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e AsPMEseaPl

e Contratos de licenciamento de PI

o Contratos de licenciamento de tecnologia -
COMO proceder



%" A Pl eo comércio

Nome comer cial (home da empresa)

Marca (para distinguir produtos/servicos)

Desenhos I ndustriais (aparéncia ou aspecto do produto manufaturado)
Patentes (invencoes)

M odelos de utilidade (melhorias no produto/servico)

Direitos Autorais (expressao original deidéas)

| nfor macéo comer cial sigilosa (malas diretas, taticas de vendas,
estratégias de marketing, etc)



" Fatores que podem determinar o
"cesso de um produto no mercado

O produto representa umamelhoria funcional com relacao
a0s produtos ja existentes;

O produto e vendido por um preco considerado vantaj0so
pelos consumidores,

O produto ou sua embalagem tém um desenho atraente;

A marca do produto tem boa reputacao (garantia de qualidade
e fol promovida atraves de campanha publicitaria;

O produto é facilmente encontrado nos principais Nnegaocios € ¢
distribuido pelas principais distribuidoras;
Ha of erta de servicos pds-venda.




PMEsePropriedade
| ntelectual

» Peguisas. as PMEs nao utilizam os sistema de propriedade

Intel ectual em toda sua extensao, especialmente as patentes

e De acordo com alguns estudos, as PMEs em varios setores
utilizam métodos informais pata proteger seus ativos
Intelectuals

o Razoes:
— Consideram o sistema complexo demais

— Consideram o sistema caro demais
— Nao compreendem o conceito de Pl em toda sua extensao



PMEsePropriedade
|ntelectual

a
“»

Globalizacao e liberalizacdo dos mercados =
Necessi dade de competir internaciona mente.

» Paraser internacionalmente competitivas:

1)  oferecer novos produtos

2)  melhorar a eficiencia

3) reduzir custos

4) melhorar a imagem e reputacao dos seus produtos.



F B Como setornar
% Wter nacionalmente competitiva?

1SS0 pode ser atingido:
— Através dainovacéo

— Adquirindo novas tecnologias, equipamentos, maguinas
efc.

— Melhorando a gestao da empresa

— Desenvolvendo desenhos criativos que gudem a
diferenciar os produtos

— Atraves de una boa campanha de marketing e da
promocao da marca



F

" gue e Licenciamento de Pl ?

Documento com valor juridico onde uma
parte autorizaa outraa utilizar seus ativos
de PI, geralmente em troca de pagamento de
“royalties’.

Ha geralmente duas partes envolvidas.
— Licenciador ( 0 gue concede alicenca)
— Licenciado (o que paga pelalicenca)



CondicOes basicas parao

F
" lilcenciamento de PI

e O licenciante deveter propriedade sobre a
Pl ou autoridade do titular para conceder a
licenca;

* A Pl deve ser protegidapor lel, ou ao
menos passivel de protecao;

A licencadeve especificar quais direitos de
Pl sdo concedidos ao licenciado;

« O pagamento ou compensacao ao
licenciante deve estar declarado com clareza




Tiposde Contratos de

" licenciamento

Exploracao de Patentes - concedidas ou solicitadas

»  Para o UsodeMarcas - registradas ou solicitadas

»  Fornecimento de Tecnologia - conhecimentos e de técnicas destinados a
producéo de bensindustriais e servicos (ndo patenteavels).

»  Prestacao de Servigos de Assisténcia Técnica e Cientifica - obtencdo de
técnicas, métodos de plang/amento e programacdo, pesguisas, estudos e
projetos destinados a execucdo ou prestacao de servicos especializados.

