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RESUMO

Gerenciar e compreender as oportunidades que estdo por tras da producdo, protecdo e gestdo
dos ativos de propriedade intelectual (PI), pode ndo s6 representar a geragdo de capacidade
competitiva para a startup, como também influenciar na estratégia de prospecc¢do e geragdo de
receitas. Contudo, ndo restam claro os desafios e as oportunidades que demandam das startups
a necessidade de gestdo dos seus ativos de propriedade intelectual gerados em decorréncia da
sua produgdo tecnoldgica. Assim, a fim de buscar respostas ao objetivo proposto, foi realizada
uma pesquisa de carater exploratorio, de natureza bibliografica e abordagem qualitativa, a partir
de uma analise descritiva dos dados levantados a partir de fontes de dados secundarios,
disponiveis em relatorios e producdo cientifica, técnica e tecnoldgica disponiveis em ambito
nacional e internacional. Como resposta ao questionamento proposto, foi possivel observar,
como oportunidades, a manutengdo do empreendedorismo e inovagdo, a tomada de decisdes
coordenadas, a geragdo de riqueza e aumento da competitividade, a constru¢ao de um ambiente
favoravel ao desenvolvimento de novos ativos intelectuais, gerando um ciclo economicamente
sustentavel, a potencializacdo do desempenho, maior facilidade no enfrentamento de
dificuldades na produgdo de bens e servigos, bem como a manutengdo ou melhoria da posigéo
no mercado. Por outro lado, as dificuldades enfrentadas pelas startups envolvem consolidagéo
no ramo, constancia da atualizagdo tecnologica, , bem como da conformidade do uso e
exploragdo de ativos proprios e de terceiros, a diferenciagdo mercadoldgica, litigios, além da
compreensao do processo de registro, riscos e oportunidades da utilizacdo dos ativos. Por fim,
¢ possivel concluir que a gestdo da PI atua desde a maturagdo da ideia até o uso e a transferéncia
de recursos intelectuais, de forma que qualquer oportunidade ou desafio que surja no processo
de PD&I ou TT de podera ser melhor aproveitado e, posteriormente, gerido se houver uma
gestdo especializada na area de PI da startup.

Palavras-Chave: Startups. Propriedade Intelectual. Gestdo de ativos de Propriedade

Intelectual.



ABSTRACT

Managing and understanding the opportunities behind the production, protection and
management of intellectual property (IP) assets can not only represent the generation of
competitive capacity for the startup, but also influence the prospecting and revenue generation
strategy. It is questioned, however, what challenges the opportunities demand from startups to
manage their intellectual property assets generated as a result of their technological production.
In order to answer this question, an exploratory research was carried out, with a bibliographic
nature and a qualitative approach, based on a descriptive analysis of the data collected from
secondary data sources, available in national and international reports and scientific production.
In response to the proposed questioning, it was possible to observe, as opportunities, the
maintenance of entrepreneurship and innovation, coordinated decision-making, the generation
of wealth and increased competitiveness, the construction of a favorable environment for the
development of new intellectual assets, generating a economically sustainable cycle, the
enhancement of performance, greater ease in facing difficulties in the production of goods and
services, as well as the maintenance or improvement of the position in the market. On the other
hand, the difficulties faced by startups involve consolidation in the field, constant technological
updating, , as well as compliance with the use and exploitation of the own and third parties
assets, market differentiation, litigation, and to understand the registration process, risks and
opportunities for the use of assets. Finally, it is possible to conclude that I[P management works
from the idea maturation to the use and transfer of intellectual resources, so that any opportunity
or challenge that arises in the RD&I or TT process can be better used and, later, managed if
there is specialized management in the startup's IP area.

Keywords: Startups. Intellectual Property. Management of Intellectual Property Assets.
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1. INTRODUCAO

A globalizagdo da economia, o aumento da integragdo entre a industria e prestadores de
servicos ¢ a ascensdo da demanda industrial por trabalhadores altamente qualificados,
acarretaram a substituicdo de trabalhos rotineiros por atividades com maior complexidade.
Esses, dentre outros fatores, impactaram fortemente na aceleragao das mudangas estruturais da

economia mundial (KON, 1999).

Conforme Castells (1999), a transi¢do da denominada sociedade industrial para a
sociedade da informagdo poderia ser vista como uma transferéncia de uma sociedade voltada
predominantemente para consumo de produtos baratos para outro perfil de sociedade, baseada
majoritariamente em informagdes derivadas do avango da industria de telecomunicagdes e
microeletronica. Essa sociedade, informacional, na visdo do autor, se constitui em um novo
paradigma, que usa a tecnologia para aproveitar a informagdo obtida em outros

desenvolvimentos tecnoldgicos, o que levaria a sua terceira caracteristica: a logica de redes.

Esta logica ¢ constituida por um conjunto de relagdes, gerando uma intercomunicacao
com potencial de crescimento exponencial. Além disso, ela € capaz de ser implementada em
todos os tipos de processos e organizacdes, aumentando o numero de conexdes, sem que seja
aumentado o custo da produgdo. Estas conexdes e a implementacdo de uma mesma tecnologia
em mais de uma possibilidade, pode proporcionar a ampliacdo das funcionalidades da
tecnologia criada, a facilitacdo da criacdo de parcerias e 0 aumento dos resultados econdmicos

do titular.

A conexao em redes, caracteristica da sociedade informacional de Castell (1999), ¢
viabilizada pela flexibilidade, ndo apenas da tecnologia, mas especialmente também da
sociedade. Organizacdes e instituicdes, no ambito da sociedade informacional, podem ser
modificadas e reestruturadas, frente a realidade caracterizada por constantes mudangas e fluidez
organizacional. A quinta caracteristica listada ¢ a convergéncia de tecnologias especificas para
um sistema altamente integrado, com redes de informagdes interconectadas, uma sociedade em

rede.

Esse contexto de sociedade em rede vem sendo cada vez mais potencializado em fungdo
de transformacdes disruptivas no campo tecnologico, em particular, devido a chamada

Revolugdo 4.0. O sentido de commodities passou de matéria-prima fisica, palpavel, para um
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produto/ativo ndo industrializado, desforme. Nesta sociedade, a informagdo passa a ser
valorizada como uma commodity e um diferencial do negocio. Conforme Baran e Zhumabaeva
(2018), a inovagao tem sido incorporada nas estratégias de diversos paises e, principalmente,
em modelos de negocio, por ser um elemento relevante para o crescimento ¢ desenvolvimento

de capacidade, competitividade e diferenciacdo no mercado global.

No contexto atual, a inovagdo vem se demonstrando como elemento essencial a
sustentabilidade e competitividlade de diversos empreendimentos (MAGALHAES;
VENDRAMINI, 2018). Nessa conjuntura, destacam-se diferentes transformagdes as quais vém
sendo submetidas as institui¢des. Principalmente em fungdo dos avangos nos modelos de
negocios, da evolucao e automatizacdo de processos, com a introducdo da inteligéncia artificial,

robotica, dentre outras questdes que vém puxando a 4* revolucdo industrial.

Esta quarta fase possui forte conteudo tecnoldgico no &mbito dos processos produtivos
organizacionais, seja por meio da inteligéncia artificial, da roboética, ou da automacgdo de

processos (BRASIL, 2018), conforme pode ser visto na Figura 1 abaixo:

Figura 1 - 4* Revolucdo Industrial

Inteligéncia
Artificial Robdtica
Big Data
e mais

[ —

Automacao

Elétrica .
+ 3 & REVOLUCAD
= RevoLUCAD IMDUSTRIAL

REVOLUCAD = |NOUSTRIAL

INDUSTRIAL

Fonte: Brasil (2018, p. 1).
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Segundo o Ministério da Industria, Comércio Exterior e Servicos — MDIC! (BRASIL,
2018, 2019), a Figura 1 acima demonstra a curva de desenvolvimento da inddstria. As
mudangas ocorridas da 1* (Mecanica) a 3* (Automagdo) Revolucdo Industrial ocorreram nos
processos produtivos, tanto na perspectiva da produgdo em massa, quanto nas linhas de
fabricacdo. Estas Revolucdes Industriais elevaram as questdes tecnoldgicas ao patamar de
impulsionador do crescimento econdémico das nagdes. Nao por menos, em 2018, o MDIC
publicou que a 4* Revolugdo Industrial teria um impacto mais profundo e exponencial, e que
seria caracterizada por um conjunto de tecnologias que permitem a fusdo do mundo fisico,

digital e bioldgico.

De fato, a Industria 4.0 desconsidera fronteiras, o que se percebe, no campo da
tecnologia, especialmente nos paises desenvolvidos, cada vez mais relevante para o crescimento
socioeconomico auxiliando na promocao da melhoria da qualidade de vida, por meio de novos
produtos, servigos e processos produtivos (CONTREIRAS FILHO, 2019). Como afirma
Drucker (2002), ndo resta duvida de que a tecnologia possui uma importancia imensuravel.
Tecnologia de ponta ¢ capaz de ampliar a visdo de empreendedorismo e inovagdo na sociedade,
bem como sua receptividade. Para o autor, a inovagdo ¢ a ferramenta especifica de
empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a oportunidade como um negdcio diferente.
Em verdade, eles precisam buscar fontes de inovagao, as necessidades de mudanga e os
sintomas que indicam oportunidades de aplicacdo bem-sucedida de inovacdo. Assim, destaca-
se ainda que os ecossistemas empreendedores de inovacdo, ambiente constituido de multiplos
atores, conectados em torno do desenvolvimento de empreendimentos produtivos, fruto de
diferentes interacdes (ROUNDY; BRADSHAW, 2018; ISENBERG, 2011). Dado a sua
natureza tecnologica e riscos associados, a compreensdo do ecossistema de inovagdo pode
contribuir para que as startups reduzam os niveis de riscos aos quais os seus ativos e,

propriamente, a empresa estardo expostos.

Neste contexto de empreendedorismo e inovagao, destacam-se as startups. De acordo
Blank e Dorf (2014, p. 23), “uma startup ¢ uma organizagdo temporaria em busca de um modelo

de negocio escaldvel, recorrente e lucrativo”. Stocker et al (2019, p. 2627) as entendem como

! Nomenclatura extinta em fungfo da sua incorporagdo pelo Ministério da Economia, conforme Lei No.

13.844/2019.
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“empresas que tendem a criar negocios disruptivos influenciados pelas oportunidades geradas
pelos avangos tecnoldgicos”, ao passo em que Torres e Souza (2016, p. 385), entendem por um
“negdcio temporario focado na inovacdo de produtos ou servicos e que estd sob riscos

constantes”.

Conforme Bréscher et al (2020), inobstante ndo haver consenso quanto a uma defini¢ao
unanime do termo, € certo que se trata de um tipo de negécio que se expandiu de forma
geométrica nos ultimos anos. Se relaciona, dentre outros conceitos, com inovagao, solugoes
disruptivas, negdcio de risco e tecnologia. Pode-se compreender, portanto, que o conceito de
startup abarca um modelo de negdcio, que oferta a sociedade produtos e/ou servigos frutos dos
seus estudos e pesquisas tecnologicas. Startups envolvem investimento de risco e, devido a sua
natureza, buscam no mercado investidores e insumos necessarios a sua maturacdo e

desenvolvimento.

Por ndo envolverem atividades de risco e se caracterizarem por empresas nascentes, as
startups possuem grande dificuldade de obter financiamentos bancarios. Com baixo capital
social — ou mesmo inexistente, todo recurso obtido ¢ revertido no projeto de inovagdo, que tem
o potencial de se tornar o maior ativo da empresa, se protegido por algum tipo de direito de
propriedade intelectual. Uma vez registrado, este ativo, ainda que intangivel, podera servir
como garantia de crédito junto a investidores, inclusive institui¢des bancarias (BRASCHER et

al, 2020).

Neste sentido, a World Intellectual Property Organization’* — WIPO (2021) destaca a
importancia que o sistema de Propriedade Intelectual — PI desempenha ao longo da existéncia
da startup. Justamente por isso € essencial que a PI da empresa seja completamente integrada e
dé suporte a estratégia do negdcio. Assim, uma vez representando um ativo relevante para a
empresa, além da necessaria prote¢io contra contrafacio®, ¢ estratégico utiliz-lo para auxiliar

na criagdo ou fortalecimento de uma identidade distintiva do negocio.

Segundo Baran ¢ Zhumabaeva (2018), as startups fazem parte da economia inovadora,

criativa e muitas delas ancoram suas atividades em ativos de propriedade intelectual e em

2 Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual, em portugués.
3 Violagdo de um direito de propriedade intelectual, com objetivo de causar prejuizo ao autor ou proprietario do
direito.
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investimentos em inovagdo, defendendo a incorporagdo destes na estratégia de negocio. Por
este motivo, a protecao destes ativos se torna uma tatica necessaria e uma questao decisiva no
desenvolvimento de vantagem competitiva. Apesar disso, os autores destacam que muitas
startups ndo compreendem o processo de registro de propriedade intelectual assim como néo

tém consciéncia dos riscos da utilizacdo de direitos de terceiros.

Para a WIPO (2021), startups que consomem PI de terceiros sdo empresas que precisam
de tecnologia para existirem no mercado. Do outro lado, as que produzem ativos intangiveis de
propriedade intelectual, possuem base tecnoldgica ¢ demandam um modelo de negdcio para
escalar. Neste caso, a energia empreendida em pesquisa ¢ desenvolvimento ¢ intensa e robusta
quando comparado com as primeiras. Com isso, tendo em vista que as startups que consomem
PI tém menor risco, visto ndo haver a incerteza do desenvolvimento de um projeto de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovagdo (PD&I), a preocupagdo maior gira em torno das startups que
desenvolvem ativos de PI, que necessitam de protecdo em fung¢do do modelo de negocio

constituido.

Segundo a WIPO (2021), os ativos de PI de uma startup podem trazer, em sua esséncia,
produtos ou processos inovadores, que tém por finalidade melhorar a performance de um
produto ou servico, como também melhorar a eficiéncia e/ou eficacia em relagdo aos custos de
producdo. Assim, a decisdo de protegdo do invento deve ser estratégica e oportuna, a fim de
proteger a startup, assegurar a sua vantagem competitiva, estabelecer barreiras a novos
competidores ou espacar a entrada de novos no mercado, além de contribuir para a sua
sustentabilidade e consolidagdo. Nao obstante, o desconhecimento desse processo pode levar a
erros fatais, como a divulgagdo precipitada da inovagdo e, consequentemente, perder o

ineditismo necessario ao registro.

Segundo Baran e Zhumabaeva (2018), as empresas precisam compreender o papel e
relevancia dos ativos de propriedade intelectual enquanto base de sucesso da organizagdo. De
igual modo, ndo se preocupar com os registros e gestdo de ativos de propriedade intelectual ou
ndo se preocupar em adotar os procedimentos legais para utilizagao de ativos de terceiros, ou a

propria utilizagdo indevida, pode levar a barreiras legais e litigiosas.

Assim, sendo a inovacdo um dos elementos essenciais a economia contemporanea
(NARAN; ZHUMABAEVA, 2018), gerenciar e compreender as oportunidades que estdo por

tras da gestdo dos ativos de propriedade intelectual, podem ndo sé representar a geracao de
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capacidade competitiva para esse tipo de empresa, como também, influenciar na estratégia de
prospeccao e geragdo de receitas. Por isso, a despeito da obtengdo de recursos ser crucial para
as empresas de base tecnologica, os gestores precisam compreender a relevancia da protecdo

desses ativos que, em muito dos casos, sdo os pilares do surgimento da startup.

Conforme o Sebrae Sdo Paulo — Sebrae-SP (2017), muito embora o Brasil apresente
tendéncia no crescimento de pequenas e microempresas — PME — classificagdo de porte na qual
encontram-se as startups, os indices de empresas que ndo se sustentam por muito tempo ¢ alto
no pais, levando muitos empreendedores a fecharem o seu negdcio apos cinco anos do seu
surgimento. Para a entidade, as trés principais causas de mortalidade sdo: falta de um
planejamento prévio, gestdo empresarial deficiente e comportamento insuficientemente
empreendedor. Ou seja, de acordo com o Sebrae-SP, ao abrir um negdcio, uma parcela dos
empresarios ndo levantou informag¢des importantes sobre o mercado e a mais de 50% nao

desenvolveu um planejamento de itens essenciais antes da abertura da empresa.

Quanto a comportamento insuficientemente empreendedor, o Sebrae-SP (2017) aponta
alguns motivos, como a falta de gerenciamento de riscos, a auséncia ou inconstancia de busca
de informagdes, bem como a inexisténcia de foco nos objetivos do negdcio. Outra falha de
comportamento empreendedor que se apresentou nas empresas que ndo conseguiram se manter
no mercado ¢ a falta de contato com outras empresas, bancos, entidades e o Governo. Em outras
palavras, a pesquisa realizada pela entidade refor¢a que a formagao de parcerias e a busca de

investimentos proporcionam maiores chances de sobrevivéncia da empresa.

No que se refere a gestdo, o Sebrae-SP (2017) constatou que PMEs que costumam
manter os seus produtos e servicos em constante aperfeicoamento, se mantém atualizadas
quanto as tecnologias da 4area, inovam em processos € procedimentos, € investem em
capacitacgdo e treinamentos, tendem a permanecer por mais tempo no mercado. Como resultado,
a instituicdo concluiu, dentre outros pontos, que a estratégia da diferenciagdo mercadologica se

apresentou mais vantajosa a sobrevivéncia das empresas do que a estratégia baseada em custos.

Neste ambito, surge a gestdo da propriedade intelectual de startups como suporte para a
exploracao econdmica de seus ativos de Propriedade Intelectual (PI). Cumpre lembrar que a
existéncia dessas empresas depende disso, vez que estes ativos, além de terem substancialidade
suficiente para ter valor econdmico, também podem ser negociados e transferidos, pelo que

precisam ser gerenciados adequadamente (REIS, 2020). Conforme o autor,
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A gestdo da propriedade intelectual esta relacionada a criacdo, apropriagdo, e
capacidade de transferéncia/comercializagdo de todos os “ativos intelectuais”
desenvolvidos em uma organizacdo. Trata-se de buscar uma forma de gerenciar o
conhecimento gerado, de forma a prover um melhor planejamento na tomada de
decisdes; aumentar a competitividade; bem como a manutengdo de capacidade
inovativa da empresa. Significa usar esses ativos de forma estratégica, de forma que
se priorize o P&D empresarial, sendo mais assertivo no desenvolvimento tecnoldgico
requerido pelo mercado; tenha capacidade de gerenciamento dos riscos, inerentes a
inovagdo; explore comercialmente de forma correta os ativos de PI; bem como amplie
a competitividade das inovagdes. (REIS, 2020, p. 55-56)

Apesar de a gestdo da propriedade intelectual ser uma ferramenta importante na
manuten¢cdo de capacidade inovativa da empresa, ela pode ndo ser suficiente a sua
sustentabilidade. Conforme Reis (2020), capital de giro insuficiente, gestdo deficiente em
outras areas da startup, a auséncia de planejamento e até mesmo a obsolescéncia da PI sdo
causas especificas que igualmente influenciam, de forma direta, na subsisténcia da startup.
Destarte, ¢ inegavel a importancia do papel que uma gestdo assertiva dos ativos intelectuais

possui na manuteng¢ao da existéncia das empresas.

Em face do exposto, questiona-se: quais as oportunidades e desafios que demandam
das startups a gestdo dos seus ativos de propriedade intelectual gerados em decorréncia

da sua producao tecnologica?
De forma especifica, buscou-se:

A fim de responder esta pergunta, esta pesquisa teve como objetivo analisar
oportunidades e desafios que demandam das startups a gestdo dos seus ativos de PI, gerados

em decorréncia de producdo tecnoldgica propria.
De forma especifica, buscou-se:

a) Discutir os conceitos, os tipos € modelos de startups existentes na literatura nacional e

internacional;
b) Analisar as interconexdes entre propriedade intelectual e startups;

¢) Discutir os tipos de ativos de propriedade intelectual e procedimentos para proteg¢do no

contexto das startups;

d) Analisar e discutir as oportunidades e desafios que requerem das startups a necessidade

de gestdo dos ativos de PI;
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A partir dos dados obtidos, alcangar o objetivo geral de propor um e-book sobre os
desafios e oportunidades envolvendo ativos de propriedade intelectual no contexto das startups,
tendo em vista que o ciclo da inovagdo ¢ infinito, especialmente para este modelo de negdcio.

A menos que ele seja alterado, a sua base continuara sendo a geragao de novos ativos de PI.

Conforme orienta a WIPO (2021), uma licdo basica que todo empreendedor deve saber
¢ que: se a startup ndo continuar inovando, por confiar no rendimento financeiro de uma unica
tecnologia, seu lucro tende a diminuir na mesma propor¢do do tempo de mercado desta

tecnologia. A inovacdo ¢ indispensavel para a startup se manter competitiva ¢ a gestdo

estratégica da propriedade intelectual pode ser um diferencial para manutencdo deste ciclo.

Com estes objetivos em vista, foi feito um estudo sobre o tema visando a identificacdo
de desafios e oportunidades que cercam a gestdo de ativos de propriedade intelectual por
startups. Uma vez que esses ativos, em muito dos casos, sdo os principais motivos da existéncia
desse tipo de empreendimento, entende-se relevante subsidiar uma analise que favorega
diretrizes de apoio a esses empreendedores, a fim de a mitigar riscos que pdem em Xeque a

sustentabilidade desses modelos de negdcios.

Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de carater
exploratorio, de natureza bibliografica e abordagem qualitativa, a partir de uma andlise
descritiva dos dados levantados. Para tanto, a pesquisa construida foi desenvolvida a partir de
fontes de dados secundarios, disponiveis através de relatorios e producdo cientifica disponivel

em ambito nacional e internacional.

Adentrando no tema proposto, o terceiro capitulo apresenta os conceitos, tipos, modelos
e caracteristicas das startups no Brasil. Podendo ser definidas como empresas que nascem a
partir de um modelo de negocio agil e enxuto, capaz de gerar valor para seu cliente resolvendo
um problema real, as startups geradoras de PI constroem o negécio em torno de uma solugéo
tecnologica protegida por um direito de propriedade intelectual. Sendo oportuno, portanto,
apresentar e conhecer o perfil deste tipo de negocio, para entdo relaciond-lo ao problema trazido

a presente pesquisa.

Demonstra-se essencial a identificacdo e conhecimento de informagdes basicas

relacionadas a protecao destas criacdes, especialmente quando a existéncia do negocio depende
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desta criacdo. Assim, o quart capitulo se propde a apresentar alguns conceitos e informacdes

relevantes sobre propriedade intelectual para melhor compreensdo do capitulo seguinte.

Apo0s apresentacdo do modelo de negbcio e contextualizagdo das startups no Brasil, o
quinto capitulo se volta a gestdo da propriedade intelectual por elas realizada. Neste capitulo,
sera possivel observar que a vis@o das startups estd voltada ao desenvolvimento de produtos
tecnologicos. Todavia, por vezes, os seus gestores ndo se atentam a importancia da protegdo de

seus ativos ou sequer tem conhecimento da possibilidade de registro da inovagdo desenvolvida.

O fato de os ativos de PI serem intangiveis se revela como uma vantagem, visto que sua
imaterialidade permite uma escalabilidade que os ativos tangiveis ndo possuem, podendo ser
explorados simultaneamente por varios usudrios sem alterar sua natureza ou qualidade. Do
outro lado, como startups comumente estdo em uma posicdo inicial no mercado
competitivo, com frequéncia licenciam mais do que empresas de grande porte, o que talvez ndo

seja interessante para a estratégia do negocio.

Por esse motivo, a gestdo da PI no contexto das startups vem de demonstrando como
uma ferramenta gerencial com foco na manutengdo, uso e exploracdo de recursos
intelectuais. Relacionada a tomada de decisdo, planejamento, organizacdo, lideranca,
controle, inovagdo e do cultivo do conhecimento, ela visa a geragdo de riqueza, ao aumento da
competitividade e ao desenvolvimento econdmico, se demonstrando uma relevante ferramenta
para as startups. Dito isto, o sexto capitulo presta-se a apresentar fatores relevantes na gestdo
da PI por startups quanto a auditorias de acervo, exploragdo econdmica, gestdo de riscos e

prevencdo de litigios.

Por meio da analise das informagdes trazidas restou possibilitada a elaborac¢ao do sétimo
capitulo, uma reflexdo sobre os desafios e oportunidades que envolvem a gestao estratégica dos
ativos de PI. E, por ultimo, as Consideragdes Finais, no que restou concluido ser estratégico e
conveniente a sustentabilidade do negocio a plena compreensdo das startups, desde a sua
concepgdo, da importancia da gestdo da propriedade intelectual. A gestdo da PI pela startup se
torna condi¢do para crescimento e competitividade no mercado, sendo recomendado

experiéncia no ramo ou de mercado, com um planejamento prévio, comportamento

empreendedor e gestdo empresarial.
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2. METODOLOGIA

2.1. CARACTERIZACAO DA PESQUISA

Para alcance do objetivo proposto nesta pesquisa,foi desenvolvida uma pesquisa
descritiva, de abordagem qualitativa, realizada a partir de fontes secundarias, disponiveis em

artigos e relatorios cientificos e técnicos, disponiveis em ambito nacional.

Conforme Gonsalves (2003), a pesquisa qualitativa implica ao pesquisador uma analise
hermenéutica das informagdes levantadas. Portanto, o presente trabalho ndo se propde ao estudo
da propriedade intelectual em si, mas a explorar o tema sob a otica das startups, o uso e proveito
estratégico dos ativos intangiveis protegidos sob a égide da propriedade intelectual. Para tanto,
foi necessario avancar sobre seu conceito, tipos e suas finalidades, qualificando-as enquanto

empresas de base tecnoldgica e com modelo de negdcio inovador.

Trata-se, portanto, de uma pesquisa voltada a aplica¢do dos conhecimentos alcangados
em torno da gestdo de ativos de propriedade intelectual por startups. O fendmeno do
desenvolvimento das empresas inovadoras de base tecnologica é relativamente recente, se
adotar como parametro a historia da industria. Consequentemente, estudos voltados para gestio
de ativos de propriedade intelectual por startups sdo incipientes, cujo marco legal no Brasil foi
aprovado em 1° de junho de 2021, por meio da Lei Complementar n® 182/2021 (BRASIL,
2021).

Por isso, foi realizada uma pesquisa exploratoria, por meio do levantamento
bibliografico, com o fito de conhecer a literatura sobre o tema e possiveis lacunas no campo da
teoria. Conforme Carvalho (2019), este tipo de abordagem auxilia o aprofundamento sobre o
assunto ao pesquisador, a compreender determinada matéria, direcionando a novas pesquisas

relacionadas ao estudo desenvolvido e com abordagens diferentes.

Com este objetivo em vista, foi feita uma exploragdo do tema, visto que esses ativos,
em muito dos casos, sdo 0s principais motivos da existéncia desse tipo de empreendimento.
Dito isto, entende-se relevante subsidiar uma analise que favoreca diretrizes de apoio a esses
empreendedores, a fim de a mitigar riscos que pdem em xeque a sustentabilidade desses

modelos de negdcios.
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Quanto aos procedimentos, detalhados mais a frente, sob a otica de Vergara (2003),
trata-se de uma pesquisa bibliografica, que teve como fonte de consulta artigos, livros,
legislacdo, como também materiais ja publicados em sites como o do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), o site ¢ publicagdes da WIPO, manuais, revistas académicas,

dentre outros.

