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EDITORIAL

Pandemia, Inovacao e Reinvencao

Mais um ano, publicamos nosso numero anual
da Revista RVN de Direito e Inovacdo, trazendo
conteudos de entrevistas, artigos e informacdes nas
dreas de Propriedade Intelectual (direito autoral,
patentes, marcas), Inovacao e Juridica.

Neste quarto numero, o leitor ird conhecer a
trajetoria de sucesso de uma Start-Up da drea de
saude, através daentrevista do Dr. Miguel Pedroso,do
Instituto Lubeck, na secdo RVN Entrevista. Veremos
a histdria de como médicos e cirurgioes experientes,
compreendendo o poder da colaboracio a distancia
na medicina, criaram uma invencdo - protegida
por diversas patentes globais - que ird melhorar a
performance e a seguranca de cirurgias, além da
aprimorar a educacao de futuros cirurgidoes. Esta
invencao - “Endostreamer” ™ - que embora tenha
surgido bem antes de um contexto de pandemia,
encontra-se em um auspicioso momento de
utilidade e adequacao nestes tempos de reinvencao
da medicina.

Ainda em época de pandemia e home office, é de
especial interesse, na secdo RVN Legis, o artigo
em que nossa socia Tereza Raquel Thomazini, em
coautoria com o autor convidado Luis Henrique
Borrozzino, discutem as implicacdes das atitudes
de funciondrios, mesmo fora do expediente, para a
imagem das empresas seus colaboradores - e como
a legislacdo pode resguardar os direitos de ambos.

Diogo Colla Serrate, advogado de nossa equipe,
também comenta na secdo RVN Legis o julgamento
da Acdo Declaratoria de Constitucionalidade agora
concluido perante o Supremo Tribunal Federal
e suas implicacOes para prestadores de servicos
intelectuais que constituiram Pessoa Juridica. Tema
especialmente polémico em relacdo a imagens de
atletas e clubes de futebol.
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Sandra Volasco, sdcia gestora da drea de marcas,
adianta a interessante “nova” categoria de marca
em seu artigo “Marcas de Posicdo”, com exemplos
ilustrativos e casos interessantes. Gabriela Frigo,
advogada da darea de contencioso traz atencio
para a relevincia dos intangiveis nos processos
falimentares.

A Revista RVN de Direito e Inovacao n%4 traz
também indicacdes de livros, séries e filmes feitas
pelos colaboradores da Remer, Villaca & Nogueira,
eventos de destaque no ano e dicas de cursos para
variados interesses.

Estamos muito contentes de apresentar mais
esta publicacdo para nossos amigos, clientes e
colaboradores e esperamos que gostem da leitura
tanto quanto gostamos de fazer este numero.
Agradecemos todos os que colaboraram com
a realizacdo desta revista e, como de hadbito,
convidamos todos a enviarem sugestoes de pautas
para nossas proximas edicdes!

Simone Villaca Aguiar Ricardo Amaral Remer

Remer Villaca & Nogueira

Foto: Raquel Luzia de Padua
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RVN ENTREVISTA

Entrevista: Dr. Miguel Pedroso

Por Marcio Derbli

revista RVN entrevistou o Dr. Miguel Pedroso, um dos fundadores

do Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa, em Itu (SP), um centro
de assisténcia e ensino de Cirurgia Laparoscdpica, técnica cirurgica
minimamente invasiva. Na entrevista, ele conta sobre as inovacoes
desenvolvidas no instituto, os processos de protecdo de propriedade
industrial e fala sobre as tendéncias na Telemedicina.

r. Miguel Pedroso é Médico graduado na Universidade Julio de
Mesquita Filho (UNESP), fez residéncia médica em Cirurgia Geral
no Instituto de Assisténcia Médica do Servidor Publico (IAMSPE - SP)
e Habilitacdo em videocirurgia laparoscdpica pela Sociedade Brasileira
de Cirurgia Laparoscopica - Regional Ribeirdo Preto/SP. E Membro
Associado da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e fundador do

Instituto Lubeck de Ensino e Pesquisa.

RVN - O Instituto Lubeck foi
criado em 2004 pensando
em oferecer treinamentos
para cirurgias minimamente

invasivas. Por que o senhor e seus
colegas decidiram fazer isso?

Dr. Miguel Pedroso - Eu e o
Dr. Mauro Pinho tinhamos
uma caracteristica muito

forte no trabalho com cirurgia
minimamente
atudvamos no interior de Sio
Paulo, em Itu. Pela localizacdo,
acabdvamos deixando de
atender muitos pacientes, que
eram atendidos em cidades
préoximas, mas nossa qualidade
de cirurgia era infinitamente
melhor. Naquela época fiquei
muito intrigado para entender
porque aquilo acontecia. Entdo

invasivas e
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procurei
marketing que nos assessorou
no projeto, fazendo layout
de logo, planejamento etc.
Escolhemos Lubeck porque
é uma cidade, na Alemanha,
onde nasceram os primeiros
equipamentosdelaparoscopia
da Era Moderna. No inicio,
o instituto era voltado para
atender os pacientes. Mas
nos anos 2000 pouca gente
sabia executar as técnicas
de laparoscopia, menos de
3% das cirurgias de intestino
as utilizavam (atualmente,
0 numero se aproxima de
30% no pais e proximo de
80% no municipio de Sao
Paulo), e muitos cirurgides
precisavam de treinamento.

uma empresa de

Dr. Miguel Pedroso

Assim, nds transformamos o
Instituto Lubeck de Cirurgia e
Oncologia em Instituto Lubeck
de Ensino e Pesquisa, mantendo
a assisténcia e oferecendo
treinamento. Nds acreditamos
que manter as duas frentes
ajuda a desenvolver ambas.
As grandes empresas da drea,
Johnson&Johnson, Medtronic,
queriam que nds treindssemos
os cirurgides e, desta forma,
eu conseguia também incluir
pacientes do SUS no instituto,
trazendo beneficios pra todos.
E, assim como um outdoor,
tudo que € visto € lembrado.
Em pouco tempo, cirurgioes
do pafs inteiro comecaram a
acompanhar nosso trabalho e
encaminhar pacientes de todo o



Brasil, até hoje.

RVN - E vocés comecaram a criar
novos produtos também?

Dr. Miguel Pedroso - Isso. Nos
padronizamos essa técnica
cirdargica, semelhante a um
processo de engenharia. Quando
vocé padroniza a producio,
todos daquela linha sabe o que
vai acontecer a cada momento.
Eu costumo falar que é como
fazer café na sua casa. Se vocé
sabe onde esta o bule, o coador,
o po, a garrafa térmica, quanto
vocé coloca de dgua, de pd, a
temperatura, voceé vai fazer café
mais rdpido e melhor. Enquanto
a média de duracdo dessa
cirurgia era de quatro horas, nos
conseguimos reduzir para uma
hora e quinze, uma hora e meia
nomdximo, porquetemtodoesse
alinhamento da equipe inteira.
Entdo nds comecamos a criar
materiais educativos, que sao
os VideoAtlas, para transmitir
isso para os cirurgides. E como
na musica. Quanto mais pratica,
melhor a orquestra vai tocar. Nos
sempre tivemos em nosso credo
a preocupacao de democratizar
tipo de cirurgia, que
beneficia muito o paciente, e a
melhor forma era ensinando.
Por isso comecamos a procurar
ferramentas que facilitassem
o acesso dos cirurgides. No
comeco era CD, depois DVD,
dai a internet comecou a ficar
mais forte e nods fizemos Ibooks,
pelo sistema Apple, que foi um
sucesso tremendo. Mas para

€SSse

democratizar mais, construimos
um aplicativo mais universal,
incluindo o Android também. E
esse conhecimento se espalhou
de forma bastante importante
no pais.

RVN - O Sistema Lap-Box,
outro produto do Instituto, é
uma caixa preparada para o
cirurgido treinar as cirurgias
laparoscopicas?