»  Franguia - concessao temporariade direitos que envolvam uso de marcas,
prestacao de servigos de assisténcia técnica, combinadamente ou ndo, com
qualquer outra modalidade de transferéncia de tecnologianecessaria a
consecucao de seu objetivo.



antagens dos contratos de

" LAY,
a. licenciamento de Pl

Para o licenciante:

Possibilidade de estender a comercializacdo da sua tecnologia a um mercado onde n&o
estga interessado ou nao tenha condicoes de explorar;

Possibilidade de retorno de seus investimentos em atividades de P& D:;
Garante a titularidade sobre a Pl ;

Possibilidade de obter beneficios com aperfeicoamento, know-how e produtos
relacionados com a Pl licenciada;

Evita litigios e garante lucros com uso indevido de PI;

Possibilidade de aumento dos lucros (quando as vendas melhoram se incorporadas a
outro produto);

Adequar seu produto ou inovagdo a certos padroes de mercado;

Fomento ao investimento continuado em atividades de desenvolvimento
(universidades).




antagens dos contratos de

" LAY,
a. licenciamento de Pl

Para o licenciado:

» Possibilidade de entrar no mercado com mais rapidez;
e Aumentar seus lucros com aperfeicoamento do produto ou confiabilidade da marca;

» Acesso aavancos tecnol 6gicos que ndo teria possibilidade de desenvolver ou criar
(empresas que nao investem em P& D);

e manutencao e desenvolvimento da capacidade competitiva;

e Oportunidade de vender produtos que, de outra maneira, ndo poderiam ser
comercializados (caso de infracao de PI);

» Possibilidade de acrescentar a inovacéo a um produto que ele ja comercialize,
aperfei coando seu funcionamento;

» Possibilidade de criar novos produtos, servicos e oportunidades de comercializacao.



h antagens dos contratos de
licenciamento de P

Para o licenciante:

 Asvezeso investimento do licenciado pode obter maiores lucros
comercializando o produto por conta propria;

« canibalizacao: o licenciado pode se tornar um concorrente;

e O licenciado pode vir aexigir outros Servicos gue nao estavam
Inicialmente previstos - importancia de um contrato com termos
claros,

 risco de afetar aimagem do licenciante no mercado, se o licenciado
nao cumprir com determinados padroes de qualidade

ﬁ



%iewantagens dos contratos de

licenciamento de PI

Para o licenciado:

e Aumento do custo do produto ou servico - verifigue se 0

valor cobrado pelo licenciamento esta de acordo com as
demandas do mercado;

» empenho financeiro por uma tecnologia gque ainda n&o esta
acabada e pront apara ser comercializada.



Como adquirir novas
tecnologias?

a
“»

Contratos de Licenciamento de Tecnologia

Partilha ou alugudl de Propriedade Intelectual que
vinculalegalmente o detentor a cumprir
determinados condicoes junto a uma empresa em
trocade “royalties’



" Consider acoes basicas para
‘ ntratos de licenciamento de

tecnologia

. Existénciade ativo intangivel de valor
(ativo de Pl)

1. Hatipos diferentes de licencas

I1l. A licenca de tecnologia esta inseridaem um
€sCcopo malor

V. Aspartes envolvidas tém interesses diferentes,
mas devem chegar a um ponto em comum

V. Prepare-se paranegociar




el |. EXxistenciadeativo

’angl’vel devalor (ativo de Pl)
O licenciamento de tecnol ogia costuma envolver:

e Patentes,

 InvencOes patenteavels

e Segredos comercials,

e Know-How;

 Informacao Confidencial;

* Diraltos Autorais em material técnico

 desenhos de lay-out de semi-condutores




|. Hatiposdiferentesde

ar |
-» licencas

Halicencas.
o Parauma Pl especifica (pex. Para utilizar uma
patente);

e Paratodos os direitos de Pl necessarios para
comercializar um produto baseado em uma
tecnologia;

» Paratodos os direitos de Pl necessarios para que o
produto va de encontro com um padréo ou
especificacao técnica.




& ll. Alicencadetecnologia
S cestdinseridaem um escopo
maior

A licenca de tecnologia visa a obtencao de um
objetivo maior, para o qual ha varios acordos inter-
relacionados.

E preciso levar em consideracio como estes acordos
podem afetar uns aos outros (p.ex. timing, preco,
valoracao do produto, €tc)



g V. Aspartesenvolvidastém
‘. inter esses difer entes, mas devem

chegar a um ponto comum

Ambas as partes devem compreender a fundo os
termos do contrato - seus direitos e obrigacoes.

Licencas de Pl envolvem mais do que a questao do
valor.

O ideal é que hgja um intercambio de bens intangiveis
devalor.



