleza?

20.1. Onde a biodiversidade pode aparecer em um produto de beleza?

Ela pode estar presente, por exemplo,
em projetos envolvendo:

- extratos vegetais;

- bleos;

- manteigas;

- ceras;

- espécies nativas;

- microrganismos;

- substancias produzidas por
organismos;

- pesquisa sobre propriedades

Ig,&i

de materiais biolégicos; NA PRATICA

- desenvolvimento de ingredientes

ou formulagodes;

- conhecimentos tradicionais
relacionados a propriedades ou usos
de determinado patrimdnio genético.

Um ingrediente da biodiversidade pode entrar
em diferentes momentos da cadeia:

MATERIA-PRIMA > PESQUISA »
FORMULAGAO » PRODUTO s COMUNICACAO

E cada uma dessas etapas pode gerar pergun-
tas diferentes.

il
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20.2. Nao basta olhar a lista de ingredientes

A presenca de um ingrediente da biodiver-
sidade em uma férmula € um sinal de aten-
¢ao, mas a analise ndao termina ai.

E importante entender o que a empresa fez
com aquele ingrediente.

- Ela simplesmente adquiriu uma matéria-
-prima pronta?

- Realizou testes sobre suas propriedades?

- Desenvolveu uma nova formulagao a partir dela?
- Recebeu informacdes sobre seus usos tra-
dicionais?

- O ingrediente desempenha papel relevante
no produto acabado?

- Sua origem é utilizada como elemento de
comunicagao?

- Essas respostas ajudam a identificar quais
obrigacdes precisam ser avaliadas.

DE ONDE
VEM O INGREDIENTE?

2

O QUE FOI FEITO
COMELE?

2

HOUVE
PESQUISA OU
DESENVOLVIMENTO?

2

HA CTA ENVOLVIDO?

2

QUAL E O PAPEL DO
INGREDIENTE NO PRODUTO?

2

COMO ELE E
COMUNICADO AO
CONSUMIDOR?

20.3. Quando a biodiversidade entra no desenvolvimento da formulacao

Imagine que uma empresa adquira determi-
nado ingrediente proveniente da biodiversida-
de brasileira e passe a realizar pesquisas para
compreender suas propriedades, testar dife-
rentes concentragdes e desenvolver uma nova
formulagao cosmética.

Nesse cenario, a analise nao deve se limitar a
escolha entre patente ou segredo de negécio.
Também serd necessario verificar se as ativi-
dades realizadas caracterizam acesso ao Patri-
monio Genético e quais obrigagdes relaciona-
das a biodiversidade devem ser observadas.

20.4. Atencao ao Conhecimento Tradicional Associado

af

%
>

O setor da beleza frequentemente trabalha
com atributos, propriedades e histérias asso-
ciadas a ingredientes naturais.

A

Por isso, é importante identificar de onde veio
o conhecimento utilizado no desenvolvi-
mento do produto.

Se determinada propriedade ou uso de um in-
grediente foi conhecido a partir de informacgao
ou pratica de povos indigenas, comunidades
tradicionais ou agricultores tradicionais, deve
ser avaliada a existéncia de Conhecimento
Tradicional Associado e as obrigag¢des corres-
pondentes.

A empresa também deve ter cuidado para nao
tratar conhecimentos tradicionais como sim-
ples elementos de inspiragao, storytelling ou
comunicagao comercial sem antes compre-
ender sua origem e as condi¢des de utilizagao.
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20.5. E quando o ingrediente aparece no marketing?

A biodiversidade também pode ganhar rele-
vancia na forma como o produto é apresen-
tado ao consumidor.

Imagine um produto cuja campanha desta-
gue intensamente a origem de determinado
ingrediente, o bioma ao qual ele esta asso-
ciado ou atributos decorrentes daquela bio-
diversidade.

Nesse caso, a analise juridica nao deve ficar
restrita a formulagdo. A maneira como o in-
grediente é utilizado na embalagem, publi-
cidade, nome de linha e demais comunica-

i

¢oes também podem ser relevante para a
avaliagao das obrigacdes aplicaveis.

Exemplo hipotético: Uma empresalancaum
produto contendo um ingrediente prove-
niente da biodiversidade brasileira e destaca
na embalagem e na campanha sua origem
e atributos associados a determinado bioma.