Dr. Miguel Pedroso - O Lap-Box
serve para o cirurgido treinar a
habilidade manual. No ensinode
cirurgia minimamente invasiva,
vocé tem que levar para o aluno
o conhecimento téorico, que sio
os VideoAtlas. Tem que levar
habilidade também.
Como ele ndo vai poder usar

manual

animal - e vai ser cada vez mais
dificilusaranimal -e,emvezdele
se deslocar para algum centro
de treinamento, interromper as
atividades de trabalho pra fazer
um treinamento durante dois ou
trés dias, com o Lap-Box e alguns
VideoAtlas ele pode treinar a
habilidade manual em casa, na
clinica dele. Naquele mesmo
sentido da democratizacdo
que falei antes, o Lap-Box
cumpre isso. O cirurgido treina
a habilidade manual quando e
onde quiser.

RVN - O Endostreamer foi criado
a partir de uma experiéncia,
mais ou menos frustrada, com o
Google Glass. Como foi isso?

Dr. Miguel Pedroso - Em 2013
apareceu o Google Glass e foi
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uma febre porque todo mundo
queria fazer alguma coisa com
aquilo. Os bombeiros dos
Estados Unidos tinham mapa
para dizer aonde eles tinham
que ir pelo Google Glass, por
exemplo. Quando eu conheci,
achei que o Google Glass fechava
os trés pilares do ensino que
o Instituto Lubeck precisava:
o conhecimento tedrico, na
forma de aplicativo; habilidade
manual e, depois, um apoio a
distancia quando o cirurgido
aprendiz precisasse de apoio
de um cirurgido experiente.
Nos tivemos um sucesso muito
grande no curso que faziamos
porque a gente criou a figura do
preceptor. SO que ele tinha que
viajar para todos os lugares para
operar junto com os aprendizes.
Mas isso, no Brasil, fica um

pouco dificil, trabalhoso e
economicamente complicado.
Entdo imaginamos que

colocando os nossos aplicativos
naquela lente do Google Glass,
e como ele é um equipamento
por comando de voz, o usudrio
poderia pedir informacdes sem
as maos. “Glass, disseccdo da
artéria mesentérica”, e a lente
mostraria dissecar a
artéria mesentérica. O aprendiz
poderia combinar com o
preceptor com antecedéncia
e durante a cirurgia, se tivesse
uma duvida, pediria para o
Glass ligar, transmitir a cirurgia
ao vivo e sanar a duvida. Antes
do Google Glass chegar ao
Brasil, nds enviamos um e-mail
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contando nossa ideia e eles nos
incluiram no Projeto Explorer,
de do
dispositivo. Eles nos enviaram
dois dispositivos e em outubro
de 2013 nds fizemos as primeiras
cirurgias com o aparelho na
América Latina. Estdvamos
super empolgados, mas o
Glass foi descontinuado por
questdes juridicas nos Estados
Unidos, especialmente ligadas
a privacidade. Nos ficamos um
pouco desanimados, porque
era nosso sonho democratizar
o ensino. Mas ai o Thiago, que
trabalha conosco na 4drea de
tecnologia, me falou: “Eu estive
na Santa Efigénia este final de
semana. Se a gente comprar uns
cinco componentes e uns trés

desenvolvimento

programas, a gente consegue
fazer o que o Glass faz”.

Eu disse que era loucura,
afinal quantos anos de
desenvolvimento, engenheiros
do Google trabalhando
naquilo, ndo é? Achar que com
cinco equipamentos da Sta.
Efigénia a gente conseguiria
parecia absurdo. Ele insistiu que
daria. Perguntei quanto custaria
pra tentar, ele respondeu que
menos de trés mil reais. Eu
concordei, ele comprou. Fomos
pro centro cirurgico do Instituto
paraferndlia dele
e conseguimos fazer o que o
Glass fazia, mas de uma outra
forma. Conectando a cirurgia
que eu estava fazendo aqui

montar a

com um cirurgido em Joinville.
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Maravilha! Mas o problema ¢
que ou o cirurgido opera ou ele
monta essa paraferndlia toda.
Entdo o Thiago, na garagem
do Instituto,
uma caixa, montou todo o
equipamento dentro dela com
um Ipad por cima e funcionou.
Criamos um produto!

desenvolveu

RVN - E como foi esse processo
de criacio e protecio da
propriedade industrial?

Dr.Miguel Pedroso—-Nds criamos
e patenteamos. A patente ¢é
uma coisa bastante dinamica.
Eu falo que a patente é um ser
vivo, ela precisa ser atualizada
e corrigida o tempo todo. No
Sistema Lap-Box, nos tentamos
seguir o mesmo conceito da

“Nos criamos e patenteamos.

A patente € uma coisa
bastante dinamica. Eu falo
que a patente € um ser vivo,
ela precisa ser atualizada e

corrigida o tempo todo.

Apple. Ela produziu o Iphone,
mas o que maisvaloriza o Iphone
€ o conteudo que estd dentro
dele. Entdo a gente produz
constantemente ferramentas de
ensino para que aquele produto,
o Lap-Box, se mantenha vivo e
ndo se torne obsoleto.

RVN - E como colocaram os
produtos no mercado?
Dr. Miguel Pedroso - Foram

varias coincidéncias. Por um
acaso, nds encontramos o
Remer. Mostramos o produto pra
ele, que gostou da ideia. Tiramos
a patente e fomos melhorando
o Endostreamer. Depois,
atendendo um pods-operatorio
de uma paciente de Itu, indicada
por um ex-aluno, o marido dela
se interessou pelo dispositivo
quando comentei que estava
indo para a Alemanha fazer uma
demonstracdo do protétipo.
Acontece que ele, o Marcos, é
executivo de uma multinacional
de manufatura de equipamento
eletronico. Nos Estados
Unidos, fabrica todas as placas
eletronicas de aeronave militar,
aquifabricaasplacaseletronicas
do Metr6. Quando voltei da
Alemanha, conversamos e ele
quis investir no produto porque
a empresa recebe reducdo de
tributacdao, de 15% para 8%,
pela Lei do Bem, para investir
em  inovacdo  tecnoldgica
nacional. Iniciamos os tramites
com Ministério de Ciéncia,
Tecnologia e Comunicacoes e
a empresa passou a investir no
desenvolvimento do dispositivo.
Al a coisa decolou! Eu chamo de
sorte do destino.

RVN - Esse processo de patentes
foi complicado para o Instituto?
Dr. Miguel Pedroso - Nio foi
porque nds tinhamos uma
empresa bastante robusta, que
conhece o mercado, que é a
Remer, Villaca &Nogueira. Eles
tomaram conta de tudo isso pra



ndés. Depois que conhecemos
o Remer, ele conheceu todo
o conteudo do Instituto e foi
orientando o que deveria ser
protegido. E, mais importante
ainda, as inovacdoes acabam
sendo  incorporadas  pelas
grandes empresas e, se vocé
nao isso,
esta fadado a ser engolido.
Nossa grande seguranca foi a
assessoria do escritdrio. Todos
os contratos sdao avaliados ou
elaborados por eles, entdo a
gente consegue ter uma relacio
de transparéncia e
clareza com qualquer grande
multinacional, até no sentido
de ndo gerar conflitos nos
contratos. A patente da isso,
dd uma seguranca bastante

souber lidar com

muita

expressiva.

RVN- Esses dispositivos, que
fazem parte da Telemedicina,
sdo fundamentais nesta época
de pandemia...

Dr. Miguel Pedroso - Sim,
a pandemia fez isso com
o Endostreamer, fez com

que as grandes empresas se
voltassem para ferramentas
de Telemedicina e estamos
vivendo um momento muito
interessante e, diante de tudo
isso, nds estamos conseguindo
democratizar essas ferramentas
de ensino.