2.2. ETAPAS E PROCEDIMENTOS

Visando a alcangar os objetivos propostos, a presente pesquisa foi desenvolvida
conforme etapas a seguir. Na primeira fase da pesquisa, buscou-se estabelecer um referencial
teorico e definir uma estrutura de apresentacdo quanto aos dados e informagdes e conceitos
obtidos, por meio de uma pesquisa bibliografica, exploratéria, a fim de viabilizar o
conhecimento do campo da propriedade intelectual e a insercdo das startups. Ao longo do
estudo realizado, foi mantida a coleta bibliografica, a fim de enriquecer as informagdes ja

coletadas, bem como preencher lacunas da pesquisa inicial.

A segunda etapa, teve por base analisar os estudos publicados por Weid et al (2019) e
Mendes et al (2021). Este ultimo, versdo mais recente da pesquisa intitulada “Panorama da
Utilizagdo do Sistema de Propriedade Industrial por Startups”, conta com o cruzamento de
informagdes da primeira pesquisa, realizada por Weid et al (2019), com uma nova lista de
startups brasileiras provida pelo Sebrae, totalizando 4.676 Cadastros Nacionais de Pessoa
Juridica (CNPJ) distintos, pré-selecionados no recorte inicial do estudo de Weid et al (2019),

os quais utilizaram dados de startups instaladas no Brasil.

Para discussdo de conceitos, definicdes e abrangéncia, na etapa trés, foi feito um
levantamento de Convengdes Internacionais, legislacdo nacional, manuais praticos e didaticos,
instrugdes, orientacdes de orgdos oficiais, livros fisicos e digitais, bem como artigos cientificos.
Tais fontes deram subsidios para o estudo exploratério pautado em expor conceitos, tipos,
modelos e caracteristicas das startups no Brasil, para entdo relaciona-las a importancia da gestdo

de ativos de propriedade intelectual.

Visando manter atualizada a avaliacdo de Weid et al (2019), Mendes et al (2021)

apresentam dados da utilizagdo dos diferentes mecanismos de protecdo da propriedade
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industrial (PI) e/ou intelectual pelas startups brasileiras. Por meio da pesquisa, foi possivel ter
nogdo do perfil das startups com cadastro ativo na Receita Federal nos anos de 2019 a 2021. A
partir disso, foi possivel estabelecer parametros sobre a forma e abordagem sobre informagdes

relevantes na atuagédo das startups brasileiras.

Levando em conta que a gestao de ativos implica na necessidade de conhecimento sobre
eles, é apresentada uma revisdo de literatura sobre ativos de propriedade intelectual. Com foco
nos potenciais interesses dos empreendedores de startups, este topico discute o tema, com maior
aprofundamento no que se refere aos ativos de PI identificados na pesquisa realizada por Reis

(2020).

Para alcancar os objetivos propostos nesta pesquisa, a seguir, o Quadro 1, apresenta os

caminhos percorridos para cada um dos objetivos especificos.

Quadro 1: Estratégias adotadas para alcangar os objetivos especificos da pesquisa

Objetivos especificos Estratégia Secdo
Discutir os conceitos, 0s tipos Introduzir conceitos, apresentar tipos e modelos
. . : . 3
¢ modelos de startups de startups na literatura nacional e internacional.

Apresentar de forma enxuta os tipos de ativos de
PI passiveis de registro, com foco nos mais
registrados por startups junto ao INPI; conceitos, 4
requisitos e critérios basicos para registros;
vantagens advindas do registro; e nog¢des basicas
sobre transferéncia de titularidade.
Apresentar a relagdo das startups com a gestao
dos seus ativos de propriedade intelectual através 5
da quantidade e os tipos de ativos de PI
registrados por startups no Brasil.
Analisar informagdes em 6rgaos oficiais, a fim
de evitar informagdes equivocadas, aproveitar o

perfil identificado das startups no Brasil para 6
verificar quais seriam os desafios e
oportunidades mais comuns para startups que
desenvolvem ativos de propriedade intelectual.

Discutir os tipos de ativos de
propriedade intelectual e
procedimentos para prote¢ao no
contexto das startups;

Analisar as interconexdes entre
propriedade intelectual e
startups

Analisar e discutir as
oportunidades e desafios que
requerem das startups a
necessidade de gestdo dos ativos
de propriedade intelectual

Fonte: elaborado pela autora.

Os procedimentos metodoldgicos, em sintese, foram compostos por pesquisas teorica,
com objetivo exploratério, a partir de uma abordagem qualitativa, baseada em pesquisa

bibliografica.

2.3. LIMITACOES
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O perfil delimitado foi realizado com base em estudos realizados em 2019 (Weid et al),
a 2021 (Mendes et al). Nao sendo possivel o alcance de um valor absoluto, o estudo foi teve o
viés do periodo mencionado tendo em vista: i) a disponibilizacdo de dados objetivos obtidos
por fontes oficiais como o INPI e a Receita Federal do Brasil; ¢ ii) que o primeiro levantamento

de dados confiaveis foi realizado em 2019, com atualizacdo em 2021.

Os dados obtidos advém das startups com cadastros ativos na Receita Federal e que
registraram seus desenvolvimentos tecnolégicos, de forma a limitar a amostra apenas aos dados
disponiveis. Considerando a possibilidade de uma alta quantidade de segredos industriais, seja
por interesses financeiros, estratégicos ou mero desconhecimento, resta inviabilizado o

mapeamento do efetivo desenvolvimento tecnoldgico executado por todas as startups no Brasil.

Outro fator limitante desta pesquisa se concentra nos ativos de PI registrados, gerando
a inten¢do de pesquisas futuras sobre o assunto. Dado a profundidade e especificidade de tantos
pontos trazidos na pesquisa, tornou-se inviavel o aprofundamento sobre certos assuntos. Por
esta razdo, sdo indicados os textos referenciais sobre cada tema proposto, a fim de auxiliar as

startups na coleta de informagdes importantes para uma gestdo efetiva dos seus ativos de PI.
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3. ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS STARTUPS NO BRASIL

Nos ultimos anos os investimentos em startups t€m crescido exponencialmente.

(MENDES et al., 2021). Esses dados podem ser observados por meio da Figura 2, abaixo.

Figura 2 - Investimentos em startups brasileiras em UD$ por ano - 2012 a junho de 2021

AN =le (0] g=Teil 33 =a1te] dO ecossistema

uss$s5.2
bilhes més de junho
a3

Volume de investimentos

Fonte: Distrito Dataminer In Informoney apud Mendes et al. (2021, p. 11).

E possivel observar, conforme informagdes constantes na Figura 2 acima, que ano de
2018 houve um salto no volume de investimentos, chegando a ultrapassar a marca dos U$ 5
bilhdes. Conforme observa (Reis, 2020), neste mesmo periodo, o Brasil concebeu suas
primeiras startups classificadas como unicérnios*, a 99pop e o Nubank: no ano de 2018 seus

valores de mercado foram cotados em mais de um U$ 1 bilh3o.

No entendimento de Mendes et al. (2021), os investimentos em startups vém
aumentando no Brasil a partir de um conjunto de iniciativas, do Ministério da Economia e do
Sebrae em parceria com outras entidades publicas e privadas, visando a melhorar o ecossistema

empreendedor de inovagdo brasileiro. Estas iniciativas tém por objetivo final posicionar o

4 Conforme Weid et al (2019), este termo foi criado em 2013, por Aileen Lee, e indica que a startup possui uma
avaliacdo de valor de mercado superior a um bilhdo de ddlares antes de abrir capital em bolsa de valores.
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Brasil, em nivel mundial, entre os lideres de ecossistemas de Startups. Segundo os autores,

destacam-se as iniciativas apresentadas na Quadro 2, abaixo.

Quadro 2: Iniciativas brasileiras voltadas as startups

Iniciativa

Descricio

InovAtiva Brasil

Programa de Aceleragdo de startups

InovAtiva de Impacto Socioambiental

Foco em modelo de startups com impactos socioambientais

StartOut Brasil

Apoio a internacionalizacdo de startups brasileiras

Ideiaz Powered by InovAtiva

Conecta projetos com potencial de inovagdo a aceleradoras e
incubadoras.

Programa Nacional Conexido Startup
Industria

Promove conexdes entre startups e empresas, prototipa ideias e
solugdes, promove a capacitagdo sobre a importancia da
formagdo de redes de relacionamento e promove o
desenvolvimento do ecossistema de inovagio.

Programa Finep Startup

Visa a apoiar a inovagdo em startups, preenchendo o gap de
apoio e financiamento nos aportes feitos por programas de
aceleragdo, investidores-anjo e ferramentas fundos de
financiamento, crowdfunding.

Plataforma Inovacéo para a Industria

Objetiva o financiamento de solu¢des inovadoras para a industria
brasileira.

Fonte: adaptado de Mendes et al. (2021, p. 9).

Além das iniciativas, o movimento de incentivo as startups se fortaleceu ainda mais com

a instituicdo do Marco Legal das Startups (BRASIL, 2021), visto que empresas interessadas ou

incentivadas a investir em startups passaram a ter maior seguranca juridica para realizarem

investimento em startups. A partir de entdo, o apoio financeiro de investidores passou a ter

previsao legal, podendo ocorrer por meio de:

e fundos patrimoniais criados com o objetivo de arrecadar, gerir ¢ destinar doag¢des para

programas, projetos e demais finalidades de interesse publico;

e fundos de investimento em participacdes (FIP), autorizados pela Comissdo de Valores

Mobiliarios (CVM);

e investimentos em programas, editais ou concursos destinados a financiamento, a

aceleragdo ¢ a escalabilidade de startups, desde que gerenciados por instituigoes

publicas, fundagdes universitarias, entidades paraestatais e bancos de fomento voltados

ao desenvolvimento de startups, de ecossistemas empreendedores e de estimulo a

inovacao.

O progresso na legislagcdo e o desenvolvimento de programas e projetos focados no

apoio a criacdo de novos negdcios por startups, promovem o incentivo ao desenvolvimento de
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novas tecnologias desde a concepgao até fases de desenvolvimento mais avangadas (MENDES
et al., 2021). Ou seja, ela pode procurar investidores apenas com o projeto formulado ou com
ele ja em execucdo. O momento do investidor, grande parte das vezes ird depender dos

interesses ¢ necessidades da startup.

Por envolver custos elevados, tanto operacionais quanto de transacao, além de possuir
recursos empresariais escassos (NEVES, 2015), os investimentos em inovagao prescindem de
uma gestdo eficiente. Por isso, nem todo invento sera protegido por questdes de custos e
estratégia, a qual deve ser claramente definida na politica corporativa. Dai a importancia da
intima relagdo que as startups devem ter com o mundo da propriedade intelectual e da
transferéncia de tecnologia, principalmente em fungdo do que ja apontou Neves (2015) e a
WIPO (2021), quanto a dificuldade que as startups possuem em se inserir no ecossistema da

propriedade intelectual (WIPO, 2021; NEVES, 2015).

Segundo Baran e Zhumabaeva (2018) as startups vem sendo, cada vez mais, uma das
indutoras para o desenvolvimento econdmico — muito embora esses empreendedores nem
sempre possuam a consciéncia da importancia da gestdo desses ativos. Como consequéncia,
além de poder enfrentar dificuldades na produgdo de bens e servigos, podem perder mercado e

competitividade.

Assim, a auséncia de pedidos de registro de PI, bem como o eventual desconhecimento
sobre gestdo de ativos de PI, pode prejudicar a utilizagdo da propriedade intelectual de forma
estratégica. Nao por menos o Marco Legal das Startups ¢ Empreendedorismo inovador promove
mecanismos de acesso facilitado ao ambiente virtual do INPI, bem como para orientacdes

voltadas a propriedade industrial (BRASIL, 2021).

Os direitos de PI, bem como o desenvolvimento de ativos de PI possuem poder de
impacto sobre o valor e a posi¢do de mercado de uma empresa. No caso das startups, no campo
da propriedade intelectual, a ideia € o primeiro potencial ativo, assim como o conhecimento
sobre o perfil do setor de atuagdo do negocio (BARAN; ZHUMABAEVA, 2018). Conforme o
Sebrae-SP (2017), conhecimento no ramo de negodcio da empresa e/ou experiéncia prévia no

assunto influenciam na sobrevivéncia da empresa no tempo.

Sendo assim, torna-se estratégico e conveniente a sustentabilidade do negocio a plena

compreensdo das startups, desde a sua concep¢do, da importancia da gestdo da propriedade
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intelectual. Isto porque, segundo Reis (2020), a falta de gestdo dos ativos de PI pelas startups
pode ser determinante para a sua mortalidade no mercado. A caracteristica da tecnologia e o
seu objetivo levardo o empreendedor tecnologico a definir qual o tipo de prote¢do que adotara
para o seu produto. Todavia, a forma que este ativo pode ser explorado economicamente

dependera de uma gestdo eficiente.

Conforme pesquisa realizada por Reis (2020), cujo objetivo foi discutir o gerenciamento
de ativos intangiveis por startups de Minas Gerais, analisando o uso do sistema de PI por esses
empreendimentos, foi possivel verificar que, das 263 startups mapeadas, cerca de 63% deles
realizaram depoésitos de marcas. Este perfil se manteve com Mendes et al (2021), que
constataram 56% das 3.523 startups ativas identificadas no Brasil apresentaram marcas
registradas. Assim como com Weid et al (2019), que identificaram marca como o ativo de PI

mais registrado por startups.

O segundo ativo de PI mais utilizado por startups foram os programas de computador,
aproximadamente, 12% que fizeram registro de patentes de invengao e/ou modelo de utilidade.
Além destes, aproximadamente 3% das startups mapeadas realizaram deposito de desenho
industrial e 5% realizaram registro de software. Dos ativos identificados, nenhum pertence a
categoria da Protecdo Sui Generis (REIS, 2020). Este perfil ndo se distinguiu dos encontrados

por Weid et al (2019) e Mendes et al (2021), que realizaram pesquisas de ambito nacional.

No cenario nacional, Weid et al (2019) identificaram 2810 marcas, 98 registros de
programas de computador, 68 patentes, 16 desenhos industriais € uma indicagado de procedéncia
por startups junto a Receita Federal. Mendes et al. (2021) identificaram 3.523 startups ativas,
das quais 56% apresentaram registro de marcas, 203 detinham registros de software, 184
apresentaram pedidos de patente, 36 fizeram registros de desenho industrial, e o restante, cerca

de 41,5% das startups ndo apresentam qualquer registro ativo de PL

Pela analise dos estudos identificados, o cenario ndo € muito diferente: a maioria das
startups reconhecem a importancia das marcas para o negocio, mas, a0 que parece, poucas
registram os resultados das suas inovagoes. A visdo das startups esta focada no desenvolvimento
de produtos tecnoldgicos e, por vezes, nao se atentam quanto a importancia da protecao de seus
ativos ou sequer tem conhecimento da possibilidade de registro da inovagdo desenvolvida.

Contudo, possuir gestdo sobre sua propriedade intelectual deve ser atividade estratégica da
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startup e precisa ser vinculada aos seus objetivos e perfil de negdcios (BARAN;

ZHUMABAEVA, 2018).
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4. STARTUPS: CONCEITOS, TIPOS, MODELOS E CARACTERISTICAS NO
BRASIL

Dentre os temas prioritarios estudados pelo MDIC no contexto da Industria 4.0,
(BRASIL, 2018), estdo as startups. Elas consistem em modelo de negodcio disruptivo, repetivel
e escalavel, de base tecnologica, e se desenvolvem a partir de ideias inovadoras com potencial

impacto positivo na sociedade.

No contexto nacional, no entender de Reis (2020), apesar de toda burocracia ainda
existente no campo do empreendedorismo, o Brasil tem sinalizado vocacdo para aumentar o
numero de startups. Conforme o autor,

[...] Nessas empresas, empreender significa imaginar novas disposi¢des de mercado,
novos produtos a serem lancados, novos modelos de negodcios que poderiam ser
aplicados. Empreender em startups significa se langar, significa apostar na aquisi¢cdo
de ganhos econdmicos, entretanto tendo como com base a inovagao (REIS, 2020, p.
36).

Para Associacdo Brasileira de Startups — Abstartups (2020, p. 1), o termo startup pode
ser definido como “uma empresa que nasce a partir de um modelo de negocio agil e enxuto,

capaz de gerar valor para seu cliente resolvendo um problema real, do mundo real. Oferece uma

solucdo escalavel para o mercado e, para isso, usa tecnologia como ferramenta principal”.

Ja o Sebrae-SP (2014) define startup como “um grupo de pessoas iniciando uma
empresa, trabalhando com uma ideia diferente, escalavel e em condi¢des de extrema incerteza”.
Stocker et al (2019, p. 2627) entendem o conceito como “empresas que tendem a criar negocios
disruptivos influenciados pelas oportunidades geradas pelos avangos tecnoldgicos”, ao passo
em que Torres e Souza (2016, p. 385), entendem por um “negdcio temporario focado na

inovagdo de produtos ou servicos e que esta sob riscos constantes”.

Segundo Baran e Zhumabaeva (2018), na economia atual, empreendedorismo e
inovacao estdo intimamente relacionados. A inovagdo tem sido questdo de sustentabilidade das
empresas, em fun¢do das instabilidades econdmicas, financeiras e politicas global. Segundo a
Secretaria Nacional de Juventude — SNJ (BRASIL, 2018), existem dois grandes grupos de
empreendedores: os que surgem da necessidade e os que surgem da oportunidade, conforme

Figura 3 a seguir.



Os que surgem
da necessidade

O negdcio é desenvolvido na
expectativa aumento da renda
em razao da atual condicdo
econdémica em que o
empreendedor se encontra.

Figura 3 - Tipos de empreendedores
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Os que surgem da oportunidade

Empreendem sem ter,
necessariamente, um

Normalmente sdo pessoas

diferencial em relagao aos
concorrentes

que se tornam
empreendedoras em razao de
desemprego, para o sustento
da familia, ou por diversos
outros motivos pessoais;

Geralmente tratam-se de
negocios gerados sem
planejamento ou estratégia de

negécio

Aproveitam tecnologias
existentes ou geram novas
tecnologias como proposta

de valor ao negdcio

Fonte: adaptado de Brasil, SNJ (2018, p. 14).

TRADICIONAIS TECNOLOGICOS MODELO DE NEGOCIO

Se utilizam de novas formas

de negdécio ou modelo de
atuagao

A despeito de existir uma diferenga de conceitos, os subgrupos “Tecnoldgico” e

“Modelo de Negocio”

apesar de metodologicamente separados,

possuem algumas

caracteristicas comuns. Conforme o SNJ (BRASIL, 2018), trata-se de empreendedores,

geralmente com formag@o ao menos no ensino superior, de classe média/alta, que criam um

tipo de negocio inovador voltado ao enriquecimento e/ou a transformagao social com alcance

internacional, conforme demonstrado no Quadro 2, abaixo.

Quadro 3 - Arquétipos de empreendedores

Motivo Necessidade Oportunidade
Tipo de .. - . , .
Tradicional Tradicional Tecnoldgico Modelo de Negocio
empreendedor
Auténomo que, Empreendedores | Empreendedores | Empreendedores cujas
desempregado e cujas empresas cujas empresas empresas possuem forma
sem perspectiva de | ndo apresentam sdo digitais e/ou | de operagdo
trabalho, abre um | perfil tecnologico | de base estruturalmente diferente
Caracteristicas | negocio a fim de e operam em um | tecnologica de organizacdes
gerar renda para modelo de estabelecidas no mercado
prover seu sustento | negocio similar
aos seus demais
concorrentes
Tipo de Negocio Tradicional Inovador
. Até o ensino Até ensino . .
Escolaridade 1 . Ao menos ensino superior
médio superior
Motivacio Sobrevivéncia Autossuficiéncia Enriquecimento ou transformacdo social
Renda Classe baixa Classe média/alta Classe média/alta
Apenas realidade Normalmente T
Escala . Internacionalizac¢do
local realidade local




33

Estruturagdo do Profissionalizagao
Desafios negocio sem da gestdo do Escala (crescimento acelerado)
investimento negdcio

Fonte: Brasil, SNJ (2018, p. 15).

Consoante a SNJ (BRASIL, 2018), o que diferencia os empreendedores tecnoldgicos
dos caracterizados pelo modelo de negdcio, ¢ basicamente a classificagdo. Esclarece-se,
contudo, que esta defini¢do mais estabelece rotulos do que influencia em questdes praticas. O
fato de existirem empresas que inovam no modelo de negocio nao impede que elas também

sejam de base tecnologica.

Destaca-se, também, que o acimulo de conhecimento técnico e de mercado nem sempre
¢ suficiente para o crescimento do negdcio. Especialmente se a base do negdcio estiver
associada a inovagdo, uma atividade naturalmente de alto risco (BRASIL, 2018). Conforme
Gurgel (2006, p. 97), “a gestdo da inovacdo trabalha questdes inerentes ao risco, incerteza,
timing, capacidade de analise de rotas alternativas, mobilizacdo de competéncias, valorizagdo
da criatividade etc.”. Por isso, uma vez identificada o problema fatico a ser resolvido, ¢é

importante que o empreendedor avalie todas estas variantes antes de langar no mercado.

No que tange a relacdo das startups com propriedade intelectual, conforme a WIPO
(2021), existem dois tipos: as startups geradoras e as consumidoras de PI. Tipicamente, as
consumidoras envolvem muito pouca ou nenhuma pesquisa e desenvolvimento, gerando poucos
ou nenhum ativo de PI. Tais empresas tendem a contar com estrutura exclusivamente digitais,
servindo online, desenvolvendo aplicativos ou usando a internet como meio de exploracdo do
seu negdcio. Do outro lado, as startups geradoras de PI constroem o negocio em torno de uma

solugdo tecnoldgica protegida por um direito de propriedade intelectual.

Trata-se, contudo, de mera classificacdo, visto que nada impede que uma startup
geradora consuma PI de terceiros, nem vice-versa. Uma vez que comecem a progredir, elas
tendem a desenvolver solugdes e potenciais ativos de PI, como marcas, direitos autorais e
algoritmos. A medida que ganham impulso, elas tendem a desenvolver novos ativos de P1, ainda
que mantenham consumindo, bem como a consumir, para manter suas pesquisas e
desenvolvimentos. O objetivo € manter a expansao de portfolio e de vantagem competitiva, ndo

importa de que forma (WIPO, 2021).
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A concepg¢do de uma startup ¢ fortemente ancorada no potencial intelectual dos
individuos que a compdem, sendo eles os responsaveis pela criacdo e desenvolvimento
tecnologico de produtos e servigos especializados, com forte contetido inovador, criado em um
cenario cercado de riscos e incertezas (REIS, 2020). Para que um empreendedor se proponha
a estar em um contexto de tamanha inseguranga, sem qualquer garantia de sucesso, € substancial

que sejam propostos estimulos para a criagdo de startups.

Em vista disto, foi publicada a Lei Complementar n° 167, de 24 de abril de 2019, que,
dentre outros objetivos, instituiu o Inova Simples® apresentou uma definigdo legal de startup,
bem como estabeleceu um tratamento diferenciado a elas no ambito do ordenamento juridico
brasileiro (BRASIL, 2019). Esta Lei alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte® que, a partir daquele momento até a instituicgio do Marco Legal

das Startups e do Empreendedorismo Inovador, contou com a seguinte redagdo do artigo 65-A:

Art. 65-A. E criado o Inova Simples, regime especial simplificado que concede as
iniciativas empresariais de carater incremental ou disruptivo que se autodeclarem
como startups ou empresas de inovagdo tratamento diferenciado com vistas a
estimular sua criagdo, formalizagdo, desenvolvimento e consolidagdo como agentes
indutores de avangos tecnologicos e da geragdo de emprego e renda.

§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se startup a empresa de carater
inovador que visa a aperfeigoar sistemas, métodos ou modelos de negocio, de
produgdo, de servigos ou de produtos, os quais, quando ja existentes, caracterizam
startups de natureza incremental, ou, quando relacionados a criagdo de algo totalmente
novo, caracterizam startups de natureza disruptiva.

§ 2° As startups caracterizam-se por desenvolver suas inovagdes em condigdes de
incerteza que requerem experimentos e validagdes constantes, inclusive mediante
comercializacdo experimental provisoria, antes de procederem a comercializagdo
plena e a obtengdo de receita. (...) (BRASIL, 2019, p. 1).

A defini¢ao legal representou o reconhecimento do Estado das startups como agentes
indutores de avangos econdmicos e tecnologicos. Veja-se, contudo, que esta defini¢ao restringe
startup apenas aquelas que a WIPO (2021) define como startup geradora de PI. A Lei, ousa-se
dizer, criou uma subdivisdo: 1) as de natureza incremental — aperfeigoam sistemas, métodos ou

modelos de negocio, de producdo, de servicos ou de produtos ja existentes; ¢ ii) as de natureza

disruptiva — criam algo totalmente novo.

5 Regime especial simplificado, criado pelo Marco Legal das Startups, que concede as iniciativas empresariais de
carater incremental ou disruptivo que se autodeclarem como empresas de inovagdo tratamento diferenciado com
vistas a estimular sua criago, formalizagdo, desenvolvimento e consolidagdo como agentes indutores de avangos
tecnologicos e da geragdo de emprego e renda.

¢ Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, também conhecida como a Lei do Simples Nacional.



35

Depois da criagdo do Estatuto Nacional da Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno
Porte e do reconhecimento legal das startups por meio da Lei Complementar n® 167/2019, foi
promulgada a Lei Complementar n° 182, de 1° de junho de 2021, conhecida como o Marco
Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Desde entdo, a definigdo legal de startup

passou a ser:

Art. 4° Sdo enquadradas como startups as organizagdes empresariais ou societarias,
nascentes ou em operagao recente, cuja atuagdo caracteriza-se pela inovagdo aplicada
a modelo de negocios ou a produtos ou servigos ofertados.

§ 1° Para fins de aplicacdo desta Lei Complementar, sdo elegiveis para o
enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao fomento
de startup o empresario individual, a empresa individual de responsabilidade limitada,
as sociedades empresarias, as sociedades cooperativas e as sociedades simples:

I - com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhdes de reais) no ano-
calendario anterior ou de R$ 1.333.334,00 (um milhdo, trezentos e trinta ¢ trés mil
trezentos e trinta e quatro reais) multiplicado pelo nimero de meses de atividade no
ano-calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, independentemente da
forma societaria adotada;

II - com até 10 (dez) anos de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia; e

III - que atendam a um dos seguintes requisitos, no minimo:

a) declaracdo em seu ato constitutivo ou alterador e utilizagdo de modelos de negocios
inovadores para a geragdo de produtos ou servigos, nos termos do inciso IV
do caput do art. 2° da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004; ou

b) enquadramento no regime especial Inova Simples, nos termos do art. 65-A da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2° Para fins de contagem do prazo estabelecido no inciso II do § 1° deste artigo,
devera ser observado o seguinte:

I - para as empresas decorrentes de incorporagdo, serd considerado o tempo de
inscri¢cdo da empresa incorporadora;

IT - para as empresas decorrentes de fusdo, sera considerado o maior tempo de
inscri¢@o entre as empresas fundidas; e

III - para as empresas decorrentes de cisdo, sera considerado o tempo de inscri¢do da
empresa cindida, na hipotese de criagdo de nova sociedade, ou da empresa que a
absorver, na hipotese de transferéncia de patrimdnio para a empresa existente
(BRASIL, 2021, p. 1).

Além de alterar na definicdo de startups, o Marco Legal das Startups estabelece os
principios e as diretrizes para a atuagdo da administracdo publica, bem como disciplina a
licitagdo e a contratacdo de solucdes inovadoras pela administragdo publica. Ainda, apresenta

medidas de fomento ao ambiente de negdcios e de incentivo ao aumento da oferta de capital

para investimento em empreendedorismo inovador (Brasil, 2021).