Além de verificar se houve acesso no desen-
volvimento, serd necessario avaliar o papel
desse ingrediente na exploragao econémica
€ na comunicag¢do do produto, conforme as
regras aplicaveis.

%

Capitulo 21 — Marcas, Portfélio e Arquitetura
de Produtos e Linhas Cosméticas

COLOCANDO EM PRATICA

MARCADAEMPRESA - protecaoinstitucional.
MARCA DA LINHA/SUBMARCA - avaliar rele-
vancia comercial e duragao.

NOME DO PRODUTO - avaliar fungao distintiva.

NOME DE TECNOLOGIA -» avaliar se funciona
como sinal distintivo ou apenas descri¢ao.

CLASSES POTENCIALMENTE RELEVANTES
» dependendo dos produtos e servigos ofe-
recidos pela empresa, podem ser relevantes,
por exemplo: cosméticos e produtos de per-
fumaria (Classe 3); servicos de comércio/
varejo (Classe 35); servicos de beleza (Clas-
se 44); educacao e treinamento (Classe 41);
software e aplicativos baixaveis (Classe 42),
além de outras classes relacionadas aos pro-
dutos, tecnologias e servigcos efetivamente
oferecidos.
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Empresas do setor da beleza costumam tra-
balhar com muitos nomes ao mesmo tempo.

Pode existir:
« MARCA DA EMPRESA
« MARCA DA LINHA
« SUBMARCA
« NOME DO PRODUTO
« VARIACAO / EDICAO

Isso gera uma pergunta importante:
PRECISO REGISTRAR TODOS OS NOMES?

Nao necessariamente.

A estratégia deve considerar quais sinais pos-
suem func¢ao distintiva e relevancia comer-
cial para o negécio.
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Antes de decidir, vale perguntar:
- esse nome sera utilizado por quanto tempo?
- ele identifica uma linha estratégica?

- havera investimento relevante em co-
municagcao?

- 0 nome sera utilizado em diferentes produtos?
- ha planos de expansao internacional?
- a empresa pretende licencia-lo?

. 0 consumidor reconhecera esse nome
como uma marca?

PONTO DE ATENGCAO

Um portfélio também precisa ser gerenciado

Registrar marcas sem estratégia pode gerar
custos e um portfélio dificil de administrar.

Por isso, é importante revisar periodi-
camente:

- quais marcas continuam em uso;

- quais precisam ser renovadas;

- quais precisam de protecao em novas classes;
- quais serao utilizadas em outros paises;

- quais deixaram de ser relevantes.

o langamento constante de produtos e cole¢des ndo significa que todos
0s homes devam receber a mesma estratégia de protecao.

Capitulo 22 — Quando a Embalagem

Também é um Ativo

COLOCANDO EM PRATICA

DESENHO INDUSTRIAL - avaliar a aparéncia
ornamental do frasco, tampa, aplicador ou
conjunto.

PATENTE/MU - avaliar mecanismo de dosa-
gem, abertura, refil ou outra solugao técnica/
funcional, conforme os requisitos legais.

MARCA - se a forma ou outro elemento fun-
cionar como sinal distintivo, avaliar protecao
marcaria quando cabivel.

TRADE DRESS -» considerar o conjunto visu-
al, especialmente quando a apresentacao
global identificar origem empresarial.

CONTRATOS - definir titularidade quando o

design ou mecanismo tiver sido desenvolvi-
do por fornecedor externo.

A

No setor da beleza, a embalagem pode ser
muito mais do que um recipiente.

Frascos, tampas, aplicadores, estojos, refis e ou-
tros elementos podem contribuir para a experi-
éncia de uso, diferenciar o produto no mercado
e gerar ativos de Propriedade Intelectual.

Para identificar possiveis formas de prote-
¢ao, trés perguntas ajudam:

<°>0
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COMO ELA PARECE?

Quando o diferencial esta na aparéncia orna-
mental, pode ser cabivel avaliar o registro de
Desenho Industrial. O INPI define o DI a par-
tir da configuracao externa nova e original
aplicavel a um produto.

COMO ELA FUNCIONA?

Quando o diferencial esta em uma solucao
técnica ou funcional, pode ser necessario
avaliar patente de invencao ou Modelo de
Utilidade, conforme o caso.