A patente da isso,
dda uma seguranca
bastante
expressiva.

RVN- Quais sao as tendéncias
dentro da  Telemedicina?
A Inteligéncia Artificial
desenvolvida por Google e IBM,
por exemplo?

Dr. Miguel Pedroso - A
propria Johnson&Johnson,
em parceria com a Google,
estd desenvolvendo alguma
coisa neste sentido. Mas para
desenvolver produtos
minha drea, a gente precisa
de algoritmos baseados em
muitas imagens de cirurgia
armazenadas na nuvem, senio
nido conseguimos fazer. Hoje
poucas ferramentas conseguem
armazenar tudo isso na nuvem,
mas ndo tenho duvida que o
mundo vai evoluir pra isso.
Vocé pega, por
Watson, da IBM, que jd tem
milhdes e milhdes de imagens
na nuvem, o Watson tem um
poder assertivo maior que o
ser humano. A cirurgia ainda ¢
um procedimento que depende
muito da habilidade manual do
cirurgido. Mas néo tenho duvida
de que, num futuro ndo muito
distante, a inteligéncia artificial
vai ajudar muito, vai ajudar a
minimizar erros.

na

exemplo, o
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RVN - O senhor tem essa
caracteristica de conciliar a
pratica, o ensino, a criacdo, o
empreendedorismo, uma certa
visdo de futuro. Acha que as
faculdades de Medicina vém
estimulando a inovacdo e o
empreendedorismo?

Dr. Miguel Pedroso - A Medicina
€é muito tradicional,
caracteristica dela. O médico
nio esta muito acostumado a

¢ uma

desenvolver inovacdo, mas o0s
avancos sdo empurrados para
nds o tempo todo, entdo somos
obrigados a absorver. E temos
que aprender a desenvolver

também. Em relacdo ao
empreendedorismo, ndo tem
jeito. Tudo aquilo que for

tornar mais facil para o ser
humano, vai dar certo. Tudo
aquilo que dificultar, ndo vai dar
tdo certo. No meu caso, o que
ajudou muito foi estar perto de
pessoas que atuavam em outras
areas. Por exemplo, na parte
de tecnologia, tem o Thiago.
Na parte educacional, o Mauro
Pinho, que tem uma diddtica
excelente. Ele passa o dia inteiro
pensando em  ferramentas
que possam facilitar a vida do
médico. E eu sempre fui de uma
vertente mais econOmica, no
sentido de pensar que as coisas
existem porque vocé investiu e
acreditou naquilo um dia. Acho
que € por isso que o Instituto
Lubeck estd nessa situacao.
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Portugal cria Associacdo Internacional de Jovens
Advogados de Lingua Portuguesa

Em setembro de 2020 foi criada, com pode ter mais de 20 anos.

sede em Portugal, a Associacdo Internacional

A direcdo da entidade ¢é formada

de Jovens Advogados de Lingua
Portuguesa (JALP). A entidade
tem como propdsito ser “um polo
agregadorevozativaeintransigente
das inquietacOes e interesses
dos seus associados”, segundo
comunicado. O objetivo também
€ apoiar, integrar e representar
os jovens advogados oriundos dos
paises de lingua oficial portuguesa.

A associacdo ¢ aberta para todos os
advogados ou advogados estagidrios com
inscricdo vdlida nos conselhos de classe dos
paises pertencentes a Comunidade de Paises de
Lingua Oficial Portuguesa (CPLP), entre eles,
Brasil, Portugal, Angola, Sio Tomé e Principe
e Regido Administrativa Especial de Macau. A
inscricdo definitiva do advogado, porém, nio

¢ [w].

hoteder um fovo Futu
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atualmente por Francisco Goes
Pinheiro (Presidente) Marcia
Martinho da Rosa e José Briosa
e Gala (Vice-Presidentes), Nayda
Silveira d’Almeida (Vogal) e Natdlia
Campos Rocha (Secretdria-Geral).

A JALP também incluira em
seu quadro categorias especiais,
os membros honordrios, que sao
advogados notdveis no exercicio
da profissdo ou no dominio da CPLP, além de
membros coletivos, neste caso entidades que
exercem papel relevante nas jurisdicdes de
lingua portuguesa ou que defendam interesses
comuns ou similares aos da associacao.

Para conhecer a Associacdo Internacional
de Jovens Advogados de Lingua Portuguesa, clique
aqui ou aponte para o QR code nesta pdgina.
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Marco legal das startups € aprovado na Camara dos

Deputados

Em outubro de 2020, 0 Governo Federal enviou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar
249/2020, que institui o marco legal das startups
e do empreendedorismo inovador. A proposta do
PLC éincentivar o ambiente de negdcios, aumentar
a oferta de capital para investimento em startups;
e disciplinar a licitacdo e contratacao de solucoes
inovadoras pela administracio publica. A proposta
foi apensada ao Projeto de Lei Complementar
146/2019, que também estabelece medidas de
estimulo a criacdo de startups e o texto substitutivo
elaborado pelo relator foi aprovado no dia 14 de
dezembro de 2020 por 361 votos a favor e 66 contra.
O Projeto segue agora para andlise do Senado.

Startups sdo novas empresas com foco na
aplicacdo de métodos inovadores a modelos de
negdcios, produtos ou servicos ofertados. Diversas
startups se tornaram empresas com altissimo valor
de mercado, como a 99 (aplicativo de transporte),
Nubank, Ifood, apenas entre as brasileiras.

Pelo projeto, para ser enquadrada como
startup, a empresa precisa ter faturamento bruto

anual de até R$ 16 milhdes no ano-
calendario anterior ou de R$ 1,3

milhdo multiplicado pelo numero de
meses de atividade no ano-calendario

|
anterior, quando inferior a um ano,

Iln
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até seis anos de inscricdo no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ]) e estar enquadrada no
regime especial Inova Simples ou declarar, em
seu ato constitutivo ou alterador, a utilizacio
de modelos de negocios inovadores. Empresas
que tém beneficios fiscais por investimento em
pesquisa e inovacdo também poderdo fomentar as
startups.

Entre as propostas incluidas no projeto,
destacam-se facilidades para a relacio com
investidores anjos, como a admissdo de aporte de
capital sem integrar o capital social da empresa,
e o investidor anjo se exime de eventuais dividas
da empresa, inclusive em recuperacio judicial. A
proposta também possibilita a contratacdo das
startups por entidades da administracdo publica,
via licitacdo em modalidade especial, ampliando
a capacidade de operacdo dessas empresas e
trazendo modelos inovadores para resolver
demandas publicas que exijam solucdo tecnoldgica
inovadora, além de promover a inovacdo no setor

produtivo por meio do uso do poder

de compra do Estado.
A tramitacao do texto do Marco Legal

das Startups pode ser acessada aqui

|.'| ' ou pelo QR code nesta pagina.
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Remer Villaca & Nogueira lanca guia sobre direito autoral

Crédito: PrinceOfLove/Shutterstock.com

2020 foi o ano marcado pela pandemia
do

possivel, isolados com nossas familias para

novo coronavirus ficamos, quando
evitar a disseminacdo da doenca. Privados

de muitas possibilidades de lazer, fomos
invadidos em nossas casas por uma multidiao
de transmissdes ao vivo pela internet, as lives,
feitas principalmente por artistas, mas também
por pessoas que discutiam assuntos diversos ou
conteudos educativos.