O reconhecimento legal do “empreendedorismo inovador como vetor de
desenvolvimento econdmico, social e ambiental” (BRASIL, 2021, p. 01), contudo, ndo ¢
suficiente se ndo forem criados mecanismos de incentivo a “constitui¢do de ambientes

favoraveis ao empreendedorismo inovador” (p. 01). Para atender esta necessidade, surgiu
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modelo regulatério denominado sandbox, um tipo de regime regulatorio capaz de propiciar o
desenvolvimento de novos produtos, servigos mais inclusivos e de maior qualidade, visando a
fomentar inovag@o nos mercados financeiro, securitario e de capitais. (BRASIL, Ministério da

Economia, 2019).

O sandbox regulatoério, regulado com a publicagdo do Marco Legal, ou apenas “Lei das
Startups”, representa um ambiente regulatorio experimental, e consiste em um:
[...] conjunto de condic¢des especiais simplificadas para que as startups participantes
possam receber autorizagao temporaria dos 6rgaos ou das entidades com competéncia
de regulamentac@o setorial para desenvolver modelos de negdcios inovadores e testar
técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites
previamente estabelecidos pelo 6rgdo ou entidade reguladora e por meio de
procedimento facilitado (grifos nossos) (BRASIL, 2021, p. 1).
Conforme a Financial Conduct Authority — FCA (2015), em tradugdo livre, o sandbox
regulatorio ¢ um “espaco seguro” onde os empreendedores podem testar seus produtos,
tecnologias, servicos € modelos de negdcio inovadores sem que seja necessaria a imediata agao

que envolve a burocracia relacionada a regulamentacdo das suas atividades. Com isso, as

startups focam sua energia e ateng@o no que realmente importa: a inovagao.

Como medidas de fomento ao aumento da oferta de capital para investimento em
empreendedorismo inovador, além das ja existentes incentivos fiscais, 0 Marco Legal da maior
valor a seguranga juridica e a liberdade contratual aos investidores, sendo-lhes garantida a
possibilidade de formalizacdo contratual quanto a participagdo no capital social da startup

(BRASIL, 2021).

Reconhecidas pela concessdo de incentivos fiscais para empresas que investem em
inovacdo, as Leis do Bem e de Informatica, voltadas ao setor da tecnologia de informacio,
proporcionam créditos financeiros que podem ser abatidos das suas obrigagdes tributarias
(BRASIL, 1991,2005). H4 também a possibilidade da tomada de créditos do Programa de
Integracdo Social (PIS) e da Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
de todos os dispéndios essenciais aplicados em pesquisas cujos resultados tenham sido
positivos, ocorridos na fase de PD&I. Soma-se a estes requisitos o registro da empresa regime
de cobranga ndo-cumulativo. no regime de cobranga nao-cumulativo do PIS e da Cofins. Ou
seja, a empresas inovadoras tributadas pelas regras do Lucro Real (ABGI ACCELERATING
INNOVATION, 2021).
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Para encerrar os exemplos de apoio financeiro indireto, pode-se contar também com os
investimentos determinados em razdo da area de atuagdo da empresa. As Leis n® 9.478/97 ¢
9.991/2000, por exemplo, impuseram a Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP) e a Agéncia Nacional de Energia Elétrica, a obrigagdo de incentivar e

regulamentar investimentos em PD&I dos respectivos setores.

Outro beneficio que as startups passaram a ter apds previsao legal — neste caso, a Lei
das Startups alterou o que ja constava na Lei Complementar n® 167/2019 - foi o exame
prioritario dos pedidos de patente ou de registro de marca, depositados por empresas
participantes do Inova Simples (BRASIL, 2019). Apesar de ndo se tratar de um beneficio
financeiro, trata-se de um tratamento diferenciado relevante para a introducdo do produto no
mercado de consumo. Proporcionar este tratamento privilegiado pode refletir em uma
aceleracdo do resultado financeiro da empresa. Além disso, foi facilitado o acesso ao ambiente
virtual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI, por meio de icone direcionador
no portal da Rede Nacional para a Simplificagdo do Registro e da Legaliza¢do de Empresas e

Negocios (Redesim) (INPI, 2020).

No entendimento de Mendes et al. (2021), o Brasil vem desenvolvendo um conjunto de
iniciativas com o objetivo de melhorar o ecossistema empreendedor de inovagdo brasileiro, em
particular a fim de induzir criagdo de startups. As startups compete desenvolver todo o
planejamento necessario para aproveitar ao maximo os incentivos de forma estratégica,
aumentando o potencial econdmico do seu portfolio de PI. De acordo com os autores, no ano
de 2021, foram contabilizadas, no Brasil, mais de 4.620 empresas definidas como startups,

distribuidas por situacao cadastral, conforme Figura 4, abaixo.

Figura 4 - Situagdo cadastral das empresas contidas nas listas de startups

4640
3523
816
279 22
—
ATIVA BAIXADA INAPTA SUSPENSA TOTAL

Fonte: Mendes et al (2021, p. 16).
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Utilizando por base apenas as empresas com a situacdo ativa na Receita Federal, 30%
estdo concentradas no setor da Tecnologia de Informacdo e 13% atuantes como prestadoras de
servico de informagdo. Ou seja, das 3.523 startups com cadastro ativo na Receita, 1.530
possuem a informag¢do como vetor da sua atividade econdomica. Quanto ao porte, 66% estdo
classificadas como microempresas € 13% como Empresas de Pequeno Porte (EPP), enquanto
21% estavam classificadas em outras (MENDES et al., 2021). No que se refere a distribuigao
no territorio nacional, é possivel ter alcance sobre o quantitativo por estado, por meio da Figura

5 a seguir:

Figura 5 - Distribuigdo das startups de acordo com os estados da Federagao
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Fonte: Mendes et al. (2021, p. 18).

Outra manifesta caracteristica do perfil das startups, até o ano de 2021, e conforme
demonstrada na Figura 4, ¢ a maior concentragdo de startups no estado de Sdo Paulo e,
comparativamente, nos estados do Sul e Sudeste frente as demais regides do Brasil, bem como
a aparente auséncia de empresas nascentes de base tecnologica no estado do Para. Veja-se que
60% de todas as startups com registro ativo na Receita Federal estdo concentradas nas Regides

Sul e Sudeste, mais do que todo o somatorio dos demais estados da Federacdo.

Considerando exclusivamente o recente estudo realizado pelos autores supracitados e

ciente das limitacdes da pesquisa, € possivel afirmar que das 3.523 startups com o cadastro ativo
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junto a Receita Federal, a maior parte ¢ (i) de micro ou pequeno porte; (ii) atuantes no setor da

tecnologia de informagdo, seguida por prestadoras de servigo de informacao; (iii) concentradas

nos estados do Sul e Sudeste do Pais, especialmente no Estado de Sao Paulo.

A seguir, apresenta-se, no Quadro 3, um resumo das defini¢des e caracteristicas das

startups no Brasil, conforme estabelece o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo

Inovador.

Quadro 4 - Definigdes e caracteristicas das Startups no Brasil

REQUISITOS

DEFINICAO

Organizagdes empresariais ou societarias, nascentes ou em operagao
recente, cuja atuagdo caracteriza-se pela inovagdo aplicada a modelo de
negocios ou a produtos ou servigos ofertados. Sdo elegiveis para o
enquadramento na modalidade de tratamento especial destinada ao
fomento de startup o empresario individual, a empresa individual de
responsabilidade limitada, as sociedades empresarias, as sociedades
cooperativas e as sociedades simples.

RECEITA BRUTA

Anual: até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhdes de reais) no ano-
calendario anterior.

Proporcional: R$ 1.333.334,00 (um milhdo, trezentos e trinta e trés mil
trezentos e trinta e quatro reais) multiplicado pelo nimero de meses de
atividade no ano-calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) meses,
independentemente da forma societaria adotada.

TEMPO DE
MERCADO

Até 10 (dez) anos de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia.

FORMALIDADES
JUNTO A FAZENDA
FEDERAL

Declaragdo em seu ato constitutivo ou alterador e utilizagdo de modelos
de negdcios inovadores para a geragdo de produtos ou servigos.

ou

Enquadramento no regime especial Inova Simples

Fonte: adaptado de Brasil (2021).
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5. OS TIPOS DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E MECANISMOS DE
PROTECAO MAIS REGISTRADOS POR STARTUPS

Por apresentar produtos inovadores, com potencial de gerar diferencial competitivo no
mercado, as startups precisam desenvolver uma estratégia de negocio, com planejamento e
procedimentos adequados para o registro de suas criagdes. Por isso, demonstra-se essencial a
identificacdo e conhecimento de informagdes basicas relacionadas a protegdo destas criagdes,

especialmente quando a existéncia do negocio depende desta criagao.

Como vantagens que o registro dos ativos de PI pode conferir as startups, Weid et al

(2019) listam:

e confere seguranca juridica: mitigando riscos, viabilizando a comprovacao mais facil da
autoria, permitindo o licenciamento, reduzindo sua vulnerabilidade a condutas de
concorréncia desleal;

e os ativos de PI tém valor contébil, servindo como garantia para operacdes financeiras;

e inibe a pirataria, vez que serve como uma adverténcia aos eventuais infratores

e s3o necessarios para candidatura da startup em determinados processos licitatorios, além
de ser requisito para obten¢do de financiamentos publicos;

e tem custo reduzido para o registro de software e DI;

e auxilia na imagem da startup: registros e patente sdo considerados uma vantagem para
a sociedade, ja que a divulgacdo das informag¢des do produto contribui para o avanco da
ciéncia.

Assim, entende-se indispensavel apresentar alguns conceitos e informacdes relevantes
sobre propriedade intelectual. Ela ¢ subdivida em trés grandes areas: propriedade industrial,
direitos autorais e prote¢io sui generis. Cada uma dessas 4reas também se divide’, conforme

Figura 6 a seguir:

7 Para uma melhor compreensao, recomenda-se: BRASIL. Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes - MCTI,
Arranjo de NIT da Amazonia Ocidental - Arranjo AMOCI, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdonia — INPA.
Propriedade Intelectual: cartilha 2021. Manaus: INPA, 2021.
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Figura 6 - Divisdo da Propriedade Intelectual

Entende-se por Propriedade Intelectual os direitos relativos a

propriedade industrial, os direitos autorais, protecao sui
p R u P R I E D A D E generis e todos os outros direitos inerentes a atividade

intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
I N T E L E c T U A L artistico. (Convencao de Estocolmo - 1967, art. 2°)

PROPRIEDADE DIREITOS AUTORAIS PROTECAD SUI
INDUSTRIAL GENERIS
Patente Direito do autor Topografia de circuito
Marca integrado
Desenho Industrial Direltos Conexos Conhecimento
) N e Tradicional
Indicacao Geograafica Programas de
Segredo Industrial Computador Cultivar

Fonte: adaptado de Brasil (1988, 1996, 1997, 1998, 1998, 2007, 2015).

Como se vé na Figura 6, a propriedade industrial se subdivide em patentes, marcas,
desenhos industriais, indicagdes geograficas e segredos industriais (BRASIL, 1996). A segunda
grande area da propriedade intelectual se refere aos direitos autorais, os quais se subdividem
em direitos do autor, direitos conexos (BRASIL, 1998) e programas de computador (BRASIL,
1998). No tocante a Protecdo Sui Generis, trata-se da terceira grande area da propriedade
intelectual. Ela abarca todos os demais direitos inerentes ao intelecto humano nos industrial e
cientifico, literarios e artisticos ndo cobertos pela propriedade industrial ou direitos autorais

(IFNMG, 2011). A seguir, um breve resumo destas trés grandes areas.

Reforga-se, contudo, que maior atengdo sera dada a programas de computador, marcas,
patentes e desenhos industriais. O intuito dos topicos seguintes ¢ introduzir de forma sucinta

cada um destes ativos, apresentar nog¢des de uso estratégico e informagdes sobre transferéncia

de tecnologia (TT).

5.1. PROTECAO SUI GENERIS
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Entende-se por Protecdo Sui Generis o sistema de protecdo das areas da propriedade
intelectual que ndo se enquadram na propriedade intelectual ou nos direitos autorais, pelas

especificidades das tecnologias geradas ou do conhecimento tradicional (IFNMG, 2011).

Esta terceira grande area, como o nome diz, ¢ Uinica em relacdo as protecdes ja
existentes. De acordo com a IFNMG (2011), ndo ha uma lei que regule especificamente a
protecdo sui generis, mas uma legislacdo propria para cada tipo de ativo que nao se enquadre
na propriedade industrial, regida pela Lei n°® 9.279/1996, ou nos direitos autorais, regidos pela

Lein®9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Atualmente designam-se por terem uma protegdo sui generis: a topografia de circuito
integrado, os conhecimentos tradicionais e os cultivares (IFNMG, 2011). No que se refere a
primeira, representada pelo chip, ¢ regida pela Lei n® 11.484/2007. Por nao se tratar de um
direito autoral, a titularidade da topografia de circuito integrado depende de registro, o qual
assegura exclusividade para explora¢do econdmica por dez anos, contados da data do deposito
ou da primeira exploragdo, o que tiver ocorrido primeiro. Para tanto, é preciso que ela seja
original e apresente novidade resultante de esforco intelectual. Atendendo aos requisitos para
protecdo, ¢ preciso registra-la para garantir a propriedade sobre o ativo, sendo-lhe exclusivo o

direito de produzir, usar, vender e explorar no pais do registro (BRASIL, 2007).

Os conhecimentos tradicionais sdo outro tipo de protecdo sui genmeris. O conceito
engloba todas as possiveis formas de expressoes, praticas, costumes, crencas ¢ conhecimentos
culturais passados hereditariamente por determinado grupo social, para producdo de alimentos
e remédios, a partir de recursos naturais por compreender temas como meio-ambiente,
territorio, saberes, autodeterminacao, direito a igualdade, inclusao social, direitos culturais, ndo

ha uma lei especifica, visto possuir protecdo constitucional (IFNMG, 2011).

A protecdo dos conhecimentos tradicionais promove a continuidade dos povos e
comunidades tradicionais por meio de reconhecimento formal da seriedade dos seus rituais.
Conforme defende Moreira (2008, p. 4), ela proporciona “um contexto de afirmagao de direitos
e composi¢do de um debate em torno de um arcabougo juridico proprio” que considera “as

especificidades e pluralismo das referidas sociedades (...)".

Nesta linha também caminha Dantas (2006). Para o autor,
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Os direitos intelectuais, quais sejam, os direitos culturais do conhecimento, dos modos
de ser, fazer e viver dos povos indigenas ¢ dos grupos formadores da cultura nacional
configura a fronteira contemporanea, o espago de lutas pelos direitos, onde um novo
modo democratico de relagdo, fundado na emancipacdo, possa, pelo exercicio de

direitos, vencer os processos historicos de espoliagdo (DANTAS, 2006, p. 87-88).
Como exposto pelo autor, os conhecimentos tradicionais sdo mais do que direitos
reconhecidos de uma cultura. Eles representam o modo de ser e viver de determinada
comunidade. Conforme a WIPO (2016), trata-se de um assunto complexo, tendo em vista ser
composto por um conjunto dinadmico de conhecimentos desenvolvidos, sustentados e

transmitidos entre geracdes, dentro de uma comunidade especifica e que, por diversas vezes,

compde a identidade cultural ou espiritual de determinado grupo.

Sobre este tema, cumpre destacar o uso dos conhecimentos tradicionais associados a
patrimdnio genético. Conforme a Lei n° 13.123/2015, também conhecida por Lei da
Biodiversidade, entende-se por conhecimentos tradicionais associados a patriménio genético a
“informacao ou pratica de populacgdo indigena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional
sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patriménio genético” (BRASIL,

2015).

Com a publicacdo desta Lei, passaram a ser protegidos os conhecimentos tradicionais
de populagdes indigenas, de comunidades e agricultores tradicionais, associados ao patrimdnio
genético contra a utilizagdo e exploragdo ilicita. Desde entdo, o Estado passou a reconhecer o
direito das populacdes indigenas, das comunidades e agricultores tradicionais de participarem
de tomadas de decisdes, em ambito nacional, no que tange aos assuntos relacionados a
utilizagdo e conservacdo de maneira sustentavel dos seus conhecimentos tradicionais
associados ao patriménio genético nacional. Assim, quando o conhecimento tradicional
associado for de origem identificavel, o seu acesso é condicionado ao consentimento prévio da
comunidade tradicional, sendo necessaria a comprovagao por qualquer dos meios estabelecidos
na Lei. Ha que se ressaltar, contudo, necessidade de: 1) cadastro prévio para uso em pesquisa,

desenvolvimento e/ou exploragio econdmica; ii) autorizacdo ou notificagdo®, e serdo

8 “Art. Art. 2° Além dos conceitos e das defini¢des constantes da Convengdo sobre Diversidade Biologica - CDB,
promulgada pelo Decreto n® 2.519, de 16 de margo de 1998 , consideram-se para os fins desta Lei:
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submetidos a fiscalizagdo, a restrigdes e a reparticdo de beneficios com os titulares (BRASIL,

2015).

Para os fins deste trabalho, destaca-se a protecao sui generis associada ao patrimonio
genético. Devido a sua determinagdo como patriménio nacional, sera preciso realizar o
procedimento estabelecido na Lei da Biodiversidade sempre que o projeto em desenvolvimento
envolver qualquer tipo de informacgao ou pratica utilizadas em razao de patrimonio genético ou

usos associados a informagao de origem genética (BRASIL, 2015).

Os cultivares sdo o ultimo tipo de protecdo sui generis e estdo protegidos pela Lei n°
9.456, de 25 de abril de 1997. Conforme esta Lei, a protegdo dos direitos relativos a cultivar
advém da concessdo do Certificado de Prote¢do de Cultivar pelo o6rgdo responsavel no Pais do
registro. No caso do Brasil, foi criado pela mesma Lei o Servigo Nacional de Prote¢do de
Cultivares — SNPC. Entende-se por cultivar uma variedade de qualquer género ou espécie
vegetal superior através de geragdes sucessivas. Assim, o registro constitui a unica forma de
protecdo e de direito sobre cultivares que podera obstar a livre utilizagdo de plantas, ou de suas
partes, de reproducdo ou multiplicagdo vegetativa no Pais por terceiros ndo autorizados

(BRASIL, 1997).

Para garantia da protegdo, sera preciso comprovar do atendimento dos requisitos de:
novidade, homogeneidade, estabilidade e possibilidade de uso pelo complexo agroflorestal.
Trata-se, portanto, do melhoramento genético criado por geragdes sucessivas, tornando aquela
variedade especial por sua(s) caracteristica(s) unica(s). Por 6bvio, € necessaria a comprovagao
da intervengdo humana para o melhoramento genético da variedade a qual se pretende registrar.
A concessdo do Certificado de Protecdo de Cultivar, garante ao titular prote¢do, bem como o

direito de exploragdo econdmica no pais do registro da variedade (BRASIL, 1997).

Apesar de se ter consciéncia do pouco uso/registro por startups de ativos de protecdo

sui generis (WEID et al, 2019; MENDES et al, 2020, REIS, 2020), orienta-se, sempre que

XIV - autorizagdo de acesso ou remessa - ato administrativo que permite, sob condi¢des especificas, o acesso ao
patrimoénio genético ou ao conhecimento tradicional associado e a remessa de patrimdnio genético;

XIX - notificagdo de produto - instrumento declaratorio que antecede o inicio da atividade de exploragao
econdmica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimdnio genético ou ao
conhecimento tradicional associado, no qual o usudrio declara o cumprimento dos requisitos desta Lei e indica a
modalidade de reparticdo de beneficios, quando aplicavel, a ser estabelecida no acordo de repartigdo de
beneficios;” (BRASIL, 2015)
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houver interesse no uso e/ou exploracdo de cultivar, topografia de circuito integrado ou
conhecimentos tradicionais, a consulta da legislacdo especifica, direcionada pelas normas
apresentadas neste topico. Com isso, pretende-se introduzir conceitos ¢ conhecimentos para
mitigacdo de riscos quanto ao desenvolvimento de projetos que eventualmente utilizem um ou

mais ativos de protecdo sui generis.

Passa-se agora aos direitos autorais, drea da propriedade intelectual bastante utilizada

por startups, especialmente no que se refere aos programas de computador.

5.2. DIREITOS AUTORALIS

No Brasil, os direitos autorais sdo compreendidos pelos direitos do autor e os que lhe
sdo conexos. Eles protegem as produgdes do dominio literario, cientifico e artistico, expressas
por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte conhecido ou que se invente no futuro

(BRASIL, 1998).

Conforme a WIPO (1980), a Convencao de Berna, havida em 1886, gerou o instrumento
mais antigo no dmbito desse ativo de propriedade intelectual. Desde entdo, € assegurado, em
todos os paises membros, que as obras publicadas em um deles sejam tratadas como nacionais
nas demais nagdes membro. Este tratamento pode ser definido como “reciprocidade de

prote¢do” e amplia consideravelmente a territorialidade da protecdo do ativo.

Especificamente sobre legislacdo, os direitos autorais e conexos estdo sob a égide da
Lei n°® 9.610/1998 e os programas de computador regidos sob a Lei n° 9.609/1998. Por possuir
uma legislacdo propria, estes ultimos serdo abordados em toépico proprio, restando o presente

aos direitos do autor e direitos conexos.

No ambito comercial, os direitos autorais subdividem-se em patrimoniais ¢ morais. Isso
significa que, ainda que o autor comercialize sua obra, ele ndo ird perder a autoria, pois se trata

de um direito moral, intransferivel e inalienavel (BRASIL, 1998). Do outro lado, os direitos
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patrimoniais se referem a utilizagdo, ao recebimento de resultados econdmicos e a possibilidade

de doacdo ou comercializa¢do da obra a outras pessoas’.

Outra caracteristica marcante dos direitos autorais, também advinda da Convengao de
Berna, ¢ a independéncia de formalidades. Assim, a protecdo legal garantida ao autor independe
de registro, sendo-lhe garantido os beneficios da protecdo a partir da criacdo (WIPO, 1980).
Diferente da marca, o programa de computador ndo ¢ regido pela Lei dos Direitos Autorais,

110

tampouco pela Lei de Propriedade Industrial'’, mas pela Lei do Software!!, tendo a aplicagdo

subsidiaria da Lei dos Direitos Autorais.

5.2.1. Programas de Computador

Apesar de ser um produto viabilizado pela industria, a protecdo do programa de
computador esta abarcada pelos direitos autorais. Para compreender a razao, ¢ preciso analisar
conceitos, suas usabilidades e o objetivo da prote¢do. Conforme a Lei n® 9.609,

Programa de computador ¢é a expressdo de um conjunto organizado de instru¢cdes em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de
emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento da informagdo,

dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital
ou analoga, para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998,

p- 1.

Enquanto a protecdo sobre as marcas visa a prote¢do do produto/servico o qual esta
associada, sendo-lhe imputado o grupo da propriedade industrial, o programa de computador,
enquanto expressdo de um conjunto de instru¢des contidas em suporte fisico, encaixa-se no
conceito do direito autoral. Assim como textos de obras literarias, cartas geograficas, traducdes,
composi¢des musicais ¢ tantas outras obras intelectuais, os programas de computador sdo
criacdes do espirito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou

intangivel, conhecido ou que se invente no futuro (BRASIL, 1998).

% Para melhor compreensdo sobre o assunto, recomendamos a leitura do guia “Expressdo criativa: uma introdugdo
ao direito de autor e aos direitos conexos para pequenas e médias empresas”, publicado pelo INPI em 2013.

10T ein®9.279, de 14 de maio de 1996.

1 TLein®9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
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Por este motivo, o conceito de programa de computador, enquanto linguagem, se
enquadra no ambito dos direitos autorais e ndo da propriedade industrial. E, assim como
qualquer outro direito autoral, necessita de um suporte material para expressar o resultado da
expressao intelectual. Além disso, o material que der suporte fisico para viabilizar a
decodificagdo da linguagem computacional, se cumpridos os requisitos, pode ser protegido sob

a égide da propriedade industrial, por exemplo, na forma de patente.

Como visto, os direitos autorais independem de registro, sendo-lhes garantida a protecao
a partir do momento da sua criagdo. Por isso, poder-se-ia questionar qual seria o interesse do
autor no registro de programa de computador. Todavia, como ja foi dito, o registro garante ao
titular maior seguranca juridica, especialmente em eventual disputa sobre a titularidade do
software. Também foi trazida a questdo sobre a reciprocidade de protecdo em todos os paises
signatarios da Convengdo de Berna, da qual o Brasil faz parte desde a criacdo. Todavia, apesar

de se presumir a autoria, apenas o registro garante a efetividade da protecdo internacional.

Somada a protecdo automatica em 179 paises no momento da sua criagdo, outra
vantagem relativa ao Registro de Programas de Computador (RPC) diz respeito ao seu
procedimento, reconhecido como rapido e simples. Nao demanda exame técnico para concessao
do registro, e garante um prazo de vigéncia de 50 anos, prazo que pode ser considerado extenso,
tendo em vista a velocidade de atualizagdes dos softwares. Cabe aqui esclarecer que mesmo
tendo uma vigéncia ampla para velocidade das modifica¢des promovidas, um mesmo software
pode ter varios registros associados, um para cada atualizagdo. Isso permite ampliar o alcance
da protegdo sem que o inventor seja prejudicado com o desenvolvimento da tecnologia (INPI,

2019).

O Certificado de Registro pode ser obtido por meio do requerimento depositado junto
ao INPI e possui um procedimento relativamente simples, caracterizado por trés elementos

essenciais (INPI, 2019), conforme Figura 7 abaixo:
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Figura 7 - Requisitos para registro de um programa de computador

1. Taxa de deposito 3. Formulario

2. Declaracao de

veracidade - DV eletronico

«com Procuracao «disponibilizado

*A taxa nao é

reembolsavel (quando for o caso), exclusivamente
assinadas online através do
digitalmente sistema e-Software

Fonte: adaptado de INPI (2019).

Como se trata de um tipo de direito autoral, a declarag@o de veracidade ¢ suficiente, ja
que constitui direito moral do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da sua obra.
Todavia, havendo reivindicacdo, € preciso comprovar a autoria do ativo. Esta ¢ uma das
vantagens garantidas pelo registro (BRASIL, 1998). Na eventualidade de o autor ndo o ter
registrado e ndo ter comprovacao suficiente da sua autoria, todo o seu trabalho tera sido em

vao.

Por esta razdo recomenda-se o registro ¢ simplificado. Nao se trata de um processo
complexo, além de existir o Manual do Usuario para o Registro Eletronico de Programas de
Computador, disponibilizado pelo INPI. Uma vez registrado, o software passa a compor o
banco de dados do INPI, o qual pode ser acessado em qualquer parte do mundo (INPI, 2019).
Com isto, garante-se ndo so a titularidade, como também a regularidade de atendimento aos
requisitos legais da Lei do Software, vez que esta atende os requisitos dispostos na Convengao
de Berna (BRASIL, 1998, WIPO, 1980). Por isso, destaca-se a importancia de, sempre que

possivel e interessante ao negocio, proteger os ativos de PI da startup.