V. Prepare-separa
negociar

a
“»

Um contrato de licenciamento envolve um conjunto de
termos e obrigacoes complexo, cada um com uma
gamade alternativas.

E essencial analisar as dternativas viaveis, identificar
guals sao as mals vantajosas para ambos lados, e
determinar o bottom-line



V. Prepare-sel

V. (). V. (1V).
Qual a razéo V. (11). V. (1l I,). Que dados
da licenca? Que vantagens Qual é da outra parte
eu tenho? O cronograma eu preciso?

de assinatura”



V. (l). Qual arazaocomercial
dessa licenca?

— Como este acordo metrara lucros?

— Quanto (ou o0 que) eu devo ganhar para que o acordo
valha a pena?

— Qual o melhor resultado possivel deste acordo para
mim?
— Quais resultados eu quero evitar?

— E melhor uma licenca exclusiva dos direitos (licenca
purade Pl) ou um jogo mais amplo de acordos
relacionados (parCeria estratégica)?



" V. (I1). Quevantagenseu tenho?

— !I gue a outra parte esta interessada no acordo?

— Eu estou em alguma posicao de vantagem nesta negociacao?

— Minha vantagem e fundamentada no que eu tenho a oferecer
OU em outros aspectos (pex. ameaca de litigio)?

— Que iformacao relacionada aos negocios da outra parte eu
necessito?

— Haoutras companhias com as quais eu possa fazer esse
acordo?

— Eu posso negociar com ambas partes simultaneamente?

— Que Informagao eu tenho sobre os parceiros alternativos?




" V. (I11). Qual o cronograma para
" a assinatura do acor do?

— Ele deve ser assinado atempo para um lancamento,
exposicao, conferéncia, etc?
— E possivel alcangar um acordo sobre todas as
guestoes nesse momento?

— A transacao pode ser feita em etapas sem preudicar
nenhuma das partes?

— Qual € um cronogramarealista para a conclusao das
negociacoes?




" V. (V) Quedadose
" documentos da outra parte eu

pr eciso?

— Que informagao sobre a outra parte eu preciso?
— Que informacao eu tenho sobre parceiros alternativos?
— Que outros acordos eu conheco similares a este?

ORGANIZE EM ARQUIVOS



@  Equipedenegociacio

 Quem participara da negociacao com VOCE?

— Quem sera o porta-voz principal?

— Quem estara presente nas negociacoes com funcoes de apoio?

— Quem podera tomar decisdes sobre questdes que possam surgir?

— Quem dara aconsel hamento juridico?

— Quem seraresponsavel pelaelaboracéo de propostas e respondera aos
comentartios e as propostas da outra parte?

o Sefor o caso, protgla-se atraves de contratos de
nao-divulgacao ou de sigilo



Folha de Termos




@ Estratégia de Negociacio

e Tente imaginar quais sejam os “first line” e “bottom
lin€’ daoutra parte;

A folhadetermos deve ser um instrumento de
comunicagao entre sua equipe e um documento de
referénciano decorrer das negociacoes,

» Se necessario, estabeleca acordos prévios (de sigilo
ou n&o-divulgacao, de teste ou de prototipo, ete).



N Questdes-Chave

Mdas guestoes-chave variarem de acordo com o gue

estiver sujeito alicenca, e possivel identificar quatro grupos
principals:
Objeto dalicenca
Direitos concedidos pelalicenca
Termos financeiros

Crescimento e desenvolvimento datecnologia
com 0 tempo

> W N



@ 1. Objetodalicenca

‘.) objeto do acordo de licenca?

Entenda 0 escopo exato da tecnologia e quanto dela vocé precisa
Verifique exatamente 0 que a sua equipe técnica precisa.

U U T

Cuidado com tecnologias sem especificagbes ou documentacgdes claras

A tecnologia esta completa?

Se ndp estiver, quemvai concluir o desenvolvimento?

Quem e o titular da Pl sobre atecnologia?

E importante que o contrato especifique o titular datecnologia
Casos de “joint ventures’, especifique quem sera o titular da tecnologia desenvolvida

 E possivel ver atecnologiaantes de se comprometer contratual mente?