Pensando nisso e procurando fornecer
uma rdpida resposta as demandas em tempos
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de COVID, a Remer Villaca & Nogueira lancou
um guia juridico sobre direito autoral, que
esclarece duvidas acerca da cobranca de
direitos autorais na execucdo de lives musicais
em plataformas digitais.
O Guia aborda a Lei de Direitos Autorais
(LDA - Lei 9.610/98) e orienta os realizadores
das transmissdes sobre os cuidados que devem
ser tomados para evitar infracdo de direitos e
consequentes penalidades.
O GUIA JURIDICO: Lives Musicais estd

disponivel no site da Remer, Villaca & Nogueira.
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STF autoriza beneficios fiscais para prestadores de
servicos intelectuais com PJ

Diogo Colla Serrate

Eventualmente, uma lei (ou parte dela) cria
situacdes confusas, levando orgaos de fiscalizacdo
a adotar interpretacdes conflitantes sobre o mesmo
texto. Dois casos do jogador de futebol Neymar Jr.
ilustram este fendmeno. Ao criar uma figura de
Pessoa Juridica (P]) e receber proventos pelo uso
de seu nome e imagem para propagandas e acoes
publicitdrias de grandes empresas, como Nike e
Red Bull, o jogador conseguiu a aplicacao do artigo
129 da Lei 11.196/2005 para pagamento em nome
de sua PJ] pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Por outro lado, na relacdo que o
jogador mantinha com o Santos Futebol Clube, a
Receita Federal afastou a aplicabilidade do mesmo
artigo. Mesma pessoa (juridica), dois desfechos
diferentes!

Mas o que seria o artigo 129 da Lei
11.196/2005? Ele institui o regime especial
de tributacdo e incentivos fiscais aplicdveis a
prestadores de “servico intelectual, incluindo
os de natureza cientifica, artistica ou cultural”.
O artigo, porém, restringe o beneficio as pessoas
juridicas.

A Confederacao Nacional de Comunicacio
Social (CNCOM) entrou no Supremo Tribunal
Federal (STF) com a Acdo Declaratdria de

Constitucionalidade* (ADC 66), para reconhecer a

legitimidade do artigo.

A CNCOM sustenta que a lei foi editada
justamente para permitir aos prestadores de
servico contemplados a possibilidade de constituir
a personalidade juridica e realizar suas atividades
de cunho intelectual, ou seja, a autorizacao de uso
de imagem para fins publicitdrios, fornecimento de
conteudo para apresentacdo em palestras, servicos
de informadtica, entre outros.

A Receita Federal, por outro lado, rebate
os argumentos alegando que a abertura de
empresas pelos profissionais liberais serve apenas
para disfarcar os seus rendimentos salariais,
confundindo com a pessoa fisica criadora da PJ.

O CARF, drgdao em que a maioria dos
processos dessa natureza sao julgados, tem
considerado quase sempre da mesma forma,
apontando que a chamada “pejotizacdo” das
pessoas fisicas cria uma vantagem econdmica
ilegal devido a reducdo da aliquota de imposto
(15% de Imposto de Renda de Pessoa Juridica
sobre o lucro presumido, em vez de 27,5% do
Imposto de Renda da Pessoa Fisica) e demais
contribuicdes  previdencidrias  percebidas,
além de flagrante precarizacdo de condicoes de
trabalho para os prestadores de servicos que

atuam sob regime de PJ.

*Para fins elucidativos, especialmente aos que ndo estdo familiarizados com a esfera e terminologias juridicas, a A¢do Declaratoria
de Constitucionalidade (ADC) € acdo judicial apresentada ao STF, drgdo de maior pulpito no sistema judicidrio brasileiro, para que se
confirme (oundo) que uma determinada lei esteja em consondncia com a Constitui¢do Federal e seus ditames, encerrando discrepdncias
entre entendimentos nas instdncias inferiores e estabelecendo o caminho a ser seguido a partir da decisdo proferida.
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A Advocacia Geral da Uniao (AGU) ao se
manifestar sobre o assunto, afirmou que caso seja
constatada dissimulacdo e confusdo patrimonial
entre os bens da empresa com os do profissional,
pode haver desconsideracdo da personalidade
juridica e, possivelmente, penhora dos bens
pessoais do socio. Em situacdes que nio sejam
enquadradas desta forma, segundo a AGU, o
artigo em questdo no STF estd de acordo com a
Constituicdo e deve ser respeitado.

O resultado deste julgamento cria um
precedente relevante para personalidades da
midia, jogadores, atletas e artistas, que devem
reverter decisdes desfavordveis em instancias
inferiores quando a incidéncia do artigo 129 no
pagamento e arrecadacao de tributos em natureza
de PJ foi desconsiderada.

A ADC 66 foi ajuizada dia 11 de outubro
de

Lucia

2019, cuja relatora Ministra Cdrmen

pronunciou-se  favoravelmente  pela

constitucionalidade do dispositivo. Com seu
voto, ela integra a maioria dos sete Ministros da
Corte que se posicionaram favoravelmente pela
declaracao de constitucionalidade do artigo, contra
dois Ministros que julgaram pela improcedéncia
do pedido.

“A regra juridica vdlida do momento de
estabelecimento de vinculo juridico estabelecido
entre prestador e tomador de servicos deve pautar-se
pela minima interferéncia na liberdade econdémica
constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau
de certeza para assegurar o equilibrio nas relagdes
economicas e empresariais”, diz a Ministra Relatora.

Para ela, a norma do art. 129 esta em
harmonia com a Constituicdo Federal, em especial

com o inciso IV do artigo 12 da CRFB/88, pelo qual
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preconizou a liberdade de iniciativa situando-a
como fundamento da Republica Federativa do
Brasil.

Ja o Ministro Marco Aurélio Mello posicionou-
se contrario a relatora, invocando a volatilidade
do mercado de trabalho atual que ¢ usada para
acobertar a isencdo das responsabilidades sociais
das empresas, fomentando uma disparidade
injusta nas relacoes trabalhistas. “O que se verifica
na norma em jogo € nitida isen¢do no cumprimento
das atribuicdes sociais das empresas, a implicar
profundo desequilibrio na relacdo entre empregador
e trabalhador, em prejuizo do projeto constitucional
de construir uma sociedade livre, justa e soliddria.”,
afirmou o Ministro.

O julgamento, suspenso desde 26 de junho
de 2020, finalmente teve pronunciamento final
pelo presidente da Casa, Ministro Dias Toffoli, na
sexta-feira dia 11 de dezembro de 2020, decidindo
pela constitucionalidade da Lei n® 11.196 de
2005. O voto acompanhou o entendimento dos
ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin,
Ricardo Lewandowski, Celso de Melo e Luiz
Fux, pondo fim ao julgamento e assim abrindo
precedente importante para artistas, atletas e
outras personalidades e profissionais liberais que
usam esta Lei como artefato juridico em beneficio
de seus trabalhos de cunho intelectual-artistico e
proventos oriundos destas prdticas.

Entendemos portanto, mediante a decisdo do
STF perante o entrave, ja ser possivel aconselhar
os clientes em relacido a abertura de empresas
que prestem servicos de natureza intelectual,
bem como invocar a ADC 66 em processos contra
o Conselho, em prestigio ao principio da minima

interferéncia na liberdade econdmica.
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Pandemia: atitudes de colaboradores e aimagem das

empresas

Tereza Raquel Thomazini e Luis Henrique Borrozzino

As empresas sempre investem - e muito -
em sua imagem perante o publico consumidor e
o mundo empresarial, especialmente acionistas.
Atualmente, elas tém optado, principalmente, por
ferramentas como as redes sociais, que levam um
post a milhares de curtidas em um minuto e cuja
relacdo custo-beneficio é considerdvel diante do
menor investimento quando comparado ao anuncio
em grandes veiculos de comunicacdo. Mas, quanto
vale uma marca e sua exposicao positiva?

Anualmente, as marcas sdo avaliadas e
listadas dentre as mais valiosas no mundo, com
valores que podem chegar a US$ 206 duzentos e
seis bilhoes de dolares, aproximadamente, como
€ o caso da APPLE, ou a US$ 9.6 nove milhdes,
quatrocentos e sessenta e oito mil ddlares, quanto
avaliadas as nacionais, neste caso, o BRADESCO".