Assim como no procedimento de registro, a transferéncia de titularidade de programa
de computador ¢ igualmente simples. Ela pode ocorrer de forma voluntaria ou por decisao
judicial. Para tanto, basta realizar o pagamento da GRU e preencher o formulario eletronico,
disponibilizado pelo INPI, de transferéncia de tecnologia. Cabe aqui lembrar que, apesar de ser
uma transferéncia com baixo nivel de burocracia, ¢ muito importante que toda documentagio
relativa a transacdo seja cuidadosamente guardada. Embora estes documentos ndo sejam
necessarios ao procedimento junto ao INPI, a guarda confere maior seguranca as Partes (INPI,

2019).
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Caso o procedimento seja realizado pelo titular do RPC, serd preciso assinar a
Declaragio de Veracidade (DV) com assinatura digital (e-CPF) ou e-CNPJ'2, da pessoa fisica
ou juridica, respectivamente, conforme o caso. Na eventualidade de o procedimento ser feito
por um procurador, deve-se apresentar uma procuragdo necessariamente assinada com o e-CPF
ou e-CNPJ do titular do RPC. Somado a isto, o procurador precisara assinar de forma digital a
DV com o seu e-CPF. Ou seja, tanto o(s) titular(es) quanto o(s) procurador(es) precisam ter

assinatura digital (INPI, 2019).

Como dito, a titularidade de ativos de propriedade intelectual pode ser de pessoa fisica
ou juridica. Quando a transferéncia acontece de forma voluntaria, ela pode se dar por meio de
cessdo, cisdo, incorporagdo, fusdo. Quando a transmissao de direitos acontece por determinagao
judicial, ela pode se dar por meio de sucessdo legitima ou testamentaria, por faléncia, por

reconhecimento do direito de terceiro.

Para melhor compreensao, segue, no Quadro 5, breve explicagdo sobre as possibilidades

de transferéncia de titularidade:

Quadro 5 - Tipos de transferéncia de RPC

Transferéncia de Registro de programas de Computador

Cisao Transferéncia de parcelas do patrimonio de uma Companhia para outra(s),
extinguindo-se a cia cindida, se houver versao de todo o seu patrimonio, ou dividindo-
se o seu capital, caso a cis@o seja parcial.

Cessao Transferéncia de direitos sobre o RPC, de uma pessoa fisica ou juridica (cedente) para
outra pessoa fisica ou juridica (cessionaria), por meio de um instrumento de cessao.

g Fusao Quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma nova sociedade que passa
< a ser a nova titular do RPC.
% Incorporacio Quando a sociedade ¢ absorvida por outra, que passa a ser titular sobre os direitos do
> RPC.

Sucessio Quando o registro ¢ transferido em virtude de partilha de bens.
g 2 legitima ou
S g testamentaria
£ £5 Faléncia O RPC pode compor o patrimdnio da massa falida, podendo ser transferidos mediante
3 g = decisdo judicial.
5 % | Reconhecimento | Havendo litigio sobre reconhecimento de titularidade de terceiro, a transferéncia se
~ do direito de dara em virtude de determinagao judicial.

terceiro

12 Conforme o Serasa Experian (2021), os Certificados Digitais, e-CPF e e-CNPJ sdo as versdes eletronicas do
CPF, de pessoas fisica, e do CNPJ de pessoa juridica. Estes Certificados contém dados pessoais do seu titular e
assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu, entre outras informagdes. Conforme o site, esta tecnologia
“confere ao documento digital a mesma autenticidade e validade juridica da assinatura em papel, assinada de
proprio punho”.
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Fonte: adaptado de INPI (2019).

Insta destacar que as hipoteses aqui trazidas ndo sdo as Unicas possiveis para a
transmissdo de direitos de titularidade. Todavia, além de serem as hipoteses mais comuns, a
forma da transmiss@o ndo mudara o procedimento, mas apenas o justificara. Por isso, € preciso
atencdo no momento da transferéncia, para que seja feito da forma mais correta possivel,

evitando, assim perda de recursos sem necessidade ou atrasos (INPI, 2019).

Quanto a guarda dos documentos da transferéncia — que néo sdo apresentados ao INPI,
tendo em vista se tratar de um procedimento simplificado-, ¢ importante ter cuidado no
preenchimento do formulario de transferéncia. Além disso, ¢ importante que todos os titulares,
quando houver mais de um cedente e/ou cessionario, assinem o Termo de Cessdo. Este cuidado

evitard litigios sobre a regularidade da transferéncia de titularidade realizada (INPI, 2019).

E importante, também, verificar se o cedente-signatario possui poderes para assinar por
todos os titulares da tecnologia, de forma a nao invalidar o procedimento e trazer prejuizo ao
cessionario. Assim, conforme orienta o INPI (2019), ¢ prudente verificar a existéncia de um
documento assinado por todos os titulares que autorize aquele titular a assinar a DV. Mesmo
que seja apenas uma informagao inserida equivocadamente, se ja tiver sido realizado o pedido
de transferéncia, a retificacdo somente sera feita mediante novo procedimento, que devera ser

peticionado pelo novo titular do ativo.

Por ultimo, caso o registro do software tenha sido feito durante a vigéncia da Instrugao
Normativa n® 099/2019'3, sera preciso alterar os dados do RPC, de forma a excluir e/adicionar

novos titulares. Observados todos os cuidados. Serd seguida esta ordem de agdes:

3) Utilizar o mdédulo GRU para emissao do boleto de pagamento;

4) Baixar o documento DV e assina-lo digitalmente;

5) Pagar a GRU;

6) Acessar o formulario eletrénico e-Software no portal do INPI, preenché-lo e anexar
o documento DV e Procuragdo, se for o caso, assinada digitalmente por quem de
direito. Conferir as informagdes declaradas; e

7) Enviar o formulario eletronico e-Software, quando ento sera gerado o niumero de
pedido.

Ap0s estes sete passos, se ndo houver irregularidades no seu pedido, a concessdo sera
publicada na primeira RPI disponivel. Neste instante, o Certificado do Registro sera

3 Disciplina o processo de registro eletronico de programas de computador. Disponivel em:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/arquivos/legislacao/IN992019.pdf>.
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disponibilizado para download, no portal do INPI, bastando para tanto acessar o
sistema BuscaWeb. (INPI, 2019, p. 28)

Apesar de se tratar de informacdes referentes ao pedido de registro, os itens de 3 a 7

serdo realizados também no procedimento de transferéncia de titularidade do RPC.

Para melhor compreensdo da forma de registro e transferéncia de titularidade do registro

de programas de computador, recomendamos o Manual do Usudrio para o Registro Eletronico

de Programas de Computador, publicado pelo INPI (2019) e o Manual Pratico de Transferéncia
de Tecnologia, de SIMOES e DOS SANTOS, ja mencionado na segio sobre Marcas.

Por fim, apresenta-se um breve resumo do Quadro 6, a seguir.

Quadro 6 - Resumo Técnico sobre Programas de Computador

Especificidades

Ativo de Propriedade Intelectual associado aos Direitos Autorais, por isso, independe
de registro.

Orgio de registro

INPI

Vigéncia

50 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao da sua publicacdo
ou, na auséncia desta, da sua criagdo.

Quem pode registrar?

Pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas ou ndo no Brasil, desde que o pais de origem
do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos
equivalentes. As pessoas juridicas devem exercer atividade efetiva e licita.

Condicao de
registrabilidade

Pagamento de uma taxa de depodsito, ndo reembolsavel;

Assinatura da Declaragdo de veracidade - DV e Procuragdo (quando for o caso),
assinadas digitalmente; preenchimento de formuldrio eletronico para o pedido de
registro de programa de computador, disponibilizado através do e-Software.

No formulério deve conter: os dados referentes ao autor e ao titular, se distinto do
autor, o qual deve ser pessoa fisica ou juridica; a identificacdo e descri¢@o funcional
do programa de computador; e

os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identifica-
lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os direitos de terceiros ¢ a
responsabilidade do Governo.

Meios de protocolo de
pedidos e peticdes

Exclusivamente online, por meio do sistema e-Software, disponivel no portal do INPI.

Meios de comunicagio

Todas as comunicagdes oficiais dos atos e despachos relativos ao RPC serdo feitas
por meio da Revista Eletronica da Propriedade Industrial — RPL.

Retribui¢des

Conforme Tabela de Retribui¢des disponivel no portal do INPI
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Normas relacionadas Constituicao Federal

Tratados e convencdes dos quais o Brasil seja signatario:

e Convencdo da Unido de Paris para protecao da propriedade industrial;

e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio — TRIPS!.

e Convencdo de Berna relativa a protegdo das obras literarias e artisticas —
Promulgada pelo Decreto n°® 75.699, de 6 de maio de 1975.

Legislacio e atos normativos:

e Lein®9.609, de 19 de fevereiro de 1998;

e Decreto n® 2.5569, de 20 de abril de 1998;

e Instru¢do Normativa n° 099/2019.

Fonte: adaptado de INPI (2019) e Brasil (1998).

Conforme Mendes et al (2021), somam-se a facilidade de registro, as seguintes

vantagens, caso a startup decida proteger o programa de computador:

e afere seguranca juridica aos negocios celebrados, bem como ao proprio ativo,
constituindo prova da autoria visto ter a fungo de inibir a pirataria;

e oregistro garante a patrimonializag¢do do programa de computador, transformando-o em
um ativo intangivel, com valor contabil e passivel de negdcios juridicos onerosos,
envolvendo a transferéncia de direitos;

e ecm complemento aos negocios juridicos, Weid et al (2019), que o licenciamento de
programas de computador ajuda no alcance da escala do negdcio, alcangando mais
clientes com, basicamente, a mesma estrutura.

e a publicidade do software, além de ampliar a divulgacdo da empresa, possibilita o
progresso da ciéncia

e tem abrangéncia internacional, conforme a Convencdo de Berna (WIPO, 1980) e o
TRIPS (BRASIL, 2018);

e adepender da situacdo, viabiliza a participacdo da startup em licitagdes e a obtencdo de

financiamentos.

Conforme Mendes et al (2021), ndo foram identificadas desvantagens que desmotivem

as startups a registrarem programas de computador de suas autorias, exceto pelos custos

14 Sigla do nome, em inglés, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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associados ao processo de protegdo. Frisa-se, contudo, que o INPI (2020), dispde de valores

reduzidos quanto os requerentes forem de pequeno porte (MEI).

5.3. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ha muitos séculos as criagdes do intelecto humano possuem reconhecimento legal do
seu valor. Entretanto, os direitos do inventor passaram a ter maior protecdo legal quando foi
percebida a possibilidade de reprodugdo em escala das produgdes intelectuais (FURTADO,
1996).

A 1% Revolucdo Industrial proporcionou a transicdo de um sistema artesanal,
completamente dependente da produ¢do manual, para um sistema fabril, industrial. Esta troca
de sistema de produc¢do se demonstrou um divisor de aguas no campo da propriedade intelectual
e culminou, em 1883, na Convencdo da Unido de Paris — CUP, sob a justificativa de
harmonizacdo internacional do novel sistema de propriedade industrial (BOTELHO, 2002), ¢

da qual o Brasil fora signatario.

Desde a sua versao original, a Convencao é submetida a revisdes periddicas, visando ao
aperfeicoamento do sistema da Unido de Paris. Das revisdes havidas, o Brasil assinou a versao
original e a Revisdo de Estocolmo, ocorrida em 1967. Conforme versdo revisada em Estocolmo,
entende-se por propriedade industrial a mais ampla acep¢do, sendo aplicavel ndo sé a industria
e ao comércio propriamente ditos, mas também as producdes agricolas e extrativistas (INPIL,

2020).

De acordo com o mais antigo documento internacional normativo da propriedade
industrial, as patentes de invencao, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais,
as marcas, as indicagdes geograficas, bem como a repressao da concorréncia desleal sdo objetos
de protecdo da propriedade industrial. Sendo certo que esta Gltima ndo ¢ um ativo de
propriedade industrial, mas sim uma protecio ao empreendedor, os topicos tratardo de
apresentar uma breve contextualizacdo dos ativos de PI relacionados a exploracdo econdmica

por empreendedores (INPI, 2015).
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Neste sentido, a propriedade intelectual se demonstra essencial, desde o inicio da
startup, concedendo-lhe seguranga juridica ao diminuir os riscos de ter suas ideias e iniciativas,

em geral inovadoras, divulgadas ao mercado (MENDES et al 2021).

5.3.1. Marcas

Apesar de ndo ser uma das principais dreas de atuagdo das startups, as marcas
representam o maior volume de pedidos e registros de propriedade intelectual associado a
empresas nascentes de base tecnoldgica (WEID et al, 2019; MENDES et al 2021). Isso porque

uma marca pode ser a representacdo grafica de um negocio.

Conforme estabelece a Lei de Propriedade Industrial (LPI), sdo suscetiveis de registro
como marca os sinais visualmente perceptiveis que distingam produtos, servicos, certificacdo
ou produtos e/ou servigos coletivos. Devido ao registro, € assegurado ao titular os direitos de
fruir, ceder ou licenciar o uso da marca, além de zelar pela sua integridade material ou

reputacao, viabilizando o impedimento do uso por terceiros nao autorizados (BRASIL, 1996).

De volta a pesquisa de Reis (2020), sobre gerenciamento de ativos intangiveis por
startups de Minas Gerais, apesar de 63% das startups registradas na Receita Federal se
utilizarem do sistema de PI para o registro de marcas, para o autor, em nivel nacional, a busca
por protecdo ainda ¢€ incipiente. Além disto, o autor concluiu que:

(...) Essa perspectiva ¢ corroborada inclusive pela auséncia de busca por prote¢do dos
ativos industriais mais basicos de um negdcio, como o da marca, dando margem para
apropriacdo desse ativo por parte de competidores desleais (REIS, 2020, p.102).

Tendo em vista a importancia das marcas, cujo reconhecimento ¢ conferido também
pelas startups, ¢ importante trazer alguns conceitos relacionados as marcas. De logo, cumpre
destacar que se trata de um direito garantido pela Constituicdo Federal (art. 5°, XXIX)
(BRASIL, 1988) e definido na Lei n® 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial (LPI), de
14/05/1996 (BRASIL, 1996).

Conforme a o art. 122 da LPI, todo sinal distintivo visualmente perceptivel, nao

compreendido nas proibigdes legais pode ser registrado como marca (BRASIL, 1996). Por isso,
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¢ importante saber o que ndo pode ser registrado como marca, conforme alguns exemplos

trazidos do art. 124 da LPI:

Art. 124. Nio sdo registraveis como marca:

I - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designacdo, figura ou imitagao;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

III - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e
veneragao;

IV - designacdo ou sigla de entidade ou 6rgao publico, quando ndo requerido o registro
pela propria entidade ou 6rgdo publico;

V - reprodugdo ou imitagdo de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo com estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relagdo com o produto ou servigo a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma caracteristica do produto ou servigo, quanto a natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produgéo ou de prestagdo do servigo,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VIII - cores e suas denominagdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar
e distintivo; (...). (BRASIL, 1996, p. 1).

Caso o sinal distintivo ndo esteja no rol do art. 124 da LPI, maior serd a chance da
concessao do registro. Sendo aprovado o pedido, a marca registrada terd validade de 10 anos,

prorrogaveis por periodos iguais e sucessivos, sem limite de renovagdo, desde que atendidos os

requisitos da sua manutengao (BRASIL, 1996).

Por se caracterizarem como empresas nascentes, de pequeno porte, ainda em
consolidag@o no mercado e com capital reduzido, muitas startups nao registram alguns sinais
distintivos antes de representarem potencial econdmico. Contudo, no entendimento de Mendes
et al (2021), isto pode representar um risco ao negdcio, vez que assim como as startups estao
buscando consolidacdo, existem varias outras empresas tentando o mesmo e, nem sempre, de

boa-fé. Além da seguranga juridica, os autores apresentam outros beneficios:

e na publicidade, pode auxiliar na captacdo e fidelizacdo de clientes, realizando um
importante papel para o marketing da startup;

e uma vez registrada, ¢ facilitado e garantido o licenciamento para terceiros, incluindo a
criagdo de franquias;

e como ativo, serve como garantia em operagdes financeiras;
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e 1o ambito juridico, diminui o risco de concorréncia desleal, aproveitamento parasitario,

inibe acdes de pirataria e evita litigios.

Como dito, a utilizagdo da marca como sinal distintivo cria uma relagdo com um produto
ou servigo. Esta relacdo auxilia na publicidade da startup. Por isso, a mensagem transmitida
pela marca, se bem planejada, pode se agregar valor ao produto, atribuindo a ele determinada(s)
caracteristica(s), como qualidade, custo-beneficio, prego baixo, sustentabilidade ou até mesmo
uma caracteristica voltada a um publico especifico, a exemplo de produtos sem glaten e/ou

lactose, cruelty free e varios outros.

Essa relagdo traz diversas possibilidades de uso da marca. Uma mesma empresa pode
ter inimeras marcas e cada uma delas pode ser voltada a um objetivo/publico diferente. Isso se
justifica pela caracteristica inerente as marcas: se todo e qualquer produto pode ter um sinal

distintivo relacionado, entdo, ¢ possivel dar identidade a cada uma das marcas registradas.

Vale apontar que, uma vez registrada a marca, o titular passa a ter direito ao uso
exclusivo em todo o territorio nacional, observado o disposto nos artigos 147 e 148 da LPI, que
tratam das marcas coletivas e de certificagdo, respectivamente. (BRASIL, 1996). Por ser um
ativo intangivel, de facil registro e, ainda, associado a produtos e servigos, a marca ¢ um bem
amplamente negociado por meio de licencas ou cessdo definitiva. Um exemplo de renda
alcancével por meio das marcas sdo as franquias'> de produtos e/ou servicos (vide Subway,

McDonald’s, varias redes de academias e tantas outras).

As franquias demonstram, de forma mais palpavel, ndo apenas o valor econémico das
marcas, mas também a importancia das caracteristicas que se pretendem transmitir. O cheiro
que sentimos ao entrar na Subway, na MMartan ou n’O Boticario, bem como o padréo das redes
de fast food sao exemplos relacionados a comercializagdo de franquias. O que se negocia nao ¢
o sinal distintivo em si, mas o valor associado a identidade que ela transmite. Nao por menos
diversas empresas t€m em suas marcas como um dos principais ativos do negdcio. Isso porque

o reconhecimento publico ¢ um fator que agrega valor ao ativo (KOTLER;KELLER, 2012).

15 Uma franquia pode ser sobre o direito de uso de qualquer ativo de PI. Conforme Kotler e Keller (2012), a Disney
se utiliza desta possibilidade com eficiéncia e economia. Um exemplo trazido pelos autores € a série de “Hannah
Montana”, a qual foi disseminada por varias areas da propriedade intelectual ao colocar no mercado milhdes de
obras audiovisuais (como CDs, videogames, filmes shows etc.), além de produtos industrializados comercializados
ao redor do mundo.
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Também por estes motivos, é essencial proteger a marca como um principio do negdcio,
produto ou servico. Afinal, é a marca que diferencia um produto de outro similar e com a mesma
funcdo. Ela é capaz de criar uma relagdo de confiangca numa condi¢do de oferta e procura,
criando um vinculo com o consumidor ¢ até uma relagdo de fidelidade. Do ponto de vista
mercadoldgico, como dito, a marca comunica ao consumidor a mensagem que se pretende
transmitir, criando uma reputagdo e certa responsabilidade a empresa que a divulga. Se bem
planejada, espera-se que ela crie vantagem competitiva sobre a concorréncia, razao pela qual é
importante plena consciéncia do que se pretende comunicar por meio do sinal distintivo.
(KOTLER;KELLER, 2012). Conforme os autores, existem seis critérios para escolher os

elementos caracterizadores de uma marca, os quais estdo representados na Figura 8 abaixo:

Figura 8 - Elementos caracterizadores de uma marca

Significativo

Elementos
de uma
Marca

Fonte: Kotler e Keller (2012, p. 266-267).

A construcdo do valor de uma marca ¢ um assunto denso e que, infelizmente, ndo cabe

neste estudo'®. Em sintese, Kotler e Keller (2012, p. 266), delineiam os seis critérios,

16 Para melhor compreensio e aprofundamento sobre o tema, ver Kotler e Keller (2012). Conforme os autores (p.
272), “a cadeia de valor da marca ¢ uma maneira estruturada de avaliar as fontes e os resultados do brand equity,
bem como a forma pela qual as atividades de marketing criam o valor da marca”. O investimento em um programa
de marketing tem por objetivo o desenvolvimento da marca, incluindo P&D, comercializagdo, suporte técnico e
publicidade. Por meio deste investimento, torna-se possivel valorar a marca por meio do desempenho do mercado
e outros fatores, como custo de reposi¢ao e pre¢o de compra em aquisicdes.
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subdividindo-os em “construtores de marcas” (facil memorizacao, significativo e cativante), e

de “carater defensivo” (protegido, adaptavel e transferivel) e os explica conforme Figura 9:

Figura 9 - Critérios para escolher os elementos caracterizadores de uma marca

Facil memorizacao Significativo Cativante

Com que facilidade o
elemento da marca é
lembrado e
reconhecido?

O

Quando isso ocorre?
Tanto no momento da
compra quanto no do
consumo?

Nomes curtos como
OMO, Ypé e Veja sdo
elementos da marca
faceis de memorizar

Transferivel

O elemento de marca
pode ser usado para

[C] apresentar novos
produtos na mesma
categoria ou em outras?

Ele agrega ao brand
equity em outros paises
e segmentos de
mercado?

Embora fosse
inicialmente uma livraria
virtual, a Amazon.com
foi inteligente o
suficiente para ndo se
chamar “Books ‘R’ Us”.
O Amazonas é famoso
por ser o maior rio do
mundo, e 0o nome sugere
a grande variedade de
mercadorias que
poderiam ser enviadas
aos consumidores, um
descritor importante da
diversificada gama de
produtos que a empresa
vende.

O

O

Até que ponto o

[[] elemento de marca é

digno de crédito?

E sugestivo para a
categoria
correspondente, um
ingrediente do produto
ou o tipo de pessoa que
poderia usar a marca?

Pense no significado
inerente a nomes como
desodorizador de ar
BomaAr, absorvente
feminino Sempre Livre e
bicicleta Barra Forte.

Adaptavel

O

O

O elemento de marca é
adaptdvel e atualizével?

Aimagem da
personagem da marca de
produtos alimenticios
Betty Crocker passou por
mais de sete retoques
em seu visual ao longo
de 87 anos, e ela parece
ter no maximo 35!

O

Esteticamente, o
elemento de marca é
cativante?

Uma tendéncia recente
é usar nomes bem-
humorados e que
também possam ser
prontamente
convertidas em uma
URL, como no caso do
compartilhamento de
fotos Flickr, darede
social Wakoopa e dos
telefones celulares
ROKR e RAZR da
Motorola.

Protegido

O

O

O elemento de marca
pode ser protegido
juridicamente?

E em termos
concorrenciais? Pode ser
copiado com facilidade?

Nomes que se tornam
sinénimo de sua
categoria de produto —
como Gillette, Xerox e
Maizena — devemdeter
seus direitos sobre a
marca para ndo se
tornarem genéricos.

Fonte: adaptado de Kotler e Keller (2012, p. 266-267).

Com base nas informagdes acima, dois dos seis critérios para escolher os elementos

caracterizadores de uma marca destacados pelos autores, envolvem atuagdo um minimo de
gestdo da propriedade intelectual, tanto para a protecdo, quanto para a transferéncia do ativo.

Conforme Kotler e Keller (2012), a protecao oferece seguranca de receitas futuras e estaveis
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para seu proprietario, além disso, representam um ativo de grande valor economico, capaz de

influenciar o comportamento dos consumidores, e, ainda, ser comprada ou vendida.

A propriedade da marca ¢ adquirida pelo registro regularmente expedido, sendo
garantido o direito de uso exclusivo em todo o territorio brasileiro. Garante-se, ainda, o direito
de precedéncia nos seis meses anteriores a data da prioridade ou do deposito. Este direito
somente podera ser comercializado juntamente com o que tiver relagdo direta com o uso da
marca. Conforme o art. 130 da LPI (BRASIL, 1996), ao titular da marca sdo assegurados os

direitos de:

e cessdo do registro ou do pedido de registro, caso a marca ainda nao tenha sido
concedida;
e o direito de licenciamento de uso e/ou exploragdo; ¢

e o direito de zelar pela integridade material e reputagdo da marca.

No que se refere a transferéncia de direitos, conforme o INPI (2019), & preciso
demonstrar correspondéncia entre os envolvidos no pedido de transferéncia e os novos titulares.
Caso contrario, sera expedida uma exigéncia pelo INPI que, se ndo atendida, implicard no

indeferimento do pedido.

Por ser um ativo intangivel que pode ser transferido de forma voluntaria ou mediante
determinacdo judicial. Conforme o INPI (2019), segue abaixo quadro (Quadro 7) explicativo

contendo motivos de transferéncia de titularidade:

Quadro 7 - Possibilidades de transferéncia de direitos sobre uma marca

Transferéncia de titularidade de uma marca

Conforme estabelece o art. 229 da Lei 6.404/1976, “¢ a operagdo pela qual a
companhia transfere parcelas do seu patrimdnio para uma ou mais sociedades,
constituidas para esse fim ou ja existentes, extinguindo-se a companhia cindida,
se houver versdo de todo o seu patrimonio, ou dividindo-se o seu capital, se
parcial a versdo”. Para a transferéncia, deve-se apresentar os documentos da
operacdo averbados pelo 6rgao competente.

Cisao

Transferéncia de direitos sobre a marca, de uma pessoa fisica ou juridica
Cessao (cedente) para outra pessoa fisica ou juridica (cessionaria), por meio de um
instrumento de cessdo. Deve atender o disposto nos arts. 128, 134, 135 da LPIL.

Voluntaria

Quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma nova sociedade, que
Fusao passa a ser a nova titular do registro. Necessaria apresenta¢do dos atos da fusao
para anotacdo no INPI.

Quando a sociedade ¢ absorvida por outra, a qual passa a ser titular sobre os
Incorporacio direitos da marca. Necessaria apresentagdo dos atos da incorporagdo para
anotacdo no INPIL.
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Sucessio Quando o registro ¢ transferido em virtude de partilha de bens. Conforme o art.
legitima ou 619, 1, do Codigo de Processo Civil, é possivel a cessdo por inventariante desde
testamentaria que anuentes os interessados, e autorizado pelo juizo competente.

A marca como ativo pode compor o patrimdnio da massa falida, podendo ser

Faléncia . . e .
enc transferidos mediante decisdo judicial ou comum acordo.

Reconhecimento | Havendo litigio sobre a titularidade de terceiro, a transferéncia se dard em
do direito de virtude de determinagao judicial.
terceiro

Por decisdao ou
determinacio judicial

Fonte: adaptado de INPI (2019).

Para todos os casos indicados acima, a transferéncia devera compreender todos os
registros ou pedidos, em nome do novo titular, sob pena de cancelamento dos registros ou

arquivamento dos pedidos ndo cedidos, conforme se extrai do art. 135 da LPI (BRASIL, 1996):

Art. 135 - A cessdo devera compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou servigo idéntico,
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos

pedidos ndo cedidos (BRASIL, 1996).
Tendo em mente os critérios minimos para a construcao do valor de uma marca, torna-
se possivel relacionar o seu conceito ao seu respectivo valor de mercado. Nao por menos, a
Interbrand, empresa especializada em consultoria de branding passou a investir em um estudo
denominado Breakthrough Brands (marcas inovadoras, em tradugdo livre), publicado
anualmente desde 2018, com o objetivo de tracar o estado do mercado de startups no mundo
por meio da “forca da marca” (FAUSTINO, 2018). O estudo de 2021'7 infelizmente nio conta
com a presenga de startups brasileiras que tenham se destacado por suas propostas de valor,
diferentemente da primeira publicacdo, publicada em 2018, na qual figurou, a época startup, a

Dr. Consulta'®.