Exemplos:

- hovo mecanismo de abertura;

- sistema de aplicacgao;

- solucao de dosagem;

- mecanismo de refil;

- melhoria funcional de determinado componente.

ELA AJUDA A IDENTIFICAR A ORIGEM DO
PRODUTO?

Em determinadas situag¢des, formatos dis-
tintivos podem também ser relevantes sob
a perspectiva marcaria ou do conjunto visual
do produto.

PONTO DE ATENGCAO

Tendéncias fazem parte do setor,
Mmas a aproximacgao excessiva com
o produto ou a identidade visual de
um concorrente pode gerar confli-
tos. Inspirar-se nao significa copiar.

Capitulo 23 — Quem é Dono do Qué? Pl nas

Relacdes com Terceiros

COLOCANDO EM PRATICA

QUEM CRIOU? » identificar contribui¢cdes de
cada parte.

O QUE JA EXISTIA? » separar conhecimento
preexistente (background IP).

QUEM SERA TITULAR? » férmula, tecnologia,
design, software, marca e materiais autorais.

QUEM PODERA USAR? - definir escopo, ter-
ritério, finalidade e exclusividade, quando
aplicavel.

PODE USAR PARA TERCEIROS? -» estabele-
cer limites.

O QUE E CONFIDENCIAL? » especificar infor-
macdes e controles.

E AS MELHORIAS? » definir titularidade e di-
reitos sobre aperfeicoamentos futuros.

E AO FINAL DO CONTRATO? » prever devo-
lucdo de arquivos, estoque, materiais e con-
tinuidade de uso.
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No setor da beleza, € comum que o desen-
volvimento de um produto envolva diferen-
tes empresas e profissionais: fabricantes
terceirizados, laboratérios, fornecedores de
ingredientes e embalagens, agéncias, de-
signers, consultores, universidades e outros
parceiros.

Quando varias partes participam da criagao,
uma pergunta se torna essencial: quem sera
o titular do que foi desenvolvido?

Essa defini¢cao nao deve ficar para depois do
lancamento. Os contratos devem estabele-
cer, de forma clara, quais ativos pertencem
a cada parte, como poderao ser utilizados e
quais informacdes deverao permanecer con-
fidenciais.
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O que deve ser observado?

Titularidade das criagdes: quem sera titular
da férmula, tecnologia, embalagem, design,
marca ou outro ativo desenvolvido no projeto?

Conhecimento pré-existente: o parceiro ja
possuia determinada férmula, tecnologia ou

know-how antes do projeto? E importante
separar aquilo que ja pertencia a cada parte
daquilo que foi desenvolvido em conjunto.

Desenvolvimento conjunto: se duas ou mais
empresas contribuirem para uma criagao, o
contrato deve estabelecer quem podera pro-
tegé-la, utiliza-la, licencia-la ou explora-la co-
mercialmente.

PONTO DE ATENGAO

Confidencialidade: féormulas, testes, espe-
cificagcdes, processos, estratégias de lanca-
mento e outras informagdes sensiveis de-
vem ter regras claras de acesso e divulgacao.

Uso por terceiros: o fornecedor podera utili-
zar a mesma solugao, féormula, embalagem
ou tecnologia para outros clientes? Existem
limites ou exclusividade?

Melhorias futuras: se o fornecedor aperfei-
¢coar posteriormente uma tecnologia desen-
volvida durante o projeto, quem tera direito
sobre essa melhoria?

Pagar pelo desenvolvimento de uma criagdo nao significa, necessariamen-
te, ser titular de todos os direitos sobre ela. A titularidade e as condigdes de
uso devem ser avaliadas e formalizadas adequadamente.

v/

Antes de contratar
um parceiro

—
DOCUMENTE

PROTEJA

® -
| oeFina__g

e . :—.I = }.{ - - a = =
Quem cria? Quem sera Quem podera Pode usar para O que deve O que acontece

o titular? usar? terceiros? permanecer ao final da

confidencial? parceria?

A
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Capitulo 24 — Comunicacao, Influenciadores

e Conteudo Digital

COLOCANDO EM PRATICA

DIREITO AUTORAL - verificar fotografia, vi-
deo, texto, ilustracdo, musica e pecas graficas.

IMAGEM/NOME/VOZ » conferir autorizacdes
das pessoas retratadas ou participantes.