Além da questdo financeira, a exposicdo
de uma marca leva o consumidor a vivenciar
experiéncias  positivas, como lembrancas,
memorias afetivas e opinido sobre o produto
comercializado por aquele fabricante, se atendeu
ou ndo as suas expectativas e mesmo se vai ao
encontro dos valores que carrega consigo.

E o caso, por exemplo, dos produtos veganos,
ndo testados em animais. Ou se a empresa que o

fabrica possui postura flexivel com a diversidade,

empoderamento feminino, entre outras questoes.
Talvez, na correria do dia-a-dia, o consumidor ndo se
dé conta de quantas andlises sdo feitas no momento
de escolher um ou outro produto. Mas, fato é que
estas consideracoes vém a tona quando se define
comprar um automovel, um batom ou qualquer
outro artigo.

O impacto de uma midia € imediato. Com a
ajuda das redes sociais, a velocidade do recebimento
de opinides é praticamente incalculdvel e pode levar
a empresa ao sucesso ou a faléncia em questdo de
segundos.

Um exemplo recente foram as rescisoes
contratuais envolvendo diversas empresas como
DESINCHA, HOPE, RAPPI com a influenciadora
fitness Gabriela Pugliese, que publicou em suas
redes sociais - com milhoes de seguidores - uma
festa em sua casa descumprindo as recomendacdes
de
COVID-19.

Estima-se que o prejuizo financeiro para

isolamento social durante a Pandemia da

a blogueira, além de perder cerca de 100 mil
seguidores, seja de R$ 3 trés milhdes de reais>.
Isto porque, a atitude praticada veio de encontro
aos valores declarados pelas empresas que a
patrocinavam e que se sentiram prejudicadas -

levando-as, inclusive a se posicionarem e prestar

1. https://forbes.com.br/listas/2020/07/as-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2020/.
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/28/bradesco-e-itau-lideram-ranking-de-marcas-mais-valiosas-da-america-

latina.htm?. Acessos em 04.08.2020.
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informacdes ao publico consumidor, com o fim
de demonstrar que ndo coadunam com situacoes
exibidas pela influencer.

Mas, e quando a imagem de uma empresa €
lesada diante de uma circunstancia que confronta os
seus principios, envolvendo um funcionario fora do
hordrio de expediente? Como tal situacio, exposta
nos noticidrios policiais ou repercutindo no horario
nobre de um jornal televisivo, afeta a sua imagem
e influencia na relacao empregado-empregador? A
demissao tem sido a resposta para estas perguntas.

E o caso, por exemplo, da ex-gerente de
produtos da empresa AVON que estd sendo
investigada por, supostamente, ter maltratado uma
idosa que lhe prestava servicos. A AVON, empresa
destinada a fabricacdo e comercializacdo de
produtos de beleza, principalmente, e defende entre
seus pilares a defesa e incentivo do empoderamento
feminino, ndo concordou com os atos praticados
pela, entdo, funciondria e publicou uma nota com
seu posicionamento para o publico consumidor e
acionistas3:

“Com grande pesar, a Avon tomou
conhecimento de denuncias de violagoes
dos direitos humanos por um de seus
colaboradores. Diante dos fatos noticiados,
reforcamos nosso compromisso irrestrito
com a defesa dos direitos humanos,

a transparéncia e a ética, valores que
permeiam nossa historia hd mais de 130
anos. Informamos que a funciondria ndo
integra mais o quadro de colaboradores da

companhia. A Avon estd se mobilizando para
prestar o acolhimento a vitima.”

O mesmo ocorreu com a empresa TAESA,
que se posicionou de forma rigida apos uma de
suas funciondrias ser flagrada desrespeitando o
superintendente de Inovacao, Pesquisa e Educacao
em Vigilancia Sanitdria, Fiscalizacdo e Controle de
Zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro durante
fiscalizacaoembares erestaurantes que,igualmente,
nio obedeceram normas de isolamento social.

A lamentdvel colocacdo da funcionaria, que
afirmou “cidaddo nao, engenheiro civil, formado,
melhor do que vocé”, viralizou nas redes sociais e
midia pela falta de respeito, humildade e empatia,
somada, evidentemente, a excepcionalidade
da situacdo pela qual passamos decorrente da
COVID-19.

Assim, bem se nota que as hipoteses de
demissao por ou sem justa causa tem extravasado
aquelas previstas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho e se adequado com a postura que o
publico espera de uma empresa. Nesse contexto,
da mesma forma que as pessoas observam e
julgam os posicionamentos das empresas diante
determinadas situacodes, também as empresas se
mostram cada vez mais atentas e rigorosas com seus
funciondrios na vida pessoal para evitar que sua
imagem, principios e valores nio sejam vinculados
aqueles que nédo os respeitam fora do ambiente de
trabalho.

A legislacdo confere o “poder de direcdo”,
encontrado no art. 22 da CLT% que concede ao

2. https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/04/gabriela-pugliesi-perde-oito-contratos-apos-festa-na-quaren-
tena.html. https://istoe.com.br/festa-na-quarenta-pode-gerar-prejuizo-de-r-3-milhoes-para-gabriela-pugliesi/ Acesso em 04.08.2020.
3 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/26/idosa-em-situacao-analoga-a-escravidao-e-resgatada-na-zona-oeste-

de-sp.ghtml. Acesso em 04.08.2020.
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empregador, quem dirige as atividades e assume
seus riscos, os poderes diretivo, fiscalizatdrio e
disciplinar perante seus empregados®, para que
estes cumpram seus contratos bem como as normas
internas estabelecidas, conforme prevé o art. 444
da CLT®. Tais poderes foram exercidos no caso da
executiva dispensada por manter uma funciondria
em situacdo andloga a escraviddo e, no outro, por
literalmente humilhar uma pessoa que fazia seu
trabalho durante o periodo de isolamento social
decorrente da COVID-19.

No entanto, a despeito desses casos terem
tomado uma grande proporcdo - merecida, diga-
se, diante de suas peculiaridades - ndo sdao os
unicos de dispensa por justa causa durante o
periodo da pandemia. Exatamente! Isso, porque
inumeras empresas estdo adotando essa mesma
postura quando constatam e comprovam que seus
colaboradores estdo descumprindo o isolamento
social, especialmente decorrente de publicacdes em
redes sociais.

O fundamento juridico, nesses casos, ¢ que
ao descumprir a ordem de isolamento social, cuja
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finalidade ¢é evitar a disseminacdo da COVID-19,
o colaborador nio estd apenas afrontando um ato
legal e colocando em risco sua saude e de outras
pessoas, mas também desrespeitando seu contrato
de trabalho e as normas internas adotadas pelas
empresas, além de prejudicar aimagem e reputacio
empresariais perante a sociedade. Assim, a dispensa
por justa causa, que vem se tornando recorrente
durante esse periodo de pandemia, ¢ garantida nos
termos do art. 482, b, da CLT".

Por fim e, sob outra perspectiva, vale esclarecer
que ndo sio apenas os empregados que devem
tomar cuidado com sua vida pessoal, mas também
os proprios donos das empresas. Isso porque, da
mesma forma que as empresas podem dispensar os
funcionarios por justa causa, estes também podem
rescindir seus contratos de formaindireta, de acordo
com o art. 483, d, da CLT®, caso constatem que 0s
socios ou donos das empresas nao estdo cumprindo
o isolamento social, ou estejam adotando posturas
que eventualmente sejam contrdrias aos valores e

principios que regem a relacdo de trabalho®.

4. “art. 22 - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econémica, ad-

mite, assalaria e dirige a prestacdo pessoal de servico.”

5. MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito do Trabalho, Sdo Paulo: Saraiva, 13% ed., 2020. p. 109 a 112.

6. “art. 444 - As relacoes contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulacdo das partes interessadas em tudo quanto
ndo contravenha as disposicoes de protecdo ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicdveis e as decisOes das autoridades

competentes.