P Acordos de confidencialidade ou de ndo-divulgacéo

e Eu preciso de uma licenca para usar uma marca?

P Casosem que a tecnologiaé mais valiosa se acompanhada da marca.

T e

T T



2. Diratos Concedidos com a

lI e Qual o escopo dosdireitos?
O que voce precisa poder fazer com atecnologia/Pl?
Vocé precisa do direito de modificar atecnologia?

Quem sera o titular datecnologia desenvolvida?
E necessario o sub-licenciamento?

* Qual o acance geogréfico dalicenca?

Seus direitos s80 “mundiais’ ou limitados a um territorio? Especifique no
contrato.

» Ha clausulas de exclusividade?

P E necesario exclusividade para obter lucros com a tecnologia?

P Seaoutraparteinsistir naexclusividade peca documentacdo que justifique
0 pedido.

P Contratos de exclusividade normalmente sd se justificam quando o
licenciado precisafazer um investimento consideravel.

U U U T



a
“»

3. TermosFinancaros

Quanto o licenciado val pagar pelatecnologia?

Quando assinar acordos de n&o processar
(licenciamento cruzado)?

O que sdo indenizacOes garantias sobre
funcionamento?

Como o licenciamento se relaciona ao
financiamento de joint ventures e a atividades

decorrentes/ estabelecimento de preco do
produto?



QUANTO CUSTA A
TECNOLOGIA?

a
“»

licenciante: guanto eu preciso receber para
gue a negociacao tenhavalido a pena?

Licenciado: quanto eu poderel cobrar pelos
produtos com a nova tecnologia?

E maisfacil responder a estas perguntas
gue a questao do valor da tecnologia.



‘.' M étodos de calculo

e Método do custo
« Método do rendimento
* Método da comparacéo do mercado

Como receber o pagamento?
* Royalties ou lump sum?



"Gar antias e | ndenizacoes

e Quem va arcar com o custo de um defeto
natecnologia?

e Quem va arcar com custos de
relvindicacOes a tecnologia por terceiros?



‘_ 4. Crescimentoe
X desenvolvimento da tecnologia
" com o tempo

* O licenciado teradireito afuturos lancamentos, versoes
e produtos?

e Servico de manutencao e pecas de reposicao estao
Incluidos nalicenca?

e Como lidar com documentagéo, “know-how”,
consultoria e trel namento?

e Que termos estabelecem futuras relacoes entre as partes?



Amostra de folha determos
de circulacao interna:

Dados do Acordo:
* Nome do licenciante/licenciado em potencial
« Dados para contato
« Equipe de negociacao e dados para contato

e Tecnologia a ser utilizada (nome do produto e/ou
linha de produto)

« Datas e prazos importantes

s
<




Amostra de folha de termos de circulacao inter na:
a. Questdoes-Chave

Objeto do contrato - ha padrbes a serem seguidos?
Titularidade da Pl (verifique)
Acordos relacionados

Desenvolvimento: atecnologia esta completa? Se n&o
estiver, guem val terminar o desenvolvimento?

Escopo dalicenca

Trabalhos e aperfei coamentos derivados: o licenciado
podera modificar atecnologia ou fazer novos produtos?

Sub-licenciamento: € possivel? Quais direitos?



Amostra de folha de termos de circulacao inter na:
q. Questoes-Chave (cont.)

0.

1.
2.
3.
4.

Alcance geografico

Campo de uso: € limitado?

Questoes financeiras. quals sao as taxas?
Royalties? Outros pagamentos? Garantias?
Royalties minimos?

Duracao
Versoes futuras
Obrigagoes
Foro



F

"Conduzi ndo a negociacao

e Em uma escala de um adez, onde voce esta em cada questdo-chave?
» Até onde aceitar posicoes desvantgosas?

e Quando perder € ganhar?

o E possivel fazer gjustes afolha de termos?

e O estilo de negociar importa?

e Como Iniciar as hegociagoes (reuniao preliminar)?

e Como discutir os termos-chave?

» Aspartes deveriam tomar nota dos progressos nas negociagoes?

e Qual afuncao do advogado?

e Quando concluir o acordo e esbocar o contrato?



a

MUITO OBRIGADA!

Isabella.pimentel @wipo.int