INFLUENCIADORES - definir entregas, iden-
tificacao publicitaria, reutilizagao, impulsio-
namento, prazo, territério e exclusividade.

MUSICA - verificar quais direitos/licencas
sao necessarios para o uso especifico.

MARCA - conferir uso correto das marcas
préprias e de terceiros.

CONTEUDO DO CONSUMIDOR - ndo presu-
mir autorizacao ampla apenas porque houve
marcacao, hashtag ou publicagao publica.

CRIANCAS E ADOLESCENTES - aplicar revi-
sao juridica especifica quando houver parti-
cipacao ou direcionamento a esse publico.

A comunicagao de um produto também en-
volve Propriedade Intelectual.

Fotografias, videos, musicas, ilustragdes, tex-
tos, campanhas e conteudos produzidos por
influenciadores podem envolver diferentes
direitos e autorizacgdes.

Antes de utilizar um conteudo, algumas per-
guntas sao essenciais.

QUEM CRIOU?

O fato de uma empresa ter contratado uma
agéncia, fotégrafo, designer ou produtor nao
significa, por si s6, que todos os direitos so-
bre o conteudo foram transferidos.

E importante verificar o que foi contratado e
quais utilizagdes foram autorizadas.

QUEM APARECE?

O uso de imagem, nome e voz de modelos,
consumidores, empregados, influenciadores
ou outras pessoas deve observar as autoriza-
¢oes e regras aplicaveis.

ONDE O CONTEUDO SERA UTILIZADO?
Um conteudo criado para uma publicagao
em rede social podera ser utilizado:
- no site?
- em midia paga?
-em embalagem?
- em ponto de venda?
- em outros paises?
- por quanto tempo?
Esses limites devem estar claros.

E OS INFLUENCIADORES?

Além das questbes de titularidade e ima-
gem, conteudos publicitarios produzidos por
influenciadores devem observar as regras de
transparéncia e identificacdo da natureza
comercial. O CONAR mantém orientagcoes
especificas sobre marketing e publicidade
por influenciadores digitais, que devem ser
consultadas na versao vigente no momento
da campanha.

4
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Criangas e adolescentes

Quando campanhas ou conteludos envolvem crian-
¢as e adolescentes, devem ser considerados cuida-
dos adicionais relacionados a imagem, privacidade,
publicidade e ambiente digital. Devem ser conside-
radas também as regras do Estatuto Digital da Crian-
¢a e do Adolescente e sua regulamentacao aplicavel.
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Quem cria no setor da beleza?
Vale mapear quem cria para a empresa. A per-
gunta é sempre a mesma: 0 que essa pessoa
criou, e onde esta escrito que é da empresa?

- agéncia de publicidade ou design — nome,
rétulo, identidade visual, campanha;

- fotégrafo e videomaker — imagem de pro-
duto, e-commerce, conteuddo de campanha;

« quimico, formulador ou laboratério terceirizado
— formulagao, processo, dados de estabilidade;

- fornecedor de embalagem — frasco, tam-
pa, aplicador, que podem ser objeto de dese-
nho industrial;

« influenciador ou criador de conteudo —
material que a empresa quer reaproveitar
em midia paga e em embalagem;

« equipes internas de P&D e marketing —
onde a regra legal ajuda, mas o registro do
que foi criado costuma faltar.

Capitulo 25 — Check-up de PI: Seu Produto
Esta Pronto para o Mercado?

NAO EM OK PARA

AVALIADO  ANALISE LANGAMENTO
01. MARCA

OoOoooao
OOoooo
OOoooo

Pesquisamos marcas anteriores?
Definimos quem sera o titular?
Escolhemos as classes corretas?
Avaliamos nomes de produtos e linhas?

Pensamos nos mercados internacionais?

> PROTEGER: Marca

02. FORMULA & TECNOLOGIA
Existe uma solug¢ao nova ou inovadora?

OOoooo
OOoooo
OOoooo

Avaliamos a possibilidade de patente?
Ha informacgdes que devem permanecer confidenciais?
A protecao foi analisada antes da divulgacao?

Ha patrimoénio genético ou CTA envolvido?

» PROTEGER: Patente | Segredo | Know-how

03. EMBALAGEM

A embalagem possui aparéncia diferenciada?

OOoooo
OOoooo
OOoooo

Avaliamos o Desenho Industrial?

Existe algum mecanismo ou solugao técnica?
O formato é distintivo?