§unico. Alivre estipulacdo a que se refere o caput deste artigo aplica-se as hipdteses previstas no art. 611-A desta Consolidacdo, com a
mesma eficdcia legal e preponderdncia sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nivel superior e
que perceba saldrio mensal igual ou superior a duas vezes o limite mdximo dos beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social.

7. “art. 482 - Constituem justa causa para rescisdo do contrato de trabalho pelo empregador:(...)

b) incontinéncia de conduta ou mau procedimento;”

8. “art. 483 - O empregado poderd considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenizac@o quando:(...)

d) ndo cumprir o empregador as obrigacdes do contrato;

9. Coronavirus e os Impactos Trabalhistas (p. 670). Editora JH Mizuno. 2020. Edi¢do do Kindle.
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Marcas de posicdo: o que sdo e como protege-las

Sandra Volasco

No Brasil as chamadas marcas de posicdo
sdo consideradas como marcas nao tradicionais,
ou seja, aquelas marcas sem previsdo legal para
registro. O Manual de Marcas do INPI ao tratar das
formas de apresentacdo de marcas as define como
nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei No.
9.279/96) em seu artigo 122 limita o registro de
marcasapenas paraossinaisdistintivosvisualmente
perceptiveis que nio estejam compreendidos nas
proibicoes legais elencadas no artigo 124 da mesma
Lei.

De maneira bem simples, a marca de posicao
consiste no modo especifico e peculiar de como um
sinal ¢ aposto em um determinado produto. Um
exemplo cldassico de marca de posicdo sdo as trés
listras da Adidas:

« EUA - Registro n® 3029127

Classe 25: vestuario,

- especificamente camisas,

RIS camisetas, moletons,
jaquetas e casacos.

Descricdo: A marca

consiste em trés listras

L ) paralelas ao longo da

b & s 8 manga de uma camisa,

camiseta, moletom,jaqueta

ou casaco. O contorno pontilhado da vestimenta

nao é reivindicado como parte da marca e destina-

se apenas a mostrar a posicao da marca.

Titular: Adidas-Salomon AG
AKTIENGESELLSCHAFT
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Outro exemplo:

* Comunidade Europeia -

001027747
Classe 25: calcados

Registro n¢

Descricao: Uma
risca vermelha, disposta
y ) longitudinalmente sobre o sapato e

/ / que cobre parcialmente a parte de

/ trds da sola e o calcanhar do sapato.

Os eventuais desenhos perceptiveis

na sola ou no calcanhar do sapato

e/ou as caracteristicas de fabricacdo ndo fazem
parte da presente marca.
Titular: Prada S.A

Apesar de comumente aplicada em produtos,
a marca de posicdo também é€ utilizada para dis-
tinguir servicos, como no exemplo abaixo no qual
a marca foi registrada nos EUA, em nome de Boise
State University.

* Registro n? 77574724

. Classe 41: Servigos
/8y de entretenimento,
: . especificamente
apresentacio de eventos
desportivos  intercolegiais
e exibicoes desportivas
prestados num estddio
e através de programas de rddio, televisdo e
internet.

Descricdo: A cor azul € reivindicada como
uma caracteristica da marca. A marca consiste
na cor azul usada na grama artificial do estadio.
A parte composta pelas linhas tracejadas no
desenho mostra o posicionamento da marca e ndo
é reivindicada como uma caracteristica da marca.




Cumpre observar que a marca de posicao
deve ser distintiva e estar aposta em posicao
especifica e invaridvel, de forma permanente em
local ndao convencional, devendo distinguir-se de
seus concorrentes. O escopo da marca de posicdo é
garantir a exclusividade sobre a combinac¢ao do sinal
distintivo em determinada posicdo, sendo capaz de
individualizar o produto ou servico.

Apesar de o Manual de Marcas do INPI
nio reconhecer especificamente a forma de
apresentacdao de marca de posicdo, a lei brasileira
pode ser interpretada como permissio ao registro,
pois a marca de posicdo € visualmente perceptivel,
portanto em tese registravel, desde que ndo
compreendida nas proibicoes legais.

Ao pesquisar a base de dados do INPI notamos
diversas tentativas de titulares obterem a protecdo
de suas marcas de posicdo por meio de registros de
marcas figurativas:

» Registro n? 815547480
2 Classe25: Calcados atléticos
A Titular: New Balance

Athletics, Inc.

~a* Registron® 918050065
%, Classe 25: Calcados

“_-~" Titular: VANS, INC.

Exemplos da Adidas AG:

* Registron? 823362604

Classe 25: Roupas para esporte e
lazer, a saber, camisas, camisetas,
roupas em jersey,conjuntos
esportivos, jaquetas, moletons,
anoraques, (agasalhos) e jaquetas
de protecao contra o vento.
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+ Registron? 823362612

Classe 25:Roupasparaesporte elazer,
a saber, calcas, calcas compridas e
shorts.

- A
al e——

——————

=y

*  Registron©823362612

Classe 25: Calcados,
e ténis para uso esportivo,
“\ e calcados para wuso
informal.

O Escritdrio de Propriedade Intelectual da
Suécia define que “uma marca de posiciao consiste
em uma colocacdo especifica de uma marca em
um produto. Uma marca de posicdo pode ser
representada por uma imagem que mostra como a
marca esta posicionada e que tamanho e proporcao
ela tem em comparacdo com o produto em que
estd colocada. As partes que ndo fazem parte do
direito exclusivo devem ser separadas da marca na
representacdo, por exemplo, por linhas tracejadas
ou pontilhadas.” *

Percebemos que nos exemplos das marcas
figurativas mostradas neste texto ha uma clara
tentativa de seguir o padrao internacional para o
registro das marcas de posicdo, pois os titulares
tracejaram parte das figuras, buscando indicar a
posicdo especificaque osinal ocupaemdeterminado
produto ou servico.

Considerando que o registro de uma marca
figurativa busca a protecao legal de seu elemento
visual,oudo conjuntode seuselementosvisuais, para
identificar um determinado servico e/ou produto,
nao traduzindo, consequentemente, 0 modo como
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esse elemento serd efetivamente disposto em um
produto ou servico, que € a funcdo da marca de
posicdo, dal surge o seguinte questionamento:
Como o INPI deverd decidir o eventual pedido de
caducidade de uma marca figurativa cujo uso se da
como marca de posicdo? Lembrando que o artigo
143, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial,
determina que podera ser declarada a caducidade
de marca que tiver sido usada com modificacdo que
implique alteracdo de seu cardter distintivo original,
tal como constante do certificado de registro.

E certo que as marcas de posicdo requerem um

1. Disponivel em

tratamento diferenciado por parte do INPI desde
o momento do depdsito, por meio de formuldrio
especifico com campo para a descricdo da marca,
até a peculiaridade de um exame capaz de analisar
os requisitos de registrabilidade, podendo detectar
reproducoes e imitacoes dessas marcas.

Enquanto o INPI ndo define a respeito da
adocdo das marcas de posicdo, € importante
destacar que nosso ordenamento juridico ja oferece
solucoes para salvaguardd-las, seja por meio do
direito autoral, quando cabivel, e dos dispositivos de
repressdo a concorréncia desleal.

REMER VILLACA & NOGUEIRA

https://www.prv.se/en/trademarks/applying-for-a-trademark/what-is-a-trademark/different-types-of-
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Bens de propriedade industrial podem salvar
empresas em recuperacao judicial

Empresas nem sempre ddo atencdo para esse valioso patrimonio

Gabriela C. Frigo de Carvalho

O pedido de recuperacdo judicial pode
ocorrer por diversas causas, sendo as mais comuns
a ma administracdo ou crises econdmicas que
acarretam no endividamento daempresa. Contudo,
independentemente do motivo, é fato que este ¢ um
periodo de grande vulnerabilidade para a empresa,
pois esta, ao enfrentar dificuldades para cumprir
com suas obrigacdes perante seus credores, se
vé obrigada a iniciar uma série de medidas para
contencao de gastos.