ApOs esta breve apresentagdo sobre marcas sob um viés econdmico, um resumo pode

ser observado a partir do Resumo Técnico sobre Marcas , no Quadro 8 a seguir.

17 Disponivel em: https://interbrand.com/newsroom/interbrand-launches-202 1 -breakthrough-brands-

report/#:~:text=Interbrand%20Launches%20%E2%80%9C2021%20Breakthrough%20Brands%E2%80%9D%2
OReport%20highlighting%?20the,t0%20brands%20like%20Starface%2C%20Megababe%20and%20Frida%20M
om.

18 Esta rede de centros médicos, idealizada em 2011, apesar de atualmente nio se classificar como tal, foi
considerada pela Interbrand, em 2018, como uma startup.
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Quadro 8 - Resumo Técnico sobre Marcas

Resumo Técnico sobre Marcas

Classificagdo quanto a
natureza

Marcas de produto ou servigo
Coletivas
Certificagdo

Tipos

Nominativa
Figurativa
Mista
Tridimensional

Especificidades

Marcas de alto renome
Marcas notoriamente conhecidas

Orgio de registro

INPI

Vigéncia

10 anos, contados da data da concessao do registro, prorrogavel por periodos iguais
e sucessivos (art. 133 da LPI)

Quem pode registrar?

Pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas ou ndo no Brasil. As pessoas juridicas
devem exercer atividade efetiva e licita

Condigdo de
registrabilidade

Distintividade (deve ser capaz de induzir a diferenciagdo do produto/servigo)
Licitude (vedadas as marcas que se apliquem ao art. 124 da LPI) e Veracidade (ndo
deve induzir a erro/enganos ao consumidor)

Disponibilidade (no pode ter sido registrada antes)

Meios de protocolo de
pedidos e peti¢cdes

Pela internet, por meio do sistema e-Marcas, disponivel no portal do INPI;

Por meio de formulario em papel, disponivel para impressdo no Portal do INPI ou
entregue presencialmente na sua sede, em uma das unidades do Instituto ou
encaminhado via Correios.

Meios de comunicagdo

Oficial: Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Nao oficial: Pesquisa na base de marcas, no moédulo Meus Pedidos
(Acompanhamento de processos), e outros.

Retribuigdes

Conforme Tabela de Retribui¢des disponivel no portal do INPI

Normas relacionadas

Constituicao Federal

Tratados e convencdes dos quais o Brasil seja signatario:

e Convencao de Paris para protecao da propriedade industrial;

e TRIPS.

e Convengdo de Berna relativa a prote¢do das obras literarias e artisticas —
Promulgada pelo Decreto n® 75.699, de 6 de maio de 1975.

e Protocolo de Madri — dispde sobre o Registro Internacional de Marcas.

Leis:

e Lein®9.279, de 14 de maio de 1996 — Lei da Propriedade Industrial — Regula
direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial;

e Lein®9.610, de 19 de fevereiro de 1998 — Lei de Direitos Autorais — Altera,
atualiza e consolida a legislagd@o sobre direitos autorais e da outras providéncias;

e Lein®9.615, de 24 de marco de 1998 — Lei Pelé —Institui normas gerais sobre
desporto e da outras providéncias;

e Leis que tenham vinculagdo ou relagdo com a matéria, (Codigo Civil, legislagdo
comercial etc.).

Fonte: adaptado de INPI (2021).

Resumido este assunto, passemos agora para patentes, terceiro tipo de propriedade

intelectual mais registrado por startups junto ao INPI (WEID et al, 2019; MENDES et al.,

2021).
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5.3.2. Patentes

Segundo a pesquisa executada por Mendes et al., (2021, p. 19), que teve por objetivo
atualizar o levantamento, desenvolvido pelo INPI em 2019, intitulado “Uso do Sistema de

Propriedade Industrial pelas Startups”:

Das 3.523 startups ativas, 1.971 empresas (56%) apresentam marcas registradas,
enquanto que 203 empresas (6%) detém registros de software, 184 empresas (5%)
apresentam pedidos de patente, 36 empresas (1%) tem registros de desenho industrial,
e 1.463 (41,5%) das Startups ndo apresentam nenhum ativo de PI (MENDES et al.,
2021, p. 19).

Os indicadores demonstram qudo infimo ¢ o numero de pedidos de patente no universo
das startups. Apesar de ndo ser possivel afirmar as razdes de um percentual tdo baixo, ¢é
interessante lembrar que, dos ativos de propriedade intelectual, o processo de concessdao de
patente possui um regime rigoroso para finalizagdo. A maior parte dos artigos da Lei de

Propriedade Industrial (LPI) é composta de artigos voltados as patentes. Sdo diversas

especificidades que fazem com que estas se destaquem no ambito da propriedade intelectual.

Conforme leciona o INPI (2021), a patente ¢ um titulo de propriedade concedido
oficialmente e de forma temporaria pelo Estado, por forca de lei. A patente pode ser relacionada
a invengao ou aperfeigoamento de produtos ou processos e pode ser explorada economicamente
pelo(s) titular(es) e/ou por terceiros, mediante licenciamento. Como requisitos, a LPI (BRASIL,

1996) traz a possibilidade de registro de algo diferente do estado da técnica'®

como patente de
invencao (PI) ou patente de modelo de utilidade ou, simplesmente, modelo de utilidade (MU),

0s quais possuem requisitos conforme Quadro 9 abaixo:

Quadro 9- Requisitos da Patente de Invengdo e do Modelo de Utilidade

Patente de Invencao Modelo de Utilidade
Novidade Nova forma ou disposi¢do
Atividade inventiva Ato inventivo
Aplicagao industrial Aplicacdo industrial

19 Conforme estabelece a LPI (BRASIL, Lei n® 9.279, 1996), “o estado da técnica é constituido por tudo aquilo
tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior” (art. 11, §1 °), ressalvado o Periodo de Graga ¢ as Prioridades
Unionista e Interna.
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Apresente melhoria funcional

Fonte: adaptado de Brasil (1996).

Conforme a LPI (BRASIL, 1996), inven¢do e modelo de utilidade sdo entendidos como
“novos” quando ndo compreendidos por qualquer produto ou processo em dominio publico até
o momento do deposito do pedido de patente, ressalvado o periodo de graca e os pedidos de

prioridade.

Por dominio publico deve-se entender qualquer produto ou processo viabilizado por
qualquer meio e em qualquer Iugar do mundo. Ja o Periodo de Graga constitui o periodo de
doze meses que precedem a data de deposito ou a da prioridade do pedido de patente, se
promovida pelo inventor. Tendo em vista que o Periodo de Graga ¢ uma excecdo a regra, o
inventor podera, a pedido do INPI, apresentar declaracdo relativa a divulgacdo (BRASIL,
1996). Ja os pedidos de prioridade podem ser relativos ao beneficio advindo da Convengao da
Unido de Paris (CUP), denominado Prioridade Unionista, ou decorrente da propria LPI, a

Prioridade Interna (BRASIL, 1996).

A Prioridade Unionista refere-se ao pedido de patente depositado em pais signatario da
CUP. Ela tem efeito de deposito nacional, sendo assegurado o direito de prioridade no periodo
de um ano, desde que neste periodo o deposito ndo seja invalidado nem prejudicado por fatos
ocorridos. Para garantir este direito, o depositante do pedido deve requeré-la no ato do deposito,
sendo possivel, no prazo limite de dois meses, a suplementacdo do pedido de prioridades
anteriores a data do depodsito nacional. Assim como acontece para concessdo do periodo de
graca, a reivindicacdo de prioridade deve ser comprovada na ocasido do deposito ou em até 180

dias, contados desta data, sob pena de perda do beneficio. (BRASIL, 1996).

O outro tipo de prioridade ¢ a de carater interno, advindo da LPI. Para utilizar esta
possibilidade, ¢ preciso que o pedido de patente de invengdo ou de modelo de utilidade tenha
sido (i) depositado originalmente no Brasil, (ii) sem reivindica¢do de prioridade e (iii) ndo
publicado. Atendendo a estes requisitos, o pedido posterior feito sobre a mesma matéria do
pedido ja depositado no Brasil, pelo mesmo requerente ou sucessores, pode ser feito dentro do

prazo de 12 meses (BRASIL, 1996).

Partindo para o segundo requisito de patenteabilidade, a atividade inventiva para o caso

de invengdo, e o ato inventivo dos modelos de utilidade, sdo aqueles em que as suas criagdes
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ndo decorram, de maneira evidente ou 6bvia, do estado da técnica para um técnico no assunto
(BRASIL, 1996). Conforme explica o INPI (2021), a diferenga entre o ato inventivo e a
atividade inventiva reside na propria inovagdo. Se a invenc¢do apresenta mais do que uma
combinagdo oObvia de caracteristicas do estado da técnica ou da aplicagdo vulgar de
conhecimentos comuns para um técnico no assunto, trata-se de atividade inventiva. Do outro
lado, o modelo de utilidade admite a mera combinacao de caracteristicas conhecidas ou efeitos
praticos previsiveis, desde que nova forma ou disposi¢do resulte em melhoria na fungdo ou no

processo produtivo.

No que se refere ao terceiro requisito de patenteabilidade, a aplicagdo industrial refere-
se a possibilidade de uso ou producdo em qualquer tipo de industria. (BRASIL, 1996).
Conforme expde o INPI (2021), desde que haja repetibilidade, este requisito pode ser atendido

mesmo que se trate de industrias agricolas e extrativas.

Além do atendimento dos requisitos de patenteabilidade, a inven¢do ou o modelo de
utilidade ndo podem estar contidos nos impedimentos listados na lei. O art. 10 da LPI, por

exemplo, estabelece que:

Art. 10. Néo se considera inven¢ao nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

IT - concepgdes puramente abstratas;

IIT - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagdo
estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacdo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos
ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer
ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais (BRASIL, 1996) (Grifou-se).

Conforme o artigo transcrito acima, programas de computador em si ndo sdo
considerados inven¢do nem modelo de utilidade. Entretanto, de acordo com o estudo levantado
por Weid et al (2019), tomando por base a Classificacdo Internacional de Patentes (CIP), ao se
analisar quais as areas tecnoldgicas dos pedidos de patente depositados, foi identificado que os

pedidos mais recorrentes na amostra estavam relacionados as areas de Tecnologia da

Informacéo.
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Como previsto no inciso V do art. 10 da LPI, a impossibilidade do patenteamento ¢ do
programa do computador em si. Contudo, € possivel que uma patente recaia sobre um programa
de computador, por meio de processos ou produtos que apresentem solugdo de problemas

técnicos com resultados que vao além de mudangas de codigos (INPI, 2021)

Conforme o INPI (2020), considerando que as inovacgdes alcancadas se ddo por meio de
computador, os depositos de pedidos de patente relacionados ao que se denominam “invengdes
implementadas em computador” (IIC) somente podem se enquadrar na natureza de patente de
inven¢do. Isto porque, diferente da patente de invencdo, somente objetos sdo passiveis de
registro como modelos de utilidade. Exemplos aplicaveis sdo os algoritmos e software
embarcado. Além disso, ¢ importante que, assim como qualquer outro pedido de patente, ndo
se enquadre em qualquer dos impedimentos listados na LPI, dentre eles, o art. 10 transcrito

acima.

Para melhor compreensdo sobre o assunto e os limites da possibilidade de pedidos de
patente de programas de computador, sugerimos a leitura das “Diretrizes de Exame de Pedidos
de Patente envolvendo Inven¢des Implementadas em Computador (IIC)”, publicadas pelo INPI,
em 2020. Este material orienta e esclarece as possibilidades de depdsito de pedido de patente

de programas de computador, incluindo a analise sobre as vedacdes do art. 10 da LPI.

Da leitura das Diretrizes do INPI, & possivel depreender que, assim como no
desenvolvimento de produtos e processos inovadores, ¢ preciso ampliar a visdo e compreensao
das possibilidades legais de uso a aproveitamento da propriedade intelectual. Uma visdo restrita
as possibilidades ordinarias de aplicac@o da lei nos limita a algumas possibilidades. Do outro
lado, um melhor conhecimento sobre a propriedade intelectual pode ser o diferencial capaz de

proporcionar o sucesso esperado de um negocio. Especialmente quando se fala em startups.

Segundo Mendes et al. (2021), a principal vantagem do patenteamento, para qualquer
depositante, é garantia de protecdo legal sobre os esforcos e gastos despendidos na atividade de
PD&I, sendo garantida a exclusividade de mercado para sua criagdo por 20 anos. Conta-se,
também, com a seguranca juridica, valor contabil, possibilidade de cessdo e de licenciamento,
e com o direito de zelar pela integridade da patente. Especificamente para startups, os autores

listam:

e Procedimento facilitado junto ao INPI;
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e Possibilidade em participacdo em processos licitatorios especificos
e Possibilidade de obtencao de financiamento publico;

e Atragdo de investimentos e clientes;

e Viabiliza a renovagdo do modelo de negocio;

e Auxilia na entrada da startup em novos mercados.

Tais vantagens ndo se distanciam das listadas por Weid et al (2019), que resumiram,
sem, contudo, limita-las a: (i) retornos econdmicos ¢ financeiros, em fun¢do dos investimentos
realizados no desenvolvimento tecnologico; (ii) exclusividade e seguranca juridica; (iii)
valoracao e licenciamento. Por isso, refor¢a-se a importancia do conhecimento e uso do sistema
de propriedade intelectual. O reconhecimento da PI como ativo econdmico e sua boa gestio

podem trazer retorno econdmico ao negocio que dela se utiliza.

Assim como qualquer outro ativo de propriedade intelectual, a patente possui valor
agregado, o que viabiliza ao(s) titular(es) negociarem a transferéncia de sua(s) titularidade(s).
Conforme o INPI (2021), a forma mais comum de transferéncia de titularidade da patente
advém da cessdo. Também € possivel que a transferéncia de titularidade seja resultante de cisdo,
fusdo, incorporagdo, carta de arrematacdo, sucessdo ou decisdo judicial. A transferéncia pode

ocorrer de forma parcial ou total e independe do tipo da pessoa, se fisica ou juridica.

Nos casos de fusdo, cisdo, incorporagdo ou carta de arrematagdo, o INPI (2021) orienta
que ¢ preciso anexar, junto com o pedido, os documentos oficiais de comprovagdo. Além disso,
deve-se atualizar o cadastro do titular, nos trés primeiros casos, associando a peticdo de
transferéncia com a alteragao cadastral. Quando a transferéncia da titularidade decorrer de
decisdo judicial, a transferéncia decorre de requerimento do Poder Judiciario. J4 nos casos de
sucessdo, 0 requerente precisa apresentar o documento de sucessdo finalizado, com a
identificacdo dos herdeiros, ou a apresentacado judicial para antecipagdo da transferéncia, antes

da finalizagdo do processo testamentario.

Quando se tratar de transferéncia internacional, € preciso a notarizagdo e consularizacao

do documento estrangeiro ou apresentacdo da Apostila de Haia?®. Na eventualidade de o

20 Conforme o Conselho Nacional de Justia (201 ), a Apostila nada mais é do que um certificado a Apostila
emitido na forma estabelecida na Convengdo da Apostila de Haia, a qual auténtica a origem de um Documento
Publico. Disponivel em: https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/. Acesso
em 31 de outubro de 2021.
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documento ndo estar em portugués, também sera preciso a sua traducao juramentada. Soma-se

a isto, a necessidade de apresentacdo de procurag@o, com poderes de atuacdo junto ao INPI e

dados do titular atualizados, se o protocolo for realizado por terceira pessoa (INPIL, 2021). A

seguir, apresenta-se um resumo pode ser observado a partir do Quadro 10, a seguir.

Quadro 10 - Resumo Técnico sobre Patentes

Patente de Invengdo

Tipos Patente de Modelo de Utilidade
Protecdo Territorial — apenas nos paises onde foi requerida e concedida a concessao.
Especificidades Periodo de graga — art. 12 da LPI.

Prioridade unionista - arts. 16 e 17 da LPI e art. 4° da CUP.

Orgio de registro

INPI

Vigéncia

Patentes de invengdo: 20 (vinte) anos
Modelos de utilidade: 15 (quinze) anos
Ambos contados a partir da data de depésito do pedido.

Quem pode depositar o
pedido?

Pessoas fisicas ou juridicas que tenham legitimidade para obter a patente (art. 6° ¢ 7°
da LPI).

Patente de Invencgdo — Novidade, aplicagdo industrial, atividade inventiva;

Requlsltols. Modelo de Utilidade — novidade na forma ou disposigdo, aplicagdo industrial, ato
patenteabilidade . . . . L
inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricagéo.
- Unidade do pedido — art. 23 da LPI;
Condigdes de A iy )
. Suficiéncia descritiva - art. 24 da LPI;
patenteabilidade

Clareza e precisio das reivindicagdes - art. 25 da LPL

Meios de protocolo de
deposito e petigdes

Exclusivamente online, por meio do sistema e-INPI.

Meios de comunicagao

Oficial: RPI e Plataforma e-patentes
Nio oficial: no sistema PUSH, disponivel no portal INPI e outros.

Retribuigdes

Conforme Tabela de Retribui¢des disponivel no portal do INPI

Normas relacionadas

Constituicao Federal;
Tratados e convencdes dos quais o Brasil seja signatario:
e Convencdo da Unido de Paris — CUP;
e TRIPS.
e PCT
Legislacio e atos normativos:
e Lein®9.279, de 14 de maio de 1996 — Lei da Propriedade Industrial — Regula
direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial — arts. 3° ao 93 e Arts.
212 ao 244.
e Instrugdes Normativas 30/2013 (IN 30/13) e 31/2013 (IN 31/2013), disponivel
no portal do INPL

Fonte: elaborado pela autora.

5.3.3. Desenhos Industriais

Conforme estudo realizado por WEID et al. (2019), de todos os registros realizados por

startups junto ao INPIL, apenas 16 foram referentes a desenho industrial. Trata-se de um niimero

expressivamente baixo para o universo de startups brasileiras, ainda que o perfil majoritario

deste modelo de negdcio esteja relacionado a area da Tecnologia da Informagao.
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Conforme estabelece a LPI (BRASIL, 1996, p. 1), entende-se por “desenho industrial a
forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
ser aplicado a um produto”, que apresente resultado aparéncia nova e original na sua
configuragdo externa, ¢ que seja obtido por meio manufaturado. Por “novo”, entende-se o
desenho industrial (DI) ndo compreendido no estado da técnica. Ou seja, aquele que ndo seja
de conhecimento publico antes da data de deposito do pedido, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o periodo de graca de 180 dias e os pedidos de prioridade. O periodo de prioridade
do DI ¢ metade do periodo concedido para a patente. Assim, se a comprovagao da prioridade
ndo for efetuada por ocasido do deposito, o depositante devera fazé-lo em até 90 dias contados

desta data, sob pena de arquivamento do pedido, além de o material cair em dominio publico.

Para verificacdo do requisito “novidade”, o pedido de registro depositado no Brasil,
quando ainda ndo tiver sido publicado, serd incluido no estado da técnica, a partir da data de
deposito ou da prioridade reivindicada, caso tenha sido divulgado. Por isso, ¢ muito importante
se atentar a0 momento do registro, pois ainda que ndo conste na busca de anterioridade (visto
que ndo publicado), ha o risco de anulagdo do pedido, ja que alguém pode té-lo depositado
primeiro®!. Contudo, se a divulgagdo do DI tiver sido promovida sem consentimento do autor,
o DI ndo sera considerado como incluido no estado da técnica, caso a divulgacao tenha ocorrido
durante os seis meses anteriores a data do depdsito ou a da prioridade reivindicada. Ja a
originalidade ¢ aferida quando o produto resulta em uma configuracdo visual diferente em
relacdo aos existentes no estado da técnica, ainda que advinda da combinacao de elementos ja

conhecidos (BRASIL, 1996).

Uma observagdo que merece destaque € a de que o desenho industrial faz parte da
propriedade industrial, portanto, requer aplicacdo industrial. Por isso, produtos que tenham
carater puramente artistico ndo sdo registraveis como DI, cabendo sua protecdo aos direitos
autorais. Além do carater meramente artistico, ndo ¢ passivel de registro como DI tudo aquilo
que for “contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas,
ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos

de respeito e veneragao” (BRASIL, 1996, p. 1). Ou, ainda, produtos que tenham forma comum

21 Sobre este ponto, vale advertir a importancia de que isto seja observado serve para qualquer ativo de PI.
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ou vulgar do proprio objeto ou, que por sua esséncia, tenham a forma determinada por

consideragdes técnicas ou funcionais.

A transferéncia de titularidade pode acontecer, assim como nos casos trazidos
anteriormente, de forma voluntaria ou por determinacgdo judicial, via cessdo, incorporagio,
fusdo, cisdo, sucessao legitima, faléncia. Outro meio viavel ¢ a anotagdo de inclusdo/exclusao
de cotitulares/requerentes de registro. Este caso facilita a correcdo de erros ou esquecimentos
pelo depositante, podendo ele corrigir, a qualquer tempo, o registro realizado. Para realizar um
requerimento, em qualquer dos casos possiveis, basta protocolar a petigdo junto ao INPI ¢
providenciar o pagamento da respectiva GRU. Para cada uma das possibilidades mencionadas
sera necessario apresentar os documentos comprobatérios da regularidade da transferéncia

(INPL, 2019).

Para melhor compreensdo do universo dos desenhos industriais e transferéncia de
titularidade, recomendamos o Manual de Desenho Industrial, publicado pelo INPI (2019),

conforme link disponibilizado nas referéncias do presente Manual.

Como material de consulta rapida, segue, no Quadro 11 abaixo, um resumo sobre o

tema.

Quadro 11: Resumo Técnico sobre Desenho Industrial

Classificacdo quanto a | Bidimensional

natureza Tridimensional

Natureza do Pedido Deposito de pedido de registro.

Deposito de pedido dividido: ¢ um depdsito gerado exclusivamente a partir de
exigéncia técnica. E imprescindivel, neste caso, que o pedido dividido faga
referéncia ao deposito inicial (o pedido méae), para que se beneficie de sua data.
()rgﬁo de registro INPI

Vigéncia 10 anos, contados da data do pedido, prorrogavel por até trés periodos de cinco
anos (art. 133 da LPI)

Quem pode registrar? | Pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas ou ndo no Brasil.

Condicao de Novidade

registrabilidade Originalidade

Fabricacdo industrial

Meios de protocolo de | Pela internet, por meio do sistema Peticionamento Eletrdnico, disponivel no portal
pedidos e peticdes do INPI

Por meio de formulario em papel, disponivel para impressao no Portal do INPI e
entregue presencialmente na sua sede, ou encaminhado via postal, por Carta
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Registrada, enderecada a sede do INPI, Secdo de Protocolo e Expedigdo — SEPEX,
Rio de Janeiro?.

Meios de comunicacio

Oficial: Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Nao oficial: Pesquisa em Propriedade Industrial, na base de desenhos industriais do
INPI, e o moédulo Meus Pedidos do site, e outros.

Retribuicdes

Conforme Tabela de Retribuicdes disponivel no portal do INPI

Normas relacionadas

Constituicao Federal

Tratados e convencdes dos quais o Brasil seja signatario:

e  Convengdo da Unido de Paris (CUP);

e TRIPS%.

Legislacio e atos normativos:

e Lein®9.279, de 14 de maio de 1996

Toda norma que tenha vinculagdo ou relagdo com o assunto, ainda que contida em
outros diplomas legais.

Fonte: adaptado de Brasil (1996) e INPI (2019).

22 Conforme o INPI (2019), quando o pedido é encaminhado via posta, é preciso o envio de envelope adicional,
enderecado e selado, para retorno das vias suplementares, também via postal.

23 Apesar de o TRIPS néo apresentar normas autoaplicaveis ao exame de desenhos industriais, o Acordo traz uma
série de obrigacdes as quais o Brasil se comprometeu, no sentido de estabelece um patamar minimo de protegao
em matéria de PI na legislagdo nacional sobre o tema (INPI, 2019).
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6. DESAFIOS E OPORTUNIDADES DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO CONTEXTO DAS STARTUPS

Conforme Drucker (2002), o surgimento do empreendedorismo pode ser entendido
tanto como um evento cultural e psicologico quanto econdmico e tecnologico. Todavia,
independentemente da motivacao, os efeitos sdo, acima de tudo, econdmicos. Este meio de agir,
essa profunda mudanca de atitudes, valores e comportamento, para o autor ¢ uma “tecnologia”
chamada gestdo. Tal meio de agir requer, acima de tudo, a aplica¢do dos conceitos e técnicas

béasicas na administragdo de novos problemas e prospec¢ao de novas oportunidades.

No que se refere especificamente a Gestdo da PI de uma startup, a combinacao da Gestéo
do Conhecimento com a Inteligéncia Competitiva e o Foresight é capaz de formar uma rede de
conexoes, agregando valor econdmico sobre o conhecimento acumulado, além de influenciar
positivamente os processos de tomada de decisdo e de networking. Tais conclusdes nos levam
a concluir que as diretrizes Gestdo da PI da recaem sobre diversas areas de uma startup,
estabelecendo interconexdes capazes de alavancar o negocio, se bem geridas (CANONGIA et

al, 2004).

Nesse sentido, destacam-se alguns desafios enfrentados pelas startups. O primeiro
desafio identificado € a gestdo da propriedade intelectual, que perpassa desde a gestdo do
conhecimento, atuando na gestdo de documentos, rotulagem, construcao de portfélio, incluindo
o acompanhamento continuo, auditorias periddicas dos ativos intangiveis de titularidade da
startup, ou leia-se, processos de controle interno de revisdo da performance dos ativos, ou sob

seu uso, até a prospeccdo e geracdo de receita.

No campo da inteligéncia competitiva, a execugdo de auditorias periddicas pode auxiliar
na reducdo de custos, mediante analise do custo-beneficio da manutencdo de ativos sem
rentabilidade suficiente para sua preservacdao, bem como no aumento de receitas provenientes
de ativos subaproveitados. Nesta abordagem, a gestdo da PI, auxilia na identificacdo de posi¢do
no mercado, mitigagdo de riscos, na imagem passada pela startup ao mercado, bem como no

seu valor perante investidores, parcerias, fusoes e aquisicdes (CANONGIA et al, 2004).
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Ao formar uma rede de conexdes, através da aplicagdo de uma visdo estratégica sobre
o conhecimento acumulado, o Foresight ¢ capaz de influenciar positivamente os processos de
tomada de decis@o e de networking da empresa. Mediante a pratica das diversas atividades que
o setor abarca, ¢ criada a habilidade de conectar os ativos protegidos formalmente a outros
intangiveis ndo passiveis de determinada prote¢do, como no caso das invengdes implementadas
em computador. O mesmo pode ser dito sobre o seu valor na participacdo em decisdes
coordenadas, no que tange a inovacdo e plano de negocio, analise de mercado, monitoramento

continuo da concorréncia, bem como de tendéncias e oportunidades.

Por ser um negocio com elevada dedicag@o de tempo e recursos em PD&I, € importante
que a startup associe o seu plano de negocio ao gerenciamento da propriedade intelectual que
utiliza e, especialmente, da que desenvolve. Ademais, por se desenvolver e depender
financeiramente de solugdes inovadoras, a startup precisa ter consciéncia dos fatores de risco
no gerenciamento da propriedade intelectual, a fim de evitar que uma ma gestio dos ativos de

PI impacte no resultado financeiro da startup.