Verificamos direitos de terceiros?

» PROTEGER: DI | Marca 3D | Patente/MU

A
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NAO EM OK PARA
AVALIADO ANALISE LANGCAMENTO

| 04.COMUNICAGAO
O O [ Podemos utilizar todas as fotos, videos e ilustragdes?
O 0O O Temos autorizacdo para uso de imagem e voz?
O 0O 0O Osdireitos sobre conteudos criados por terceiros estao
definidos?
O O 0O oscontratos com influenciadores estao adequados?

» PROTEGER: Direito Autoral | Imagem | Contratos

05. PARCEIROS
Esta definido quem é dono do qué?
Ha clausulas de confidencialidade?
O fornecedor pode usar a criagao para concorrentes?

Desenvolvimentos conjuntos estao regulados?

OOooo
OOooo
OOooo

Melhorias futuras foram consideradas?
»> CUIDAR: Titularidade | Sigilo | Contratos

06. LANCAMENTO

Todos os ativos relevantes foram identificados?

O que precisa de registro ja foi avaliado?

O que deve permanecer confidencial esta protegido?
Todos os direitos de terceiros foram verificados?

Contratos e autorizagcdes estao organizados?

OoO0oOoooo
OoO0oOoooo
OoO0oOoooo

Existe uma estratégia de monitoramento?

Antes do lancamento, faca um check-up de PI.

'3 L
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Anotacoes
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Glossario

ABS — Access and Benefit-Sharing: expressao internacional utilizada para sistemas de
acesso e reparticao de beneficios.

APG — Acesso ao Patrimodnio Genético: pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico realiza-
do sobre patrimdénio genético, nos termos da legislacao aplicavel.

Atividade inventiva: requisito de patenteabilidade relacionado a ndo obviedade da invencao
para um técnico no assunto.

CTA — Conhecimento Tradicional Associado: informacado ou pratica de povos indigenas,
comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais relacionada as propriedades ou usos
do patrimdnio genético, conforme a legislacao aplicavel.

Desenho Industrial (DI): protecao relacionada a configuracdo ornamental de um objeto ou
ao conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto, quando atendidos os re-
quisitos legais.

Estado da técnica: conjunto do que se tornou acessivel ao publico antes da data relevante
para a andlise de uma patente.

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial: autarquia federal responsavel, entre
outras atribuicoes, por registros de marcas, patentes e desenhos industriais no Brasil.

Know-how: “saber fazer”; conhecimento técnico, pratico ou operacional acumulado por
uma pessoa ou organizagao.

Modelo de Utilidade (MU): modalidade de patente aplicavel a objeto de uso pratico, ou parte
dele, que apresente nova forma ou disposicao e resulte em melhoria funcional, observados
0s requisitos legais.

Patente de Invenc¢ao (PI): modalidade de patente destinada a invencdes que atendam aos
requisitos legais de patenteabilidade.

PG — Patrimonio Genético: informacao de origem genética contida em amostras do patri-
monio genético, conforme definicao legal.

Propriedade Intelectual (Pl): conjunto de direitos e mecanismos relacionados a protecdo de
criacdes, inovagdes, sinais distintivos e conhecimentos.

RB — Reparticao de Beneficios: mecanismo previsto na legislacao de biodiversidade para
determinadas situagdes de exploracao econdmica decorrente de acesso.

Segredo de negdcio: informacao empresarial relevante cujo valor esta ligado a confidencia-
lidade e que é protegida por medidas adequadas de sigilo.

SisGen — Sistema Nacional de Gestdo do Patriménio Genético e do Conhecimento Tradicional
Associado

Trade dress (conjunto-imagem): apresentagao global e distintiva de um produto, servico,
estabelecimento ou ambiente de negdcio, analisada em conjunto e a luz das regras aplicaveis.

A
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Sobre esta publicacao

O Guia de Gestao da Propriedade Intelectual foi elabo-
rado como material de orientacao geral e nao substitui a
analise juridica de situacdes concretas. A aplicagao das for-
mas de protecao e das estratégias apresentadas depende
das caracteristicas de cada ativo, projeto e negdcio, bem
como da legislagcao e dos procedimentos vigentes no mo-
mento da analise.

© [2026] [MARINELLO ADVOGADOS].
Todos os direitos reservados.
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