Quando o pedido de recuperacdo judicial é
autorizado, a empresa deve apresentar, em juizo,
um laudo economico-financeiro e de avaliacdo de
seus bens e ativos (artigo 53, inciso III da Lei de
Faléncia - Lei n? 11.101/2005), a fim de que seja
avaliado o seu patrimonio e decidido sobre a sua
inclusdo no plano de recuperacio.

Importante observar que o patrimonio de uma
empresa ¢ composto por diversos bens materiais e
imateriais, incluindo nesses ultimos os chamados
bens de propriedade industrial, ou seja, marcas,
patentes de invencdo e modelos de utilidade,
desenhos industriais e indicacdes geograficas.

No entanto, infelizmente, uma falha
corriqueira entre as empresas - em processo de
recuperacdo judicial ou ndo - € a negligéncia da
gestdo de seus direitos de propriedade industrial.
Evidentemente um erro grave, pois os bens de
propriedade industrial sdo parte significativa do
patrimonio de uma empresa - tdo significativa que,
inclusive, sdo protegidos por lei propria, a Lei de
Propriedade Industrial (Lei n? 9.279/96).

Dessa forma, é extremamente importante que
estas empresas mantenham o monitoramento e a
gestdo de seus bens, na intencdo nao somente de
impedir a sua desvalorizacdo e/ou aproveitamento

indevido por terceiros, mas também de utilizd-los
para quitar débitos perante seus credores.

Um exemplo ilustrativo neste caso é empresa
Tip Top Alimentos Ltda., antiga e famosa marca
de biscoitos e salgados, que apds a decretacdo de
sua faléncia fez o monitoramento de seus bens,
avaliados no montante de R$ 18.234.637,32.
Contudo, parte relevante destes bens eram as
inumeras marcas registradas perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Logo,
as suas marcas se demostraram essenciais para a
liquidacdo de suas dividas.

Apesar do exemplo bem sucedido, ¢ muito
comum que no processo de recuperacao judicial
terceiros aproveitem a vulnerabilidade da empresa
parausufruirdosbensde propriedadeindustrial sem
adevida contraprestacio referente ao licenciamento
de marca ou aos royalties de patentes.

Esta prdtica deve ser coibida, haja vista que a
empresa nio estd extinta e continua a ser detentora
de seus direitos. Porém, ndo se pode ignorar o
fato de que muitas delas, ao iniciar a recuperacio,
acabam presenciando o arquivamento de suas
marcas e/ou a extincao de suas patentes, em razio
da falta de pagamento das taxas devidas ao INPI
para sua manutencdo -consequéncia da falta de
gerenciamento, bem como de recursos financeiros.

Por estes motivos, as empresas necessitam
transformar o seu olhar, deixar de considerar o
monitoramento e a gestao dos bens de propriedade
industrial como uma despesa e passar a enxergar
como um investimento, o qual podera prover lucros
através de licenciamentos e royalties, a ponto de,
eventualmente, proporcionar de fato arecuperacéo
da empresa e, muitas vezes, impedir a decretacdo
de sua faléncia.
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No xadrez da inovacdo, China joga para ganhar

a partida

Isabella C. de M. Caribe

Ao longo da ultima década, a China tornou-
se reconhecida por suas politicas governamentais
de incentivos financeiros e subsidio em pedidos
de patentes. Por meio de tais iniciativas estatais,
o pais teve como principal objetivo incentivar e
entrar na rota da inovacdo internacional e educar
seus cidadaos sobre a importancia da protecdo de
propriedades industriais. Com isso, a curva de
pedidos de patentes aumentou exponencialmente,
0 que também causou crescimento no nimero de
patentes concedidas no pais.

Figuiri 1

Em artigo publicado no Economic
Synopsis do Federal Reserve Bank of St. Louis, os
pesquisadores Ana Maria Santacreue e Heting Zhu
elaboraram, com base em dados da Organizacao
Internacional da Propriedade Intelectual (WIPO),
dois grdficos que apresentam as consequéncias de
tais politicas. Na primeira imagem evidencia-se a
quantidade de pedidos de patentes feitos por certos
paises ao redor do mundo, inclusive pela China,
entre 1980 e 2016, a0 passo que o segundo grafico
apresenta o numero de patentes concedidas’.
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Todavia, os subsidios, inicialmente
benéficos, acabaram por gerar uma avalanche
de pedidos de patente de empresas que, em
verdade, possuiam como unico objetivo conseguir
vantagens economicas, lucrando com os
incentivos recebidos do governo®. Os pedidos das
chamadas “junk patents”, encaminhados ao INPI
chinés - denominado Administracio Nacional
de Propriedade Intelectual da China (CNIPA)
causavam pouca ou nenhuma contribuicdo para
o desenvolvimento de tecnologia chinesas e,
muitas vezes, eram preenchidos com conteudos e
informacdes falsas.

Os autores Cheng, Fan, Hoshi e Hu,
pesquisadores do Institute of Quality Development
Strategy da Universidade de Wuhan (China) e
da Universidade de Stanford (EUA), inclusive,
apontaram em seus estudos publicados pela
National Bureau of Economic Research que embora os
subsidios tendam a aumentar o numero de pedidos
de patentes e também aumentem a probabilidade
de criacdo/desenvolvimento de novos produtos,
acabam por ndo auxiliar o aprimoramento da
performance das empresas*.

Nesse sentido, os pesquisadores concluiram
que empresas que receberam subsidios para
inovacdo em pedidos de patentes ndo apresentaram
maior produtividade, mais lucratividade ou
maior participacdo de mercado em comparacio
com requisitantes de patentes que nio contaram
com incentivos do governo. Tal conclusio foi
alcancada por meio da criacdo de uma variavel pelos
pesquisadores, com base em dados de pesquisa feita
pelo projeto China Employer Employee Survey (CEES)

RVN DEBATE

com 1.695 empresas chinesas entre 2015 e 2016.

Diante disso, o CNIPA passou a adotar
medidas para fiscalizar a politica de incentivos,
definindo que, por exemplo, ndo seria mais possivel
subsidiar pedidos de patentes domésticas que
nao fossem efetivamente concedidas ao final do
processo. Também se estipulou a extin¢do, desde o
inicio de 2019, do subsidio para pedidos de patentes
de modelos de utilidade, bem como se definiu que
o subsidio para pedidos de patente de invencio
nao poderia ser superior a 2.500 RMB (cerca de
350 dolares a época), desde que a patente fosse
concedida - valor que equivalia a quase a metade do
antes concedido’.

Por outro lado, a China manteve os incentivos
ofertados aos pedidos de patentes feitos no exterior.
Dessa forma, nota-se a tendéncia em privilegiar
pedidos que de fato representam transferéncia de
tecnologia, ou seja - pedidos de patentes robustos
e que abordem tecnologias que auxiliem nas
inovacdes da industria. J4 empresas oportunistas
provavelmente deixardo de tentar depositar suas
patentes em solo chinés, o que consequentemente
garantird ao pais patentes de qualidade, e ndo
apenas quantidade (“patent quality x patent
quantity”).

Isso ndo significa, todavia, que os subsidios e
incentivos em diversos niveis, tanto federal quanto
local, deixaram de existir na China. Inclusive,
de acordo com o report apresentado pela WIPO,
o pais, em 2020, permaneceu sendo o maior
depositante pelo PCT, o Tratado de Cooperacido de
Patentes, com 68.720 pedidos, o que representa
crescimento de 16.1% em relacdo ao ano de

1. SANTACREU, Ana Maria; ZHU, Heting. What Does China s Rise in Patents Mean? A Look at Quality vs. Quantity. Economic
Synopses - Federal Reserve Bank of St. Louis n2 14, p. 1-2, 2018. Traducgdo livre.