A gestdo da Pl inclui o desafio do gerenciamento de riscos. Especialmente no que tange
a brigas judiciais, barreiras comerciais e perda de competitividade em funcdo de disputas com
outras empresas em torno de inventos nao protegidos (WIPO, 2021). Por isso, ainda que o ativo
ndo tenha sido produzido pela empresa, demonstra-se relevante: documentar e arquivar toda
transacdo relevantemente relacionada a apropriacao da PI; assim como tomar medidas razoaveis
para identificacdo e prote¢do da PI pela empresa; e celebrar contratos claros, com alcance de
todos os pontos pertinentes e suficientemente detalhados, a fim evitar distor¢des e problemas

futuros (ICC, 2009).

Gerenciar riscos associados a propriedade intelectual desenvolvida pela startup, implica
em diversas agOes, dentre elas o estabelecimento de politica corporativa a fim de executar as
operagoes conforme a legislacdo e de acordo com as melhores praticas, por exemplo a revisao
periodica da politica de PI da empresa, a fim de manté-la sempre atualizada e eficaz. Uma
auditoria, ainda que simplificada, pode auxiliar a startup na gestdo do conhecimento, propondo
que ¢ como os seus ativos de PI podem influenciar na estratégia, competitividade e

gerenciamento de riscos do negdcio (ICC, 2009).

Com vistas a assegurar a posicdo competitiva da startup, o gerenciamento de riscos

deve, continuamente, verificar se as invencdes da empresa estdo adequadamente protegidas e
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se a startup possui liberdade de uso em relagdo a pontos estratégicos do negdcio, bem como
ofertar treinamentos a forca de trabalho, a qual, além de se manter atualizada quanto a normas
e procedimentos, recebera preparo para enfrentar aspectos praticos relacionados a protecdo dos
ativos intelectuais (ICC, 2009). Além disso, importa destacar que um melhor conhecimento

sobre o assunto evitara perda de tempo e recursos.

No que se refere aos desafios da protegdo, verifica-se a importancia da analise, anterior
ao registro, de como a tecnologia sera produzida ou implantada, se podera ser utilizada pela
concorréncia e de que forma, bem como demais consideragdes especificas sobre o objeto. Neste
sentido, a elaboragdo de pesquisas de mercado em torno da tecnologia que se pretende
desenvolver se demonstra um caminho a fim de identificar se ela se demonstra, de fato,

inovadora (WIPO, 2021).

Como visto, também ¢ importante que se tenha certeza de que o pedido estd bem
delimitado, sendo garantido nas reivindicagdes a cobertura desejada de todos os elementos
essenciais do ativo intelectual. Tal cuidado, apesar de limitar a protecdo, delimita o espago de

manobra da concorréncia na medida em que o mercado se desenvolve (WIPO, 2021).

Entrando no 4mbito da perda de tempo e recursos, vé-se a importancia da busca de
anterioridade antes do inicio da execugdo do projeto. Sua auséncia pode prejudicar bastante o
resultado do projeto ou a propria startup com a perda ativos-chave para outras companhias que
preencheram os requisitos para protecdo primeiro. Este cuidado também ¢ recomendado antes

do registro, a fim de manter atualizada a confiabilidade do estado da arte.

Um dos principais riscos, contudo, sdo as disputas judiciais, que podem ser decisivas
quanto a sobrevivéncia de uma startup. Ao mesmo tempo que a startup pode se precaver contra
0 uso nao autorizado do seu ativo, é possivel que ela mesma seja a infratora do direito de
terceiros, ainda que sem ma-fé. Por isso, ¢ indicado ndo usar propriedade intelectual alheia sem
aquisi¢@o formal, a fim de néo infringir direito de terceiros, o que poderia impedir uma startup

promissora de seguir uma trajetoria de potencial sucesso.

Como se vé, a gestdo de ativos intelectuais ndo se trata de uma tarefa facil tampouco
infalivel, mas de uma forma de mitigar os riscos inerentes ao negocio, especialmente no que se
refere a segurancga da informagdo. Esta area da gestdo da PI envolve proporcionar a protecao

fisica e digital necessarias a salvaguarda ¢ integridade das operacdes e confidencialidade sobre
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o que for segredo do negdcio. Trata-se da aplicar esfor¢os na protecdo dos segredos comerciais,
estabelecendo procedimentos de identificag@o e controle dos ativos de PI, a fim de manté-los

gerenciaveis e rastreaveis.

Neste sentido, os acordos de confidencialidade se demonstram instrumento essenciais
na formagdo de qualquer tipo de parceria, uma vez que visam a protecdo dos segredos
comerciais da startup. Os NDAs - Non-Disclosure Agreement (Acordos de ndo-divulgagdo, em
portugués) ou Acordos de Confidencialidade servem como atos necessarios para preservagao
dos ativos intelectuais da startup, especialmente no que tange aos segredos comerciais. Estes,
apesar de terem alguma protecdo juridica, uma vez divulgados perdem a esséncia, além

impactarem na vantagem competitiva da startup no mercado.

No que se refere aos desafios da exploracdo comercial, de igual forma, ndo ¢ tarefa
simples. A constante incerteza da abrangéncia da prospeccao da tecnologica, especialmente no
que se refere a incerteza de sucesso comercial da tecnologia, a dificuldade de captagdo de
clientes enquanto houver vantagem competitiva do ativo intangivel, bem como a identificagado
dos meios para adquirir destaque no mercado sdo alguns exemplos considerados no presente

estudo.

Quanto a inovagdo desenvolvida por meio de parcerias, embora elas possam criar
oportunidades muito boas para as startups, ¢ preciso que estas se atentem sempre as condigoes
parceria, especialmente no que tange a titularidade, uso e exploragdo da PI, visto que ndo raro
acontece a privacdo de participacdo na titularidade e/ou concessdo de poderes restritos de
exploragdo. Assim, impde-se precaucdo na participacdo deste tipo de negbcio, visto que as
condi¢des propostas podem ndo ser proporcionais ou interessantes para a estratégia comercial

da startup.

Do outro lado, por meio da formagdo de parcerias ¢ possivel se destacar frente a
concorréncia, no que concerne as suas competéncias inventivas e criativas, cobrir as limita¢des
de um desenvolvimento solo, através da complementaridade de recursos, habilidades e solucdes
tecnologicas para comercializar novos produtos ou servigos. Nesta toada, a atracdo de parcerias
vem se destacando no contexto da inovagdo aberta. Ao se aproveitarem do conceito de Open
Innovation empresas inovadoras engajam ativamente pessoas externas a corporagao a proporem

solugdes a determinado desafio tecnologico, com baixo custo e ampla gama de resultados.
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Com isso, observa-se que por fluxos de conhecimentos técnicos, uma startup pode
acelerar o desenvolvimento do seu ativo, aperfeicoar seu processo de inovacao e dinamizar o
langamento de novos produtos no mercado. Vé-se, ainda, que tanto por meio da inovagdo aberta
quanto por meio da formag¢do de parcerias ¢ possivel ter acesso a determinada
informagao/tecnologia, bem como a servicos e canais de marketing, know how ou outros ativos
que sejam necessarios ao langamento de um produto inovador sem ter a saide financeira
prejudicada pelos custos do desenvolvimento e/ou aquisi¢des, além dos custos da gestdo da PI,

sem causar conflitos, ao aproveitar uma mesma tecnologia para fins distintos.

O éxito alcangado com o desenvolvimento conjunto, como se pode concluir, somente
sera possivel se houver uma gestdo prudente da PI em desenvolvimento, viabilizando uma

parceria complementar, ao invés de uma “competi¢do parasitaria” no &mbito do projeto.

Todavia, se bem gerida, a startup podera aproveitar as oportunidades advindas da
geracdo de ativos intelectuais, recompensando todas as dificuldades e desafios enfrentados
pelos empreendedores. Uma boa gestio destes ativos é capaz, por exemplo, de auxiliar a startup
a analisar quais seriam os ativos de PI com potencial de: facilitar financiamentos e
investimentos; criar receitas adicionais, como licenciamentos e cessdo, mediante de decisdes
coordenadas, no que tange a inovagdo e plano de negbcio; e de atrair parceiros e recursos

humanos diferenciados.

Uma startup podera passar por varios estagios, assim como podera conseguir diversas
fontes de financiamentos e investimentos para o desenvolvimento de um produto ou processo
que gere um ativo de PI, desde a sua ideacdo até a exploracdo comercial. Diversas instituicdes
financeiras, investidores anjo, incubadoras, aceleradoras, venture capital, venture building,
dentre outros, facilitam a implementacdo de atividades de inovagdo e proporcionam condi¢des

de crescimento as startups.

O mesmo se pode dizer sobre as iniciativas nacionais voltadas as startups, dentre elas:
InovAtiva Brasil e de Impacto Socioambiental, Ideiaz Powered by inovativa, StartOut Brasil,
Programa Nacional Conexao Startup Industria, Programa Finep Startup, Plataforma Inovacao
para a Industria e outros. Além destas, também merece destaque a publicacdo do Marco Legal
das Startups, que facilitou investimentos por empresas interessadas por meio de fundos
patrimoniais, FIPs, CVM, investimentos em programas, editais ou concursos destinados a

financiamento, a aceleracdo e a escalabilidade de startups, bem como promovendo incentivos
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ao desenvolvimento de novas tecnologias desde a concepcao até fases de desenvolvimento mais

avancadas.

A caracteristica da tecnologia e o seu objetivo levardo o empreendedor tecnologico a
definir qual o tipo de investimento buscara e que tipo de protecao adotara para o seu produto.
Todavia, a forma que este ativo pode ser explorado economicamente dependera de uma gestao
eficiente. O licenciamento, por exemplo, fornece algum grau de controle sobre a PI, assim como
viabiliza o acesso a novas tecnologias por meio da celebracdo de parcerias. Todavia, ndo for
possivel formar parcerias, ndo forem encontrados meios de rentabilizar o ativo por meio de
producdo propria ou licenciamento, ou simplesmente ndo se tenha interesse de manter o ativo,

entdo o proximo passo sera verificar a possibilidade de vendé-lo.

A cessdo pode ser feita de forma total ou parcial, assim como pode se referir a uma PI
jé registrada ou apenas ao pedido do registro. A cessdo total exime o cedente da vinculagdo ao
ativo apods a venda. Na eventualidade de haver uma limitagdo quanto ao objeto da PI, a cessao
podera ser parcial, sendo possivel ainda a criagdo de condominio, com maior autonomia de
exploragdo comercial. A cessdo parcial também viabiliza uma exploragéo hibrida, caso a startup
possua ativos de PI sob mais de uma jurisdicao, de forma a se beneficiar por meio de cessdo e

licenciamento sobre um mesmo ativo.

Veja-se que a andlise estratégica sobre cessdo e licenciamento dos ativos intangiveis
pode ser favorecida nos casos em que a startup considera o valor economico da propriedade
intelectual como um todo, ndo apenas e estritamente financeiro. No ambito do planejamento
estratégico e estabelecimento de parcerias, a prospeccao tecnologica pode auxiliar no processo
de busca a investidores e campos de aplicacdo. Ademais, um portfolio de ativos intangiveis
bem gerenciado indica que a startup valoriza a propriedade intelectual que possui e realiza agoes
necessarias a sua protecdo. Esta atitude inspira confian¢a ndo apenas ao mercado consumidor e
financeiro, como também a potenciais colaboradores, demonstrando a existéncia de um

ambiente que respeita o processo criativo e formal da propriedade intelectual.

Muitas companhias de sucesso passaram a valorizar a propriedade intelectual como
estratégia de negdcio. Ainda que ativos intangiveis precisem de ajustes ou combinagdes com
outras tecnologias, eles sdo reconhecidos como poderosos instrumentos da gestdo da inovacao
para superar produtos ou servigos descontinuados (GASSMANN; BADER, 2006). Do outro

lado, como ressalta Rassenfosse (2010), empresas iniciantes no mercado ndo possuem fluxo de
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caixa suficientemente estavel e elevado para financiar tais investimentos. Consequentemente,
ficam impossibilitadas de investir em inovagdo de forma auténoma e, geralmente, recorrem a

fontes externas de capital e, por vezes, por meio de acordos desproporcionais.

Caso a empresa ndo possua ativo fisico, situacdo comum quando se fala em startups,
provavelmente enfrentard maiores dificuldades de acesso a empréstimos bancarios. Por isso,

institui¢des financeiras, investidores anjo, incubadoras, aceleradoras, venture capital’’

, venture
building®, dentre outros, sejam pessoas de direito publico ou privado, facilitam a

implementagdo de atividades de inovagao e proporcionam condi¢des de crescimento as startups.

Contudo, incentivos financeiros ndo sdo garantia de crescimento se a startup ndo tiver
dominio técnico sobre sua propriedade intelectual. Principalmente as de base tecnologica que
produzem ativos de propriedade intelectual, cuja protecdo ¢ condicdo estratégica para a

competitividade e sustentabilidade do negdcio no mercado (WIPO, 2021).

Por ser um negdcio com elevada dedicacao de tempo e recursos em PD&I, é importante
que a startup associe o seu plano de negocio ao gerenciamento da propriedade intelectual que

utiliza e, especialmente, da que desenvolve (MENDES et al., 2021).

No entender de Rocha e Machado (2018, p. 880),

A gestdo de PI pode ser definida como sendo uma tipologia gerencial que tem como
foco a criagdo, uso e transferéncia de recursos intelectuais, relacionada a tomada de
decisdo, planejamento, organizagdo, lideranga e controle, além da inovacdo e do
cultivo do conhecimento, visado a geracdo de riqueza, a0 aumento da
competitividade e ao desenvolvimento economico.

Conforme acima, os autores defendem que a gestdo de PI abarca mais do que apenas a
protecdo dos ativos intangiveis, ela também atua na prospecgdo e geragdo de receita, visando
ao lucro através dos conhecimentos e titularidade da empresa. Do ponto de vista organizacional,

ela atua de forma interna, externa e tatica, influenciando em decisdes, no uso dos ativos, bem

como interagdes com demais empresas e entidades (ROCHA; MACHADO 2018).

24 Capital de risco, em portugués. Conforme o FCJ Venture Builder (2019), os fundos de venture capital sdo
voltados para startups em desenvolvimento mais avangado, que precisam de mais capital para se manter no
mercado.

25 Conforme site o FCJ Venture Builder (2019), trata-se de investimento voltado a startups em estéagio inicial. Ou
seja, que ainda estdo somente na fase de planejamento do negocio ou de desenvolvimento dos seus primeiros
Produtos Minimos Viaveis (ou MVPs, na sigla em inglés).



79

Assim, antes da execugdo de qualquer projeto, deve ser feita uma busca de anterioridade
em bases cientificas e tecnologicas. De igual forma, deve ser feita uma pesquisa de mercado
em torno da tecnologia que se pretende desenvolver a fim de identificar se demonstra, de fato,
inovadora (WIPO, 2021). Esta constatagdo deve ser entendida como condigdo basica para as

startups se desenvolverem de forma sustentavel.

Quando se fala em startup, fala-se em um tipo de negdcio estratégico no qual se busca
retornos proporcionais aos riscos associados, dado se tratar de empresas nascentes que investem
em solucdes inovadoras no mercado. Por esta razdo, no entender de Mendes et al (2021), a
gestdo da propriedade intelectual por startups torna-se, desde logo, condi¢do para crescimento

e competitividade no mercado. Conforme os autores, as startups

[...] sdo empresas nascentes que precisam demonstrar uma vitalidade na sua
competitividade de negbcio desde o seu inicio, para atrair parcerias/investimentos
para a sua iniciativa, a fim de que o seu negocio sobreviva e prospere. O uso de
tecnologias emergentes e inovagdes, como o desenvolvimento de software(s) para o
modelo de negbcio, ¢ uma das principais caracteristicas deste tipo de empresa
(MENDES et al., 2021, p. 14).
Essa preocupacdo quanto ao posicionamento da startup no mercado se torna ainda maior
para as startups desenvolvedoras de tecnologias, ou seja, produtoras de ativos de propriedade
intelectual, pois destes dependem a existéncia do negdcio. Por isso, as startups investem

constantemente em PD&I para a criagdo de novos ativos de PI e atualizagdo dos ja registrados.

De acordo com Wirtz (2012), os ativos PI sdo estratégicos na geragdo de valor para a
atividade industrial. Este ¢ o mesmo entendimento de Rocha e Machado (2018, p. 03), os quais
afirmam que “a competitividade das empresas e, consequentemente, as possiveis vantagens
competitivas estdo atreladas ao conhecimento que geram”. Neste sentido, por se desenvolverem
e dependerem financeiramente destas solugdes inovadoras, as startups precisam ter consciéncia
dos fatores de risco no gerenciamento da propriedade intelectual, a fim de evitar que uma ma

gestdo dos ativos de PI impacte no resultado financeiro da startup (WIPO, 2021).

Como esclarece a WIPO (2021), embora nem todo resultado de projeto de PD&I seja
objeto de registro, ¢ importante que se dé a devida relevancia ao ativo no acervo da startup,
visto que ele ainda pode ser objeto de negociacdes estratégicas. Além disso, ¢ importante que
os gestores nao aguardem até o final do desenvolvimento do produto ou processo para proceder
com o deposito do pedido. Tal decis@o pode representar risco a subsisténcia da tecnologia e até

mesmo da empresa, caso um concorrente disponha de solu¢do similar ou ja a tenha registrado.
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Nesse sentido, ao solicitar um registro de PI, as startups devem considerar como a tecnologia
sera produzida ou implantada, como seré a sua operacionalizacdo, se podera ser utilizada pela

concorréncia ¢ de que forma, bem como demais consideragdes especificas sobre a invengao.

Por isso, quanto melhor estudado o projeto, maiores sdo as chances de se alcangar os
resultados desejados. De acordo com Gassmann e Bader (2006), diversos estudos ja
demonstraram que existe uma correlagdo entre o sucesso de uma empresa ¢ a forca do seu
portfolio de ativos de PI. Um deles foi publicado por Ernst e Omland (2003 apud GASSAMAN,;
BADER, 2006), os quais comprovaram que jovens empresas focadas em tecnologia sdo capazes

de aumentar seus lucros e crescimentos protegendo seus produtos por patentes.

Neste contexto, pode-se observar que o proprio objetivo social da startup permite que,
enquanto ela desenvolve ou até mesmo se utiliza da propria tecnologia, este mesmo ativo
também pode servir para interagdes negociagdes concomitantes. Exemplos disso seriam o
estabelecimento de parcerias para acesso a outras tecnologias e/ou estrutura para
desenvolvimento de projetos de PD&I, bem como o aproveitamento do projeto para demonstrar

o potencial da startup para possiveis investidores (WIPO, 2021).

Por isso, a decis@o da gestdo dos ativos de PI da startup deve ser estudada e relacionada
com o potencial competitivo do negocio, e, sempre que possivel, com diferencial para atragao
de investimentos. Conforme Gassmann e Bader (2006), estudos empiricos demonstraram que
empresas que investem em inovagdo obtém lucros mais sustentaveis do que aquelas que

simplesmente aproveitam os resultados alheios para imitarem o produto inovador.

Para tanto, é preciso a implantagdo de politicas internas que direcionem os
investimentos e estimulem o desenvolvimento e a gestdo desses ativos. Por razdes como estas
¢ que se demonstra relevante que seja conhecido pelas startups que, somado a forga da sua
competitividade, uma boa gestdo dos ativos de PI pode, por exemplo, evitar riscos associados

a sua utilizacdo ou desenvolvimento de ativos de PI (CANONGTIA et al, 2004).

De acordo com Canongia et al (2004), existem pelo menos dois niveis de gestdo da

inovacgao:

1) um interno, ligado aos processos de identificagdo e desenvolvimento de

competéncias, codificagdo e prospeccao interna do conhecimento, identificacao
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de oportunidades e execucdo de uma estratégia de integracdo entre o setor de

PD&I e o de produgdo; e

i1) outro externo a organizagdo, ligado a capacidade de contratar e vender
competéncias, captar recursos € interagir com organizagdes com intuito de

promover de parcerias.

Ao observar esta divisdo por niveis proposta por Canongia et al (2004), percebe-se que,
assim como concluido por Cho (2018), a estratégia de um negdcio ¢ um dos fatores
determinantes para o seu bom desempenho, da mesma forma que PD&I € a pedra angular de
uma efetiva estratégia de inovagdo. Com base nisso, afirma Cho (2018), que empresas voltadas
a solugdes tecnologicas aproveitam este conhecimento como parte do seu plano de negdcio, a

fim de usufruirem dos resultados inovadores como seus principais ativos.

No intuito de colaborar com a qualidade das decisdes sobre assuntos relacionados a
informagdes de maior densidade, bem como com a promog¢dao de um ambiente favoravel a
inovagdo, Canongia et al (2004), propdem a discussdo de trés abordagens, entendidas como

especialmente utilizadas na gestdo da inovacao:

1) a Gestdo do Conhecimento: responsavel por promover a codificagdo e a

circulacdo interna do conhecimento;

i) a Inteligéncia Competitiva: a qual fornece meios para adquirir vantagem de

mercado; e

iii) o Foresight: planejado para promover decisdes coordenadas, no que tange a
inovacdo ¢ plano de negodcio. Esta atividade que conjuga trés diferentes
dimensdes de um mesmo processo: pensar, debater e modelar o futuro, visando

transformar o conhecimento acumulado em agdes e acompanha-las ativamente.

Conforme Canongia et al (2004), as sinergias entre estas trés abordagens e suas diversas
combinagdes sdo capazes de formar uma rede de conexdes, agregando valor econdmico sobre
o conhecimento acumulado, além de influenciar positivamente os processos de tomada de
decisdo e de networking mencionados. Os ativos intangiveis, além de demonstrar a capacidade

inovativa da empresa, aumentam seu valor de mercado e credibilidade.
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Com isto em vista, a Camara de Comércio Internacional — ICC?® (2009), tomou a
iniciativa de desenvolver a A¢ao Empresarial para o Fim da Falsificacdo e Pirataria (BASCAP),

a qual desenvolveu um conjunto de diretrizes voltadas as empresas sobre medidas praticas no

ambito da propriedade intelectual, dentre elas, as destacadas no Quadro 12, a seguir.

Quadro 12: Diretrizes praticas no ambito da Propriedade Intelectual

da empresa.

Diretriz Descricio
Estabelecimento de politica corporativa a fim de executar as operagdes conforme a
Politica legislagao e de acordo com as melhores praticas relacionadas na area de PI. Uma boa pratica
empresarial sobre este ponto ¢ a revisdo periodica da politica de PI da empresa, a fim de manté-la sempre
atualizada e eficaz.
Adotar medidas razoaveis para identificagdo e protecio da PI da gerada ou adquirida pela
Proteciio da PI empresa. Importante destacar que a protecdo da PI deve ser compreendida desde o pedido

de registro, bem como sua manutengdo, por meio do pagamento de anuidades etc. Ademais,
a ICC (2009) ressalta que a protecao da PI pertencente a propria empresa pode ser realizada
de diferentes formas, inclusive como segredo industrial.

Conformidade
e Auditoria.

Deve ser pautada na inspecdo e observacdo do uso das politicas de PI da startup e da
legislagdo. Seguem alguns cuidados a serem observados na gestdo da PI, no que se refere a
esta diretriz:

e obter ativos de PI somente a partir de fornecedores legitimos e auditaveis, bem
como arquivar toda documentagdo relacionada, respeitando a legislagdo da
protecdo de dados pessoais;

e verificar a conformidade do que se esta adquirindo;

e obter as licengas exigidas e salvaguardar evidéncias formais e escritas dos direitos
sobre o ativo objeto do licenciamento;

e promover auditorias de todos os processos da empresa, a fim de apontar situagdes
faticas de violagdo, e sindicancias, no caso de suspeitas de violacdo.

Treinamento
de
funcionarios.

Estimular todos os profissionais envolvidos no desempenho das atividades da empresa a
observar as leis e a politica de conformidade no que tange a PI, e que sejam ofertados
treinamento com foco na conformidade do uso e desenvolvimento da PI com a politica da
empresa.

Disposicoes
contratuais.

Em toda transagao relevante a propriedade intelectual que esta em processo de aquisicdo ou
desenvolvimento, ¢ importante a coleta e guarda da documentagao relacionada. Os contratos
precisam ser claros, alcangar todos os pontos pertinentes, bem como ser suficientemente
detalhados, a fim evitar distor¢des e problemas futuros.

Seguranca e
confidencialida
de.

Sdo agdes recomendadas a protegdo de informagdes estratégicas do negocio:

e prover protecdo fisica e digital apropriada a salvaguarda e integridade das
operagdes comerciais e confidencialidade sobre o que for segredo do negdcio;

e envidar esforgos visando a prote¢do dos segredos comerciais da startup e dos seus
parceiros comerciais, quais sejam aqueles com os quais se tenha celebrado acordos
de confidencialidade?’;

e estabelecer procedimentos de identificacdo/inventario/controle dos ativos de PI, a
fim de manté-los gerenciaveis e rastreaveis.

Fonte: adaptado de ICC (2009).

E possivel perceber, da consolidagdo das diretrizes da ICC acima, o quanto a gestdo da

PI ndo se restringe ao seu registro e pagamento de anuidades. Conforme Rocha e Machado

26 Sigla advinda do nome em inglés, International Chamber of Commerce.
27 Comumente chamados de NDAs, sigla do termo em inglés, Non Disclosure Agreement.
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(2018), ela perpassa pela habilidade de conectar os ativos protegidos formalmente a outros
intangiveis ndo passiveis de determinada protecdo. Com isso a gestdo da PI passa a assumir
uma dimensdo estratégica, impactando diretamente na tomada de decisdo, planejamento,
organizagdo ¢ gestdo, bem como atuando ativamente na busca pelo aumento de capital,

competitividade e desenvolvimento econdmico da startup.

Assim como a ICC (2009) propos diretrizes de acordo com setores de uma empresa,
Rocha e Machado (2018) seccionaram a gestdo da PI em dimensdes, sendo elas as apresentadas

no Quadro 13.

Quadro 13: Dimensdes da Gestdo de PI

Dimensdes Descriciao
Portfolio Relaciona-se ao registro, manuten¢do e avaliacdo dos ativos intelectuais. Trata-se de
uma dimensao essencial no que se refere a estratégia de gestao da propriedade intelectual
do negdcio.

Aspectos Juridicos | Por 6bvio, esta dimensdo se refere a estruturagao juridica da startup, no que se relaciona
a PI e a utilizagdo dos servicos especializados.

Cultura Dimensao relacionado a difusdo da propriedade intelectual para funcionarios, terceiros
e parceiros. Constitui-se essencial em startups proporcionar um ambiente favoravel a
criacdo de oportunidades por meio dos ativos intelectuais.

Redes e | Esta dimensdo se relaciona a procura e parcerias firmadas. A criagdo de parcerias
Relacionamento favorece o fortalecimento das startups, bem como facilita o processo de inovagdo por
meio da troca de informagdes e tecnologias.

Oportunidades e | Trata-se da  “sistematizacdo das praticas de prospecgdo tecnologica,
Negociagiao aquisica@o/transferéncia de tecnologia e da relevancia da protegio dos ativos intelectuais”
(ROCHA E MACHADO, 2018, p. 882). Nesta dimensao, inclui-se a analise de mercado,
0 monitoramento continuo da concorréncia, tendéncias e oportunidades.

Fonte: adaptado de Rocha e Machado (2018).