2. ZHO, Haoyu. Patent Subsidy in China: A Reformation from Quantity to Quality. Lexology. Disponivel em: <https://www.lexology.
com/library/detail.aspx?g=d;66c25e-ff17-4e65-b3a3-af7d0926331a>. Acesso em: 28 fev. 2021.

3. LEI, Zhen; SUN, Zhen; WRIGHT, Brian. Patent subsidy and patent filing in China. University of California, Berkeley, 2012, p. 31.

4. ZHO, op. cit. Acesso em: 28 fev. 2021.
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2019° Os campos que mais concentram pedidos
provenientes da China, por meio do PCT, sdo
comunicacao digital, tecnologia de computacao e
tecnologia audiovisual.

Entretanto, a tendéncia é que o cendrio mude.
No final de janeiro de 2021 o CNIPA apresentou
relevante comunicado informando que nenhum
dos tipos de subsidios financeiros governamentais
fornecidos para apoio em pedidos de patentes
estardo mais disponiveis a partir de junho de 2021.
Alémdisso,informou que os beneficios decorrentes
de subsidios para patentes ja concedidas estdo
sendo significativamente reduzidos e serdo
abolidos antes de 20257.

O informativo apresentou a definicao oficial
de “abnormal patent filling” e dispds também que
o montante total de financiamento em todos os
niveis e tipos recebido pelos beneficiados nio
deve exceder 50% das taxas oficiais pagas para
obter direitos decorrentes da patente, e ndo deve
subsidiar as taxas anuais de patentes e taxas de
servico da agéncia de patentes®.

Nota-se que o objetivo dessas medidas
restritivas, em conformidade ao que jd vinha
ocorrendo nos ultimos anos, ¢ reduzir o grande
nimero de pedidos de patentes que vém sendo
depositadas apenas com o objetivo de obter apoio
financeiro do governolocal e/ou federal, gerando um
consideravel atraso nos trabalhos do CNIPA e gastos
desnecessdrios. Ainda, se for constatado que algum

requerente realizou pedido de patente “anormal”,
estard sujeito as medidas punitivas como perder
reducdo ou isencdo de taxas oficiais, exposicao e
criticanosite do CNIPAenojornal ChinaIP,perderas
qualificacoes para candidaturas a titulos ou prémios
de empresas exemplares de propriedade intelectual
nacionais e proibicdo de recebimento e devolucao
de prémios ou subsidios recebidos. Além disso, os
depositos de patentes anormais serdo retiradas das
estatisticas dos pedidos de patentes®. Portanto, no
xadrez da inovacdo, cuja meta final é impulsionar
o crescimento econdmico, cabe as nacdes saber
jogar estrategicamente, sem pular etapas. A
implementacdo de boas politicas publicas inclui
também momentos de recuo nas interferéncias
governamentais, como se posiciona agora a China, a
fim de focar em patentes que oferecam qualidade e
erradicar os pedidos de patentes “anormais”.

Torna-se necessario que o governo brasileiro
observe e entenda que politicas patentdrias sao,
cada vez mais, assunto prioritdrio de uma pauta
economica global. Cabe ao Brasil, assim, desenhar
maneiras de aperfeicoar os atuais mecanismos
e politicas do sistema patentdrio nacional para
que o pais também possa crescer, ndo apenas em
quantidade, mas especialmente em qualidade
de patentes concedidas. Somente assim, com
progressivas patentes capazes de proporcionar
efetivos avancos cientificos e tecnoldgicos, serd
possivel inserir o Brasil, de uma vez por todas, no
jogo da inovacao.

5. WININGER, Aaron. China Remains Top Patent Cooperation Treaty Application Filer in 2020. The National Law Review.
Disponivel em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2021_874_annexes.pdf#page=1>. Acesso em:

02 mar. 2020.

6. HAN, Xiao. China: China To Abolish All Types Of Patent Subsidy Before 2025. Mondagq. Disponivel em: <https://www.mondagq.
com/china/patent/1035138/china-to-abolish-all-types-of-patent-subsidy-before-2025->. Acesso em: 01 mar. 2020.
7. WINNIGER, Aaron. China to Cancel All Patent Subsidies. The National Law Review. Disponivel em: <https://www.natlawreview.

com/article/china-to-cancel-all-patent-subsidies>. Acesso em: 02 mar. 2020.
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Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem

série de cursos durante o

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) oferece anualmente diversos cursos voltados
para profissionais que trabalha com registro de
patentes e propriedade intelectual como
um todo. Os treinamentos sdo presenciais
ou a distancia, mas devido a pandernia
da COVID-19, a instituicdo esta ofertando
apenas nessa ultima modalidade.

Os cursos abordam temas como a
Politica Cientifica e Tecnoldgica, Curso
Geral de Propriedade Intelectual, Oficina
de Indicacdes Geograficas e Marcas Coletivas,
Oficinade Propriedade Intelectual para Profissionais

n .||. I|
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ano todo

de Comunicacao Social, Curso Avancado de Nocoes
Bdsicas de Redacdo de Patentes, entre outros.

O periodo de matriculas varia para cada um,
logo € preciso acompanhar a pdgina da
instituicdo para conseguir vaga. Alguns
cursos sio gratuitos, enquanto outros
possuem taxa de inscricdo. Dependendo
do tema, pode ser necessdrio atender
alguns pré-requisitos. O INPIdisponibiliza
o cadastro em um mailing list para ser
avisado dos periodos de inscricdo. Para
conhecer um pouco mais a agenda de cursos da
instituicao, use o QR ao lado.

o
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Socios da Remer Villaca & Nogueira conduzem

curso na Unifesp

—a= gregE 1

[ A TERIE S ]

Em outubro de 2020, Simone Villaca,
Ricardo Remer Rodolfo Guimaraes
ministraram aulas online sobre Inovacao
e Propriedade Intelectual, a convite da
Profa. Dra. Linda Bernardes, no ambito da
Disciplina Optativa Empreendedorismo

€

e Inovacdo em Saude - I, do curso de
Mestrado Profissional (MP) em Tecnologia,
Gestdo e Saude Ocular do Programa de
Pos-graduacdo (PPG) da Escola Paulista
de Medicina/Universidade Federal de Sao
Paulo (EPM/UNIFESP).
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Years and Years - (Seis episodios) Reino Unido, 2019

Years and Years € uma série britanica
criada pela BBC One com roteiro
de Russell T. Davies. O cendrio ¢
o Reino Unido, nos proximo 15
anos, em uma época conturbada
pelas  transformacdes  politicas,
econdmicas e tecnoldgicas. O
drama € centrado nas experiéncias
e relacdes de uma familia, os Lyons,

com as mudancas surgidas com a
ascensdo do populismo, discussoes
sobre identidade de género, o
transumanismo e outras questdes.
Numa trama incomum, cada episddio
avanca alguns anos na histdria
familiar. Disponivel na HBO.

Diregdo: Simon Cellan Jones, Lisa Mulcahy

cNICHOLAS
HOULT

A Batalha das Correntes — EUA, 2019 (1h 43min)

BENEDICT MICHAEL
CUMBERBATCH SHANNON

No final do século XIX, Thomas Edison, chocante campanha publicitdria feita por
George Westinghouse e Nikola Tesla Edson para desacreditar a proposta rival
protagonizaram o que ficou conhecido e as frenéticas negociacdes de patentes
como a Guerra das Correntes, uma batalha e acusacdes entre os geniais adversdrios.
sobre como seria a distribuicdo de energia Disponivel no Prime Video.

nos EUA. Enquanto Edison defendia o

uso da corrente continua, Westinghouse Direcdo: Alfonso Gomez-Rejon

propunha a corrente alternada, auxiliado Elenco: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon,
pelos inventos de Tesla. O filme mostra a Nicholas Hoult