Ao tragar um comparativo entre as diretrizes da ICC (2009) voltadas para negocios, com
as dimensdes da gestdo da PI, trazidas por Rocha e Machado (2081), ¢ possivel relacionar a
diretriz de implantagdo de politica corporativa a dimensdo cultura, que se relaciona de forma
ainda mais forte com a orientacdo de treinamento de funciondrios. O mesmo se aplica as
diretrizes de prote¢ao da PI, conformidade, auditoria, disposi¢cdes contratuais e seguranga ¢
confidencialidade com a dimensdo “aspectos juridicos”. Mais uma vez, percebe-se que as
diretrizes da gestdo da PI recaem sobre diversas areas de uma empresa, estabelecendo

interconexdes capazes de alavancar o negocio, se bem geridas.

Tendo em vista que o presente estudo visa a gestdo da PI por startups, convém analisar
e discutir as quais seriam os desafios e oportunidades da gestdo e protecdo dos ativos de PI por

startups brasileiras produtoras de propriedade intelectual. Para tanto, entendeu-se a gestdo da
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PI em quadrantes, ndo necessariamente sequenciais, porém interdependentes: auditoria sobre

os ativos intelectuais, exploragdo econdmica, gerenciamento de riscos e prevengdo de litigios.

6.1. AUDITORIA DOS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Um portfolio robusto de ativos de PI pode auxiliar uma startup a atrair parcerias
importantes, conseguir recursos ¢ acesso a outras tecnologias. Por isso, a WIPO (2021) sugere
a utilizacdo de uma revisdo sistematica da PI (formal e informal) da startup, uma auditoria de
PI. Trata-se de um procedimento que visa a avaliagdo dos ativos intangiveis e possui forte
influéncia no gerenciamento de riscos, solugdo de problemas e implantacdo de melhorias no

negocio.

De acordo com a ICC (2009), ¢ interessante realizar a inspe¢do de documentos e
materiais para verificar se existem indicios de situagdo de viola¢do de direitos de terceiros, bem
como os da propria startup. Outra boa pratica seria a realizacdo de sindicancias, quando
necessario averiguar eventual atividade suspeita. Assim, baseado em uma analise minuciosa
sobre os ativos de PI da startup, acordos comerciais, politicas e procedimentos, a WIPO (2021,

2022) orienta que uma auditoria bem realizada pode auxiliar a startup em:

e desenvolver ou atualizar o portfolio de PI;

e auditar o uso ¢ (sub)exploragdo de ativos de PI;

e reduzir custos, ao influenciar na decisdo sobre a suspensdo do pagamento de anuidades
de ativos obsoletos;

e aumentar a receitas de ativos que nao sejam essenciais a subsisténcia da startup;

e realizar prospecg¢do tecnoldgica, a fim de verificar sua posi¢do no mercado;

e analisar se a empresa estd infringindo a propriedade intelectual alheia ou se outros estdo
ameacando ou infringindo direitos de titularidade da empresa; e

e melhorar sua imagem e valor perante investidores, parcerias, fusdes e aquisi¢des; dentre

outros.

Conforme acima, uma auditoria, ainda que simplificada, pode auxiliar a startup a
determinar quais e como os seus ativos de PI podem influenciar na estratégia, competitividade

e gerenciamento de riscos do negocio. Além disso, pode auxiliar no processo de busca a
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investidores que, como visto, buscam o minimo de seguranga em seus negocios. Auditorias sdo
capazes, ainda, de revelar ativos que ndo sdo tdo relevantes para a empresa, mas que podem ser
rentabilizados por meio de licenciamentos ou por cessdo, ao invés de resultarem apenas em

prejuizo a startup (WIPO, 2021).

Conforme a ICC (2009), constituem passos de uma auditoria de PI, os apresentados no

Quadro 14, a seguir.

Quadro 14: Passo a passo de uma auditoria de PI

Passos Descricido

E importante manter toda a documentagdo referente aos ativos, desenvolvidos e adquiridos,
devendo ser consideradas a sua utilizag@o, a validade da PI e a legislacao aplicavel. Geralmente
guarda-se por, pelo menos, trés anos apds a expiragao de tais registros, podendo ser superior em
alguns paises. Conforme a ICC (2009), por serem ativos contabeis, em todo o mundo, o registro
comercial ¢ exigido por quase todas as normas contabeis e autoridades tributarias. Por isso,
recomenda-se a guarda de copias de contratos, autorizagdes de fornecimento, registros, modelos
¢ amostras de producdo, documentos de remessa, licengas etc.

A ICC (2009) orienta a rotulagem completa e precisa de todos os ativos de PI e embalagens,
sejam elas fabricadas ou fornecidas. Pontua-se a possibilidade de os detentores de direitos
autorais terem autonomia para estabelecerem seus proprios requisitos de rotulagem. Conforme
a Camara de Comércio Internacional, esta ¢ uma boa pratica sugerida a todas as startups na
cadeia de fornecimento, devendo ser observada, de forma rigorosa e sem excegdo, as normas
do respectivo setor.

A ICC (2009) destaca a relevancia do atendimento da politica de PI, sua revisdo, corre¢do de
problemas e aperfeicoamento para garantia da sua eficiéncia e eficacia.

Gestdo de
documentos

Rotulagem

Monitorame
nto continuo

Fonte: adaptado de ICC (2009).

Proceder com a auditoria na forma proposta pela ICC (2009) implica na identificagdo
de todos os ativos intelectuais que a empresa possui registrados ou ndo, gerando um dossié dos
ativos intelectuais da startup. Para tanto, a WIPO (2022) orienta que seja elaborado um
inventario dos ativos intangiveis. Ao cataloga-los e descrevé-los, torna-se mais claro como estes

ativos estao sendo utilizados e como podem ser mais bem explorados.

Como visto, a elaboragdo do inventario também auxiliar a startup a desenvolver ou
atualizar o portfolio de PI. Diante disto, a WIPO (2021) orienta que a criagdo de um portfolio

seja baseada nos seguintes critérios, conforme Figura 10 a seguir.
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Figura 10 — Classificago de ativos de PI e sua relagdo com a exploragdo

~
* Ativos de PI criticos para a startup, relevante para continuidade da empresa.
*Nao licenciar, exceto para suprir estritas necessidades comerciais da propria startup.
J
N
* Ativo de PI critico para a startup, porém licenciavel para atender um bem social.
*Licenciar apenas para uso, sem possibilidade de exploragdo comercial.
J
)
* Ativo de PI sem nivel de criticidade para continudade da empresa, porém rentabilizavel.
*Possibilidade de licenciamento para uso e exploracdo comercial
J

« Ativo de PI sem valor relevante para a empresa.

* Manter certos ativos de PI pode resultar em prejuizo. Neste caso, primeiro deve-se considerar o
licenciamento ou a cessdo do ativo. Se ndo houver éxito na exploragdo econdmica em determinado
lapso de tempo, entdo recomenda-se a renuncia da titularidade.

Fonte: adaptado de WIPO (2021).

Dando seguimento as auditorias periddicas, a elaboracdo do inventario ird permitir
iniciar a segunda etapa da auditoria: a verificagcdo da titularidade dos ativos e da regularidade
do uso pela startup. No caso em que a startup ndo tem titularidade sobre determinados ativos,
bem como quando for detentora de direitos de PI. O terceiro passo surgird, de forma automatica,
se for identificada alguma infrag@o: de direito de terceiro de algum direito de determinado ativo
de PI da startup. Se houver uma terceira fase, a quarta sera consequencial: a elabora¢do de um

plano de protecdo da startup em sentidos legal, administrativo e regulatorio (WIPO, 2022).

A auditoria € um procedimento que deve ser continua e periddica (ICC, 2009). Vencida
esta fase e elaborado/atualizado o portfolio de ativos de PI da startup, serd possivel analisar o

potencial de exploragdo econdmica dos ativos que serdo mantidos pela empresa.

6.2. AS STARTUPS E A EXPLORACAO ECONOMICA DOS SEUS ATIVOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

E sabido que os retornos financeiros dos ativos de PI sdo mais demorados. Entretanto,
€ preciso que os gestores e proprietarios de startups compreendam a correlacdo entre gestao da
PI e sucesso comercial da startup para antever e formular uma estratégia para o negocio (ICC,

2013).
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A necessidade de gestdo dos ativos de propriedade intelectual pelas startups se deve,
sobretudo, ao grande volume de recursos movimentados por esse modelo de negocio no Brasil
— como demonstrado na Figura 10 acima, o que enseja posicionar-se estrategicamente.
Ademais, os ativos desenvolvidos por esse tipo de empreendimento se demonstram elementares
para a subsisténcia do negocio, ja que sao os ativos de PI os atores responsaveis pelo potencial

competitivo de inovagdo no mercado (MENDES et al, 2021).

Como se sabe, antes que uma startup comece a gerar renda suficiente para sustentar sua
operacgdo, ela precisa de investimentos. Este periodo em que a startup atua com saldo negativo
¢ conhecido como “vale da morte” e toda startup deve atravessar. Este periodo dificil deve ser
enfrentado para criar fluxo caixa suficiente para cobrir os custos iniciais do desenvolvimento
da sua PI, até que seja possivel aferir lucro (WIPO, 2021). Por isso, a startup deve promover

seu produto ou servigo antes mesmo de produzi-lo.

E importante saber que o acesso a qualquer tipo de financiamento ou investimento pode
implicar na cessdo de acesso irrestrito para acompanhamento do desenvolvimento do projeto, a
fim de que os investidores ou financiadores possam verificar se a startup estd adotando as
medidas apropriadas na sua execug¢do, incluindo protecdo do ativo intelectual (WIPO, 2021).
Subsidios governamentais, por exemplo, implicam na prestacdo de contas e de todas as
informagdes que venham a ser solicitadas, pela Startup, a 6rgaos administrativos, judiciais e de

controle sobre a aplicacdo dos recursos.

Convém destacar que os cuidados com a regularidade da execucédo e prestagdo de contas
do Projeto € apenas uma contraprestacdo do apoio que pode ser essencial para a existéncia da
startup. Além disso, como orientado pela ICC (2009), a gestdo de documentos faz parte de uma
gestdo eficiente da PI. Assim, tendo-se conhecimento dos termos da oferta negdcio, basta

executar o projeto e guardar as evidéncias do seu desenvolvimento.

De acordo com estudos promovidos pela WIPO (2021), os custos iniciais podem ser
cobertos tanto pelo(s) proprio(s) fundador(es), quanto por outras fontes de financiamento. Neste
ultimo caso, ¢ possivel que o auxilio ocorra em qualquer momento da execu¢do do projeto,
desde o inicio do seu desenvolvimento até apos o langamento no mercado, conforme Figura 11

abaixo.
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Figura 11 - Fases de financiamento

. Risk and venture capital |
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Fonte: WIPO (2021, p. 44).

Conforme a WIPO (2021), normalmente a origem do investimento esta relacionada a
fase do desenvolvimento do produto. Na fase anterior ao lucro, os investimentos mais comuns
sdo os de origem publica (comumente associados a universidades ou instituigdes de ciéncia ¢
tecnologia — ICT), investidores-anjo e o que denomina “FFF — family, friends and fools™. E

nesta fase que se encontra o Vale da Morte.

Ap6s o alcance do ponto de equilibrio financeiro da startup € que entra a maioria do
capital de risco, pois nesta fase ha maior chance de retorno do investimento. Por 6bvio, ndo se
trata de uma regra, havendo outros fundos de capital de risco que preferem investir na fase
anterior ao lucro, especialmente nas areas de alta tecnologia (WIPO, 2021). Uma startup podera
passar por varios estagios, assim como poderd conseguir diversas fontes de investimentos.

Segundo a WIPO (2021), o montante dos investimentos tende a aumentar a cada novo aporte.

Apesar variar de acordo com cada pais, este entendimento ¢ bastante parecido ao da
Financiadora de Estudos Projetos — Finep, no Programa Finep Startup, conforme Figura 12,

abaixo:

28 Em tradugdo livre: “familia, amigos e tolos”.
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Figura 12 - Divisao de programas da FINEP de apoio a startups por estagio de maturidade

PROGRAMAS DE APOIO DA FINEP POR ESTAGIO DE MATURIDADE DAS STARTUPS DE BASE TECNOLOGICA
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do produto vendas e busca Receitas crescentes em seu mercado
no mercado por escala Lucro inicial Lucros crescentes

[ ___woa _Jrorémeo startup |__oeansio Il consounasio
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Fonte: Finep (2022, p. 1).

Como se pode extrair da Figura 12, sdo diversas as possibilidades de obter algum tipo
de apoio financeiro para o desenvolvimento de um produto ou processo que gere um ativo de
PI, desde a sua ideacdo até a exploracdo comercial. Com isso, percebe-se ainda melhor a
importancia da execu¢do de auditorias periodicas. Uma vez mapeados os ativos de PI, sera
possivel analisar quais seriam os ativos capazes de auxiliar a startup a: conseguir financiamento
¢ investimentos; criar receitas adicionais, como licenciamentos e cessdo; e atrair parceiros €

recursos humanos diferenciados.

Tendo em vista que a obtenc¢do de financiamentos e investimentos ndo depende da
gestdo da PI, passemos para a criagdo de receitas adicionais, em especifico, sobre o

licenciamento de ativos de PI da startup.

6.2.1. Licenciamento

Conforme a WIPO (2021), o licenciamento ¢ uma forma de obter receita por meio da
PI registrada. Licenciar um ativo de PI significa autorizar alguém a usa-lo dentro dos limites
impostos em instrumento particular, sem que haja transferéncia da titularidade. Por 6bvio, para

que se obtenha renda, € preciso estabelecer um valor sobre o uso e periodicidade de pagamento.
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Como destaca a WIPO e a International Trade Centre’® — ITC (2010), um nimero
consideravel de empresas tem deslocado suas fontes de renda de produtos manufaturados para
licenciamento dos seus ativos de PI. Todavia, a antes de iniciar o licenciamento ¢ importante
considerar se realmente licenciar seria a melhor estratégia a adotar ou se a melhor opgéo seria

fabricar e comercializar o produto.

Uma vez decidido o licenciamento, este deve ser feito por escrito, para maior seguranga
juridica. Ademais, a legislagdo da propriedade intelectual ¢ territorial. Por isso, a existéncia de
instrumento escrito serve para comprovacdo do licenciamento, bem como das limitagdes
contratuais, inclusive em ambito internacional. Assim, se o documento for um contrato, maior
sera a seguranga sobre a titularidade da PI e contra possiveis processos por violagdo de direitos

(ICC, 2009).

Ha que se ressaltar que o fato de os ativos de PI serem intangiveis se revela como uma
vantagem, visto que a imaterialidade permite uma escalabilidade que os ativos tangiveis nao
possuem. Desta forma, os ativos intangiveis podem ser explorados, simultaneamente, por varios
usuarios, sem ter alterada a sua natureza ou qualidade. Tal obtengdo de proventos ¢

proporcionada por meio de licenciamentos (WIPO, 2021).

Além disso, conforme a WIPO ¢ a ITC (2010), o ativo pode estar protegido por um ou
mais tipo de propriedade industrial, sujeito a direitos autorais, com ou sem segredo comercial,
0 que permite mais de um licenciamento. S3o tantas as questdes que abarcam o tema que as
organizagdes listaram as vantagens ¢ desvantagens de licenciar os ativos de PI, as quais sdo

apresentadas no Quadro 15, abaixo:

Quadro 15: Vantagens e desvantagens do licenciamento de tecnologia propria

VANTAGENS DESVANTAGENS

Uma empresa que ndo pode ou ndo quer se envolver
na fabricagdo de produtos pode se beneficiar da
tecnologia de licenciamento, contando com a melhor
capacidade de fabricagdo, distribuicdo de pontos de
venda, conhecimento e gestdo local e outros
conhecimentos de um ou mais parceiros.

As vezes, o proprio investimento do licenciante pode
gerar lucros melhores do que operar por meio de um
contrato de licenga.

2 Centro de Comércio Internacional, em portugués.
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

O licenciamento permite que o licenciante retenha a
propriedade intelectual da tecnologia e obtenha dela
um beneficio econdmico, geralmente na forma de
receita de royalties.

Um licenciado pode se tornar concorrente do
licenciador. O licenciado pode, se concedido o direito
de operar no mesmo territorio, "canibalizar" as vendas
do licenciante, fazendo com que este ganhe menos
com royalties do que perde com as vendas que vao
para seu novo concorrente.

O licenciamento também pode ajudar uma empresa a
comercializar sua tecnologia ou expandir suas
operagdes atuais em novos mercados com mais
eficacia e facilidade do que por conta propria.

O licenciado pode ser mais efetivo ou ter sucesso no
mercado mais rapidamente do que o licenciante,
porque pode ter menos custos de desenvolvimento ou
pode ser mais eficiente.

O licenciamento pode ser usado para obter acesso a
novos mercados, que de outra forma seriam
inacessiveis. O licenciado pode concordar em fazer
todas as adaptagdes necessarias para entrar no
mercado estrangeiro, como tradugdo de rotulos e
instru¢des; modificacdo de mercadorias de acordo
com as leis e regulamentos locais; e ajustes no
marketing. Normalmente. o licenciado serd totalmente
responsavel pela fabricagdo local, localizagdo,
logistica e distribuicao.

Um contrato de licenga pode ser desvantajoso quando
a tecnologia ndo estd claramente definida ou ndo esta
completa. Nesse caso, pode-se esperar que o
licenciante continue o trabalho de desenvolvimento
com grandes despesas para satisfazer o licenciado.

Um contrato de licenga também pode fornecer um
meio para transformar um infrator ou concorrente em
aliado ou parceiro, evitando ou resolvendo um litigio
de propriedade intelectual, que pode ter um resultado
incerto ou pode ser caro e/ou demorado.

O licenciante pode se tornar criticamente dependente
das habilidades e recursos do licenciado para gerar
lucros.

O licenciamento pode fornecer algum grau de controle
sobre as inovagdes ¢ sobre a dire¢do e evolugdo de
tecnologias onde a interoperabilidade ¢ importante.

Fonte: WIPO e ITC (2010, p. 19-20).

De acordo com a WIPO, o ITC (2010) e com o Quadro 15 acima, € possivel verificar

que o licenciamento tem propoésitos diferentes da cessdo, assim como implica em varias

consequéncias praticas e juridicas que ndo estdo presentes nela. Por isso, se os objetivos

apresentados ndo forem interessantes para a startup, entdo o licenciamento ndo ¢ a melhor

estratégia a ser adotada.

Em uma andlise promovida por Rassenfosse (2010), a literatura empirica tem feito

estabelecido perfis de licenciantes e critérios determinantes para um licenciamento. De inicio,

restou confirmado que a maioria dos contratos de licenciamentos sdo relacionados as industrias

quimica, da computacdo e de eletronicos. No que concerne especificamente as industrias,

concluiu-se que quanto melhor posicionada estiver uma empresa, menor serd a probabilidade

de que ela licencie sua tecnologia.
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Conforme Rassenfosse (2010), empresas consolidadas, com poder de mercado, tendem a
possuir melhores condi¢des para gerar resultados positivos a partir das suas invengdes do que
através de licenciamentos dos seus direitos de PI. Do outro lado, como startups comumente
estdo em uma posicdo inicial no mercado competitivo, com frequéncia licenciam mais do que
empresas de grande porte. Elas tendem a explorar com maior intensidade seus ativos de PI do

que as empresas de grande porte.

Nao se trata, contudo, de uma gestao incorreta dos ativos intangiveis da startup. Segundo
a WIPO e o ITC (2010), um titular de direitos de PI pode licenciar seu ativo caso ndo tenha
condi¢do ou simplesmente ndo queira produzir o produto ou servigo associado ao
licenciamento. Conforme informa a WIPO (2021), a depender do perfil da startup, do modelo
de negdcio, do setor da PI, uma startup baseada apenas somente no licenciamento de suas
tecnologias, pode aferir receita pelo alto volume de vendas com valor acessivel, ou obter com
menor volume, por meio de licengas com maior valor de venda. Para tanto, € importante que
seja estabelecido um procedimento de pré-licenciamento para desenvolvimento do negbcio e
fluxo de caixa, assim como estabelecer uma estratégia de licenciamento e, se possivel, termos

de adesdo apropriados.

Outra estratégia associada ao licenciamento se relaciona ao acesso a novas tecnologias
por meio de parcerias. Por vezes, o acesso a tecnologias desconhecidas ou recém-lancadas se
demonstram necessarias para promover melhorias ou ter acesso a estrutura para desenvolver
seu proprio projeto. Todavia, se a celebracdo de parcerias ndo for possivel e ndo forem
encontrados meios de rentabilizar o ativo por meio de licenciamento, entdo o proximo passo

sera verificar a possibilidade de vende-lo, por meio de um contrato de cessdo de direitos de PIL.

6.2.2. Cessao

Cessdo nada mais ¢ do que a venda da titularidade da PI. Por meio desta transacdo, o
proprietario da PI passa a titularidade do ativo para o cessionério, de forma onerosa (WIPO,
2021). Normalmente, este tipo de transacdo envolve uma transferéncia unica de dinheiro,
entretanto, também ha a possibilidade da vinculacdo do pagamento a alguma condi¢do, como

condiciona-lo ao sucesso da comercializacao (WIPO, 2010).
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A cessdo pode ser feita de forma total ou parcial, assim como pode se referir a uma PI
jé registrada ou apenas ao pedido do registro. No caso da cessdo da integralidade do ativo
intelectual, todos os direitos titularizados ou solicitados pelo potencial titular sdo transferidos

para o adquirente do ativo (cessionario) (COELHO, 1999).

A cessao total permite que um titular que nao tenha experiéncia em levar o produto ao
mercado, ndo esta interessado em produzi-lo em escala industrial ou ndo tem tal estrutura
podera obter retorno financeiro pela PI desenvolvida. Outro critério relevante que direciona a
decisdo da cessdo total da PI é a vinculag¢do ao produto comercializado no mercado. Esta pode
ser uma solu¢do ideal para um titular que ndo tenha experiéncia de mercado, tampouco interesse
em se envolver em assuntos e responsabilidades relacionados a comercializagdo do produto,

incluindo seu licenciamento (WIPO, 2010).

Na eventualidade de haver uma limitagdo quanto ao objeto da PI, o cedente transfere
apenas alguns dos direitos do ativo ou limita a area de atuagdo do cessionario. A cessdo parcial
também viabiliza a institui¢do de condominio sobre determinado ativo, dando-lhe maior
autonomia de exploragdo, de forma isolada e independente de pagamento de remunera¢io aos
demais titulares. A cess@o, o licenciamento ou autoriza¢do de exploragdo do ativo de PI por

terceiros, contudo, deve ser feita com a anuéncia de todos os condominos (COELHO, 1999).

Assim como nos casos de licenciamento, a legislacdo e procedimento relacionado a
cessao de direitos sobre ativos de PI, varia de pais para pais. Por isso, é igualmente importante
o registro escrito, de preferéncia por meio de instrumento particular formal e averbado no
escritorio oficial responsavel pelo registro da PI negociada (WIPO, 2021). Desta forma, sera

garantido que a transagdo tenha efeitos em relagdo a terceiros (BRASIL, 1996).

Outro ponto de ateng@o diz respeito a cessdo de direitos de PI em mais um pais. Na
eventualidade de mais de um direito de PI ser cedido em multiplas jurisdi¢des, os signatarios
devem ter conhecimento da legislagdo relacionada nos respectivos paises. Neste caso, apesar
de ser possivel, ndo se recomenda que seja firmado apenas um instrumento particular, mas que
sejam celebrados tantos contratos quantos forem os ativos abrangidos (WIPO, 2021) e, de

preferéncia, no idioma oficial do pais envolvido.

Ainda sobre a venda da titularidade em mais de uma jurisdi¢do, tendo em vista o carater

territorial dos direitos de propriedade intelectual, bem como a necessidade de atendimento a
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legislacdo especifica de cada pais, a WIPO (2021) esclarece a possibilidade de uma abordagem
hibrida, de cessdo e licenciamento sobre um mesmo ativo. Desta forma, caso a startup possua
ativos de PI sob mais de uma jurisdigdo, ¢ possivel vender sua titularidade em um pais e, ao

mesmo tempo, licencia-lo em outro.

Veja-se que a analise estratégica sobre cessdo e licenciamento dos ativos intangiveis
pode ser favorecida nos casos em que a startup tenha uma boa gestdo da sua propriedade
intelectual, tendo total conhecimento do acervo sob sua titularidade. Neste mesmo caminho

anda a atracdo de parcerias e recursos humanos, conforme tdpico a seguir.

6.2.3. Atracio de parcerias e recursos humanos

Como apresentado até o momento, existem algumas formas de extrair renda de um
direito de PI, contudo, ha que considerar o valor econdmico da propriedade intelectual como
um todo, ndo apenas e estritamente financeiro. Conforme sinaliza a WIPO (2021), um portfélio
de ativos intangiveis bem gerenciado indica que a startup valoriza a propriedade que possui e
realiza ag0es necessarias a sua protecao. Esta atitude inspira confianca ndo apenas ao mercado
financeiro, como também a potenciais colaboradores, demonstrando a existéncia de um
ambiente que respeita o processo criativo e formal da propriedade intelectual, conferindo o

minimo seguranga ao empregado por trabalhar em um empreendimento de alto risco.

A atragdo de parcerias e colaboradores, todavia, vem se destacando no contexto da
inovacao aberta (ou open innovation, em inglés). Neste contexto, empresas inovadoras engajam
ativamente pessoas externas a corporagdo a proporem solugdes a determinado desafio
tecnologico. Trata-se de um conceito recente, visto que diversas instituicdes ainda trabalham
com inovacdo em um ambiente fechado e restrito, com pouca participacdo externa (WIPO,

2021).

Ainda no contexto da formacao de parcerias, pequenas empresas, que ndo tem estrutura
fisica e financeira para projetos de grande porte, buscam cada vez mais participar de grandes
projetos por este meio. Desta forma ¢ possivel se destacar frente a concorréncia, no que

concerne as suas competéncias inventivas e criativas, cobrindo as limitacdes de um
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desenvolvimento solo. O desenvolvimento em conjunto, todavia, somente serd benéfico se

houver um acompanhamento ativo da gestdo de PI da startup (WIPO, 2021).

De acordo com a WIPO (2021), embora a inovacdo colaborativa possa criar
oportunidades muito boas para as startups, ¢ preciso que elas se atentem sempre as condi¢des
de titularidade, uso e exploracdo da PI, normalmente presentes neste tipo de colaboragdo. Nao
raro acontece a privagdo de participag@o na titularidade e/ou concessao de poderes restritos de
exploragdo. Assim, impde-se precaucdo na participagdo deste tipo de negdcio, visto que nem
sempre as condi¢des propostas serdo proporcionais ou interessantes para a estratégia comercial
da startup. O éxito alcangado com o desenvolvimento conjunto, todavia, somente sera possivel
se houver uma gestdo prudente da PI em desenvolvimento, viabilizando uma parceria

complementar, ao invés de uma “competicao parasitaria” no dmbito do projeto.

No que se refere a Open Innovation, de acordo com a ICC (2013), quando compativel
com os interesses da startup, ¢ possivel se beneficiar com complementos de terceiros por meio
da inovacdo aberta. Através de fluxos de conhecimentos técnicos, uma startup pode acelerar o
desenvolvimento do seu ativo, aperfeicoar seu processo de inovagdo e dinamizar o langamento

de novos produtos no mercado.

Neste sentido, a ICC (2013) apresenta algumas formas de aproveitar este conceito, por
exemplo, o estabelecimento de parcerias com universidades ou institutos de pesquisa, os quais
estdo voltadas para atividades de pesquisa, e, com os resultados obtidos, pesquisar aplicacdes
comerciais para o produto por meio de novas pesquisas. Outra possibilidade seria formar
parceria com empresas maiores, promovendo a complementaridade de recursos, habilidades e
solugdes tecnoldgicas para comercializar novos produtos ou servigos. Ou, ainda, a formacao de
parcerias menores que compense as vantagens das parcerias com empresas de maior porte,

como licenciamentos cruzados, acesso a patentes e a conhecimentos técnicos etc.

Tanto por meio da inovagdo aberta quanto por meio da formagao de parcerias é possivel
ter acesso a determinada informagdo ou tecnologia da qual se precisa sem os custos do
desenvolvimento ou aquisi¢cdo. A depender da parceria, podera haver acesso a servicos e canais
de marketing, know how ou outros ativos que sejam necessarios ao lancamento de um produto
inovador. Desta forma, as vantagens de atuar em parceria podem superar os custos associados

ao desenvolvimento, inclusive os custos da gestdo da PI. Além disso, € possivel, aproveitar um
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ativo em mais de um campo de atuagdo, sem necessidade de criacdo de conflitos, mas de

parcerias que criam uma mesma tecnologia para fins distintos (ICC, 2013).

De acordo com a WIPO (2021), ¢ importante ter especial aten¢do no desenvolvimento
conjunto de PD&I. Em alguns casos, as partes, inadvertidamente, podem formalizar uma
divisdo da titularidade em percentuais de direitos sobre a titularidade. Todavia, o ativo
desenvolvido garante a cada uma das partes a totalidade dos direitos do ativo que é naturalmente
intangivel. Nestes casos, a aplicacdo conjunta parece ser uma solugdo simples quando as partes
ndo conseguem chegar a um acordo sobre quem deve possuir um ativo de PI. Na eventualidade
de ndo ser celebrado um acordo, é possivel que os interesses entrem em conflito, levando a
reclamagdes de quebra de contrato. Trata-se de uma gestdo da PI compartilhada que, na pratica,
pode ser complicada quando se trata de direitos de uso e exploracdo. Nestes casos, um
especialista em PI pode ser consultado antes de celebrar os acordos de parceria e, sobretudo,

nos acordos de uso e exploracdo de um ativo de propriedade intelectual.

A gestdo de ativo intelectuais também tem outra funcao, a de evitar danos. Desenvolver
pesquisa ¢ inovagdo em parceria pode ocasionar alguns prejuizos, como vazamento de
informacdes confidenciais. Entretanto, ¢ possivel mitigar esses riscos dentro da gestdo dos

ativos intelectuais, conforme serd demonstrado no proéximo topico.

6.3. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A gestdo da PI inclui uma importante fungo, que € o gerenciamento de riscos. Este ¢
um dos aspectos que deve ser considerado pelas startups na administra¢ao e prote¢ao dos seus
ativos de propriedade intelectual. Especialmente no que tange a mitigag@o de riscos associados
a brigas judiciais, barreiras comerciais e perda de competitividade em fungio de disputas com
outras empresas em torno de inventos ndo protegidos (WIPO, 2021). Conforme a ICC (2013),
a falta de uma estratégia efetiva de gestdo da PI, incluindo a auséncia de estratégia de
apropriacdo, pode acarretar prejuizos no futuro. O uso ou aquisicdo de uma tecnologia sem a
correta apropriacdo pode causar perda de oportunidades de parcerias ¢ impossibilitar a startup

de garantir investimentos, além de sujeita-la a litigios.
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Por isso, ao adquirir, usar e negociar qualquer tipo de propriedade intelectual, a ICC
(2009) recomenda que o material negociado seja cuidadosamente documentado, assim como
toda a transagdo. Recomenda-se, ainda, tomar medidas razoaveis para identifica¢do e protegao
da PI desenvolvida pela empresa, como designar pessoa cuja responsabilidade inclua a fung¢do

de auditoria periddica.

Com vistas a assegurar a posicdo competitiva da startup e gerenciar riscos associados a
PI, € preciso que seus dirigentes verifiquem se as invencdes da empresa estdo adequadamente
protegidas e se ela possui liberdade de uso em relag@o a pontos estratégicos do negdcio. Nesse
ambito, ¢ muito importante que sejam ofertados treinamentos aos colaboradores. Por meio de
treinamentos € possivel ndo apenas a atualizacdo das startups (processo necessariamente
constante neste modelo de negdcio) quanto a gestdo da PI, assim como a preparar toda forca de
trabalho envolvida para lidar com os aspectos praticos relacionados a propriedade intelectual

(ICC, 2013).

Além disso, um melhor conhecimento sobre o assunto evitara perda de tempo e recursos.
Conforme a WIPO (2021), muitas startups cometem o erro de se encantar com a ideia e acabam
esquecendo de checar se ela de fato ¢ nova. Elas simplesmente presumem que a ideia ¢ unica,
ainda que em sua esséncia. Tal situacdo demonstra que a auséncia de uma busca de
anterioridade pode prejudicar bastante o resultado do projeto ou a propria startup. No caso de a
ideia ja ter sido pensada e elaborada por outra pessoa, fisica ou juridica, a startup podera ser
proibida de comercializar seu novo produto no mercado, porém, sem novidade no dmbito da

propriedade industrial.

Este cuidado a ser tomado antes do desenvolvimento do projeto e antes do registro no
INPI, ou seu equivalente na jurisdi¢do desejada, é realizado por meio da busca de anterioridade.
Conforme esclarece a WIPO (2021), diversos bancos de dados estdo disponiveis para consulta
e fornecem gratuitamente importantes informacdes comerciais, técnicas e legais a qualquer
pessoa que tenha acesso a internet. Estas ferramentas sdo extremamente Uteis para startups,

especialmente no que se refere a exploragdo e gerenciamento de riscos com poucos recursos.

Para a WIPO (2021), um dos mais principais riscos de uma startup ¢ perder o ativo para
um terceiro por falhar na devida protecdo da sua PI, comprometendo todo o projeto e, até

mesmo, a startup. Conforme a instituicdo, toda startup deve tomar as medidas necessarias para
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a prote¢do da sua inovacao e, assim, evitar a apropriacao por outros mais atentos de boa ou ma-

fé. A fim de evitar este risco, orienta-se que a startup atenda aos seguintes passos:

e registrar-se com antecedéncia;

e respeitar os prazos, especialmente de registro e anuidades;

e redigir uma reivindicag@o solida o suficiente para a concessdo do pedido, bem como
para dificultar a burla dos direitos de PI de sua titularidade;

e obter protecdo em todos os paises em que houver interesse de comercializagdo, bem

como de todas as melhorias desenvolvidas.

Apo6s apropriada a propriedade intelectual, a ICC (2013) recomenda as startups a
utilizacao de algumas estratégias complementares e/ou alternativas, a fim de evitar a perda do

proveito econdmico advindo dos ativos intangiveis, como:

e celebrar acordos de confidencialidade®® antes da divulgacdo das informagdes
confidenciais;

e aproveitar a posi¢ao de pioneiro na area ¢ beneficiar-se do reconhecimento com o
langamento de novas tecnologias, através melhoramentos das versdes anteriores;

e (dificultar a contrafagdo, tornando os ativos cada vez mais complexos;

e realizar publicagdes estratégicas, a fim de defender a prioridade da tecnologia;

e especializar-se, concentrando-se na obtenc¢ao de maior parcela do mercado;

e reforgar a propria marca;

e criar canais de comunicac¢do eficientes ¢ de facil acesso ao publico e parceiros

comerciais.

Dentre as sugestdes da ICC (2013), encontram-se os acordos de confidencialidade, os
quais visam a proteger segredos comerciais. Eles sdo uma ferramenta essencial para as pequenas
e microempresas — setor das startups, visto que geralmente sdo o modo padrio de protegdo para
as PMEs inovadoras. Normalmente, por tenderem a possuir um pequeno grupo de pessoas para
inovar ¢ comercializar, a confidencialidade ¢ mantida no grupo. Apesar das diferencas legais
entre paises, os segredos comerciais podem ser entendidos como um ativo de PI sem registro

formal. Ademais, além de ndo terem os custos relacionados ao registro, tém prazo de validade

30 Consta no Apéndice A uma minuta como exemplo.
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indeterminado e potencialmente ilimitado — até que um terceiro, com ou sem dolo, passe a se

aproveitar do objeto desse segredo comercial.

Como se sabe, nem sempre sera interessante a divulgacdo de uma tecnologia no
mercado. Este seria outro caminho a adotar na gestdo da PI, vez que segredos industriais
também fazem parte do universo da propriedade intelectual. Apesar de ndo haver previsdo
expressa, existe protecdo legal sobre o assunto, sob a égide da protecdo contra a concorréncia
desleal, por exemplo (BRASIL, 1996). Assim, para uma decisdo consciente sobre o registro ou
ndo, de um resultado de projeto de inovagdo, sugere-se incluir na analise o custo-beneficio da

protecao.

Conforme a ICC (2013), em algumas situagdes, as despesas relacionadas ao registro e
manuten¢do de um ativo de PI sdo capazes de superar o valor atribuido ao ativo para dispor de
vantagens de mercado, como direcionar o comportamento da concorréncia, firmar contratos de
licenciamento ou outras receitas. Um dos principais riscos, contudo, sdo as disputas judiciais,
que podem ser decisivas quanto a sobrevivéncia de uma startup. Assim, apesar de tantas
vantagens, diversas startups afirmam pouco recorrer a formalizacdo dos seus ativos de PI,

diferentemente do que acontece com empresas de grande porte.

Algumas abordagens podem ser adotadas para manter segredos comerciais e entdo
sustentar uma vantagem competitiva. A ICC (2013) propde algumas possibilidades, como
elevar a complexidade de uma solugdo tecnologica, a fim de evitar engenharia reversa. Nao por
menos, startups de servicos tendem a desenvolver tecnologias complexas, por considerarem
nao ser vantajoso se valer de registros para manter exclusividade no mercado. Correndo risco,

contudo, de ter maiores dificuldades em eventual litigio envolvendo o segredo comercial.

De acordo com a WIPO (2021), uma startup que desconhece o sistema de PI pode
infringir os direitos de PI de terceiros, ser impedida de entrar em dominios que outros ja
ocupam, ou, ainda, perder ativos-chave para outras companhias que preencheram os requisitos

para protecdo primeiro.

Conforme estabelece a Lei da Propriedade Industrial, ao titular da inven¢ao ¢ garantido
o direito de propriedade sobre a invengdo, desde que respeitadas as condi¢des estabelecidas na
lei, assim como lhe ¢ garantido o direito de impedir terceiros ndo autorizados de produzir, usar,

colocar a venda, vender ou importar qualquer ativo de propriedade intelectual. No que se refere
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a extensdo da prote¢do, ha dois pontos: territorialidade®’ ou a limites da protecio®>. A
territorialidade delimita, de forma objetiva, a area geografica da protegdo legal da tecnologia,
ao passo em que as reivindicag¢des delimitam o objeto da protegdo (BRASIL, 1996). No caso
das patentes, a reivindicacdo se demonstra uma delimitagdo construida de forma subjetiva e que

depende diretamente da atuagdo e competéncia da startup no momento do pedido de protecao.

Conforme a Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996, p. 1), “a extensdo da
protecdo conferida pela patente sera determinada pelo teor das reivindicagdes, interpretado com
base no relatdrio descritivo e nos desenhos”. Diante disto, depreende-se que a protegdo legal da
PI ira abarcar o que for objeto de reivindicagdo, fundamentando-se essencialmente no que
estiver descrito ou desenhado, no registro formal da PI no territério em que houver ocorrido o

pedido/registro.

Por isso, antes do protocolo do pedido de protecdo de um ativo, a WIPO (2021) orienta
que se tenha certeza de que o pedido esta bem delimitado, sendo garantido nas reivindicacdes
a cobertura desejada de todos os elementos essenciais do ativo intelectual. Para tanto, durante
este momento preparatorio, a startup deve considerar como ird operacionalizar a tecnologia ¢
como a concorréncia pode usa-la, as diferentes rotas tecnoldgicas e de producdo. Tais cuidados,
apesar de limitar a protecdo, delimitam o espago de manobra da concorréncia na medida em

que o mercado se desenvolve.

Ademais, na eventualidade de um terceiro obter, de ma-fé, conhecimento do contetdo
do pedido antes da publicacdo, sera considerada, para efeito da indenizagdo, a data de inicio da
exploragdo indevida. Todavia, isto somente ¢ garantido no limite do teor das reivindicagdes
feitas no pedido (BRASIL, 1996). Por esta razdo, as reivindicagdes devem apresentar de forma
estratégica®, considerando as particularidades do pedido e definindo os limites da protecio

(INPL, 2021).

31 Como visto na sessdo anterior, a prote¢do da propriedade intelectual ¢ limitada ao territério no qual foi
registrada. Tal questdo conta com a peculiaridade dos direitos autorais, que possuem prerrogativa de prote¢do no
pais do autor e nos paises signatarios da Convengao de Berna.

32 No pedido de concessdo da patente, as reinvindicagdes representam a matéria objeto da protecdo legal da
invengdo (BRASIL, 1996).

33 Sobre o tema, recomenda-se: INPI. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Bloco II. Patenteabilidade.
Revisdo das Diretrizes de Exame de Patente Projeto Solugdo de Backlog de Patentes. Resolug@o da Presidéncia n°
10 de 18 de marco de 2013 Diretoria de Patentes (DIRPA), 2015.
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No que se refere a infragao de direitos de propriedade intelectual, € importante observar
que se trata de uma via de mao dupla. Ao mesmo tempo que a startup pode se precaver contra
o uso ndo autorizado do seu ativo, € possivel que a startup seja a infratora do direito de terceiros.
Por este motivo, uma pesquisa sobre o estado da arte também se constitui como uma ferramenta

positiva no gerenciamento de riscos da startup, no ambito da prevencdo de litigios (WIPO,

2021).

Como se sabe, processos judiciais podem envolver despesas de alto valor e a fundo
perdido. Além disso, as startups sdo empresas nascentes que precisam de investimento para
desenvolvimento do negocio ou de um projeto. Sdo negdcios que comumente surgem com saldo
negativo, ¢ importante evitar usar propriedade intelectual alheia sem aquisicao formal, a fim de
nado infringir direito de terceiros, o que poderia levar a startup a faléncia, frente a um litigante
agressivo. Assim, ao entrar na justiga, o titular do direito invadido pode impedir uma startup

promissora de seguir uma trajetoria de potencial sucesso (WIPO, 2021).

Conforme a WIPO (2021), existem ainda empresas titulares de direito de propriedade
intelectual, que ndo usufruem diretamente da PI, mas possuem o objetivo de localizar pequenas
empresas que fazem uso das suas tecnologias e as ameacam a processos judiciais caso nao
comprem ou adquira a licenca de uso da tecnologia. Caso haja resisténcia do infrator, pode ser
imposta interrup¢cdo da utilizagdo ndo autorizada, sem prejuizo de agdo regressiva sobre os

ganhos advindos do uso ndo autorizado.

Portanto, ainda que ndo seja mandatorio, o registro do ativo intelectual garante o seu
uso pacifico, evitando que terceiros de ma-fé o fagam. Até mesmo os de boa-fé podem ser
considerados, dada a inexisténcia de registro em banco de dados para a busca de anterioridade.
Ao registrar um ativo de propriedade intelectual, todos os dados do registro ficardo disponiveis
ao publico**. Com isto, ¢ possivel que as startups verifiquem com certa facilidade que elas ndo

estdo usando propriedade intelectual de terceiros.

34 Respeitado o periodo de sigilo entre o depdsito do pedido e a sua concessao.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

A presente pesquisa teve por objetivo apresentar as oportunidades e desafios que
demandam das startups a necessidade de gestdo dos seus ativos de PI, gerados em decorréncia
de producdo tecnoldgica propria. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliografica, com uma
abordagem qualitativa e descritiva, com fito de alcancar, de igual forma, os objetivos

especificos propostos.

Como resposta ao questionamento proposto, observar, como oportunidades: (i) a
manutengdo das visdes de empreendedorismo e inovacdo, caracteristicos das startups; (ii) a
tomada de decisdes coordenadas, com planejamento, organizagdo, lideranga, controle, inovagao
e cultivo do conhecimento; (iii) a gera¢do de riqueza e aumento da competitividade; (iv) a
constru¢do de um ambiente favoravel a criacdo de oportunidades por meio dos ativos
intelectuais a fim de explora-las economicamente e de forma sustentavel; (v) a potencializagdo
do desempenho e aproveitamento do conhecimento gerado pela startup ao associar os ativos
intelectuais como parte do seu plano de negocio; (vi) o auxilio que a experiéncia na area traz
no que tange ao enfrentamento de dificuldades na producdo de bens e servigos; (vii) a

experiéncia no ramo e manutencao/melhoria da posi¢do no mercado.

Por outro lado, as dificuldades enfrentadas pelas startups envolvem: (i) a compreensao
do processo de registro, riscos e oportunidades da utilizagdo dos ativos; (ii) a dificuldade no
desenvolvimento de experiéncia, bem como a consolidagdo no ramo ou mercado; (iii) a
manutengdo da constancia da atualizagdo tecnologica; (iv) a permanéncia da capacidade
inovativa; (v) a manutencdo de retorno economico dos ativos de PI, da confidencialidade, bem
como da conformidade do uso e exploracdo de ativos proprios e de terceiros; (vi) a

diferenciacdo mercadoldgica; e, ainda, (vii) litigios e os altos custos associados.

No que se refere as startups, seu conceito, tipos € modelos, foi observado que se tratam
de empresas que tendem a criar negocios disruptivos, repetivel, escalavel, influenciados pelas
oportunidades geradas pelos avangos tecnologicos, nascidas de um modelo de negocio agil e
enxuto, capaz de gerar valor para seu cliente resolvendo um problema real. Quanto aos tipos,
conclui-se que, no que tange a PI, podem ser classificadas como geradoras e/ou consumidoras
de ativos de PI. Podem surgir da necessidade ou da oportunidade de um novo negdcio, o qual

pode ser tradicional, tecnoldgico ou inovador quanto ao modelo de negocio.
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Quanto a analise sobre as interconexdes entre propriedade intelectual e startups, apos
apresentar a relacdo com a gestdo dos seus ativos de propriedade intelectual, por meio
verificagdo da quantidade e os tipos de ativos de PI registrados por startups no Brasil, notou-se
que a visdo das startups esta focada no desenvolvimento de produtos tecnologicos. Todavia, por
vezes, sem se atentar quanto a importancia da protecdo destes ativos, ou mesmo ter

conhecimento da possibilidade de registro da inovacao desenvolvida.

Ap6s identificados os ativos de PI registrados por startups, tornou-se possivel
estabelecer um recorte quanto aos estudos dos tipos de PI mais utilizados por startups, quais
sejam marcas, programas de computador, patentes ¢ desenhos industriais. Este recorte foi
favoravel a uma analise mais direcionada aos interesses das startups, permitindo a identificagao
de uma vantagem dos ativos de PI: o fato de serem intangiveis permite uma escalabilidade que
os ativos tangiveis ndo possuem, podendo ser explorados simultaneamente por varios usudrios
sem alterar sua natureza ou qualidade. Do outro lado, como startups comumente estdo em uma
posicao inicial no mercado competitivo, com frequéncia licenciam mais do que empresas de

grande porte, o que talvez ndo seja interessante para a estratégia do negocio.

Por esse motivo, a gestdo da PI no contexto das startups vem de demonstrando como
uma ferramenta gerencial com foco na manutencdo, uso e exploracao de recursos intelectuais.
Como visto, a combinacdo da Gestdo do Conhecimento com a Inteligéncia Competitiva e o
Foresight ¢ capaz de formar uma rede de conexdes, agregando valor econdémico sobre o
conhecimento acumulado, além de influenciar positivamente os processos internos ¢ externos

da empresa nascente.

No ambito interno, verifica-se a sua importancia nas tomadas de decisdo, quando
implantada uma politica corporativa voltada a identificacio e desenvolvimento de
competéncias, orientagcdo de treinamento de funcionarios, codificagdo, prospeccdo interna do
conhecimento, criacdo de portfolio, identificacdo de oportunidades, execucao de uma estratégia
de integragdo entre o setor de PD&I e o de produgéo, bem como estabelecimento de uma cultura
empresarial voltada ao desenvolvimento e protecao de ativos intangiveis por meio de controle,
seguranca ¢ conformidade. Quanto ao nivel externo a organizagao, verifica-se sua importancia
interligada a capacidade de contratar e vender competéncias, networking, captacdo de recursos,

disposigdes contratuais e confidencialidade.
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Por tudo quanto exposto, é possivel concluir que a gestdo da PI atua desde a maturagdo
da ideia até o uso e a transferéncia de recursos intelectuais, de forma que qualquer oportunidade
ou desafio que surja no processo de PD&I ou TT de podera ser mais bem aproveitado e,
posteriormente, gerido se houver uma gestao especializada na area de PI da startup. Ha que se
ressaltar, contudo, ndo ser necessario a criagdo de um setor proprio, o que pode demandar
maiores gastos com recursos humanos. Todavia, ha que se perceber que quanto melhor gerida
a PI, melhores poderao ser os resultados das oportunidades e desafios que surjam para a startup.

Especialmente quando esta ndo se beneficia do acesso a incubadoras e aceleradoras.

Quando bem executada, a gestdo da PI pode influenciar na tomada de decisGes,
planejamento, organizagao, lideranga, controle, inovagao e cultivo do conhecimento, visando a
geracdo de riqueza, ao aumento da competitividade e ao desenvolvimento economico. Assim,
constitui-se essencial que as startups proporcionem um ambiente favordvel a criagdo de
oportunidades por meio dos ativos intelectuais a fim de explora-las economicamente e de forma

sustentavel.

Na economia atual, empreendedorismo e inovagdo estdo intimamente relacionados. A
inovacdo tem sido questdo de sustentabilidade das empresas, em funcdo das instabilidades
economicas, financeiras e politicas global. Neste ambito, ndo resta davida de que a tecnologia
possui a capacidade de ampliar a visdo de empreendedorismo e inovagao na sociedade, bem

como sua receptividade.

A inovagdo ¢ a ferramenta especifica de empreendedores, o meio pelo qual eles
exploram a oportunidade como um negocio diferente. Em verdade, eles precisam buscar fontes
de inovacao, as necessidades de mudanga e os sintomas que indicam oportunidades de aplicagao
bem-sucedida de inovagdo. Neste contexto surgem as startups, que fazem parte da economia
inovadora, criativa e ancoram suas atividades em ativos de propriedade intelectual e em
investimentos em inovagdo. Por este motivo, a protecdo destes ativos se torna uma tatica

necessaria e uma questao decisiva no desenvolvimento de vantagem competitiva.

Inobstante isso, percebe-se que muitas startups ndo compreendem o processo de registro
de propriedade intelectual, ndo t€ém consciéncia dos riscos e oportunidades da utilizagdo. Tal
desconhecimento impacta no desempenho e aproveitamento do conhecimento gerado pela

startup ao dissociar os ativos intelectuais como parte do seu plano de negocio. Como
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consequéncia, além de poder enfrentar dificuldades na produgdo de bens e servigos, podem

perder mercado e competitividade.

Pela analise dos estudos identificados, foi percebido que a maioria das startups
reconhecem a importancia das marcas para o negdcio, mas, ao que parece, poucas registram os
resultados das suas inovagodes. A visao das startups esta focada no desenvolvimento de produtos
tecnoldgicos e, por vezes, ndo se atentam quanto a importancia da protecdo de seus ativos ou

sequer tem conhecimento da possibilidade de registro da inovacao desenvolvida.

Por isso, e partindo do pressuposto da importancia de uma contextualizacao dos tipos
de ativos de PI e alguns mecanismos de proteg¢do, foram apresentados os tipos de ativos de
propriedade intelectual passiveis de registro, conceitos, requisitos e critérios basicos para
registros, com maior enfoque em nos ativos mais registrados por startups: programas de
computador, marcas, patentes ¢ desenhos industriais. Buscou-se, ainda, apresentar vantagens

advindas do registro, bem como nog¢des basicas sobre transferéncia de titularidade.

Composta pela propriedade industrial, direitos autorais e prote¢do sui generis, a
propriedade intelectual é capaz de aferir seguranca juridica ao titular que a registra, conferindo
maiores garantias na exploragdo econdmica, além de favorecer a imagem da startup perante
terceiros. A propriedade industrial se subdivide em patentes, marcas, desenhos industriais,
indicagdes geograficas e segredos industriais. A segunda grande area da propriedade intelectual
se refere aos direitos autorais, os quais se subdividem em direitos do autor, direitos conexos ¢
programas de computador. No tocante a Prote¢do Sui Generis, trata-se da terceira grande area
da propriedade intelectual, que abarca todos os demais direitos inerentes ao intelecto humano
nos industrial e cientifico, literarios e artisticos nao cobertos pela propriedade industrial ou

direitos autorais.

Apresentados os ativos e identificados os tipos mais registrados, restou observado quio
infimo ¢ o numero de ativos intelectuais no universo das startups. Especialmente ao observar
que apesar do perfil voltado a tecnologia e servigos de informagédo, o ativo de PI mais registrado
por startups € a marca. S6 entdo surgem, nesta ordem, o programa de computador, a patente e
o desenho industrial. Este se trata de um marco expressivo no campo do empreendedorismo
inovador, tendo em vista o baixo percentual dos demais ativos de PI na area da tecnologia da
informagdo, inclusive sob a perspectiva apresentada sobre as invengdes implementas em

computador.
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Dito isto, ¢ possivel depreender que assim como no desenvolvimento de produtos e
processos inovadores, € preciso ampliar a visdo e compreensdo das possibilidades legais de uso
a aproveitamento da propriedade intelectual. Uma visdo restrita as possibilidades ordinarias
limita as possibilidades. Do outro lado, um melhor conhecimento sobre propriedade intelectual
pode ser o diferencial capaz de proporcionar o sucesso esperado de um negécio. Especialmente

quando se fala em startups.

Sendo assim, percebeu-se estratégico e conveniente a sustentabilidade do negécio a
plena compreensdo das startups, desde a sua concepgdo, da importancia da gestdo da
propriedade intelectual. Somada a for¢a da competitividade da startup, uma boa gestdo dos
ativos de PI pode, por exemplo, evitar riscos associados agdes judiciais agressivas por quebra
de confidencialidade. Consequentemente, a gestdo da PI pela startup se torna condicdo para
crescimento e competitividade no mercado, sendo recomendado experiéncia no ramo ou de
mercado, com um planejamento prévio, contendo levantamento de informagdes importantes

sobre o mercado e itens essenciais antes da abertura da empresa.

Ato continuo, se faz essencial manter o comportamento empreendedor, mediante
arquitetura continua de rede de fornecedores, parcerias, investidores e clientes; constincia da
atualizagdo tecnoldgica; permanéncia da capacidade inovativa; e da diferenciacdo
mercadologica. No que tange aos ativos de PI, sugere-se uma decisdo consciente sobre o
registro ou ndo, com base nas informagoes trazidas, inclusive sob a otica do custo-beneficio da

protecdo ou ainda o seu proprio desenvolvimento.

Por fim, na eventualidade de faltarem requisitos para o registro ou concessdo, ¢
importante repensar se a tecnologia realmente ndo se enquadra, se ndo foi percebida alguma
caracteristica Uinica que permita a protec¢ao ou, ainda se a startup nao deveria rever seu modelo

de negocio.

Como proposta para estudos futuros, sugere-se estudos sobre diretrizes focadas na
resolucdo dos desafios e alcance das oportunidades que as startups enfrentam durante a gestao

dos seus ativos de PI.
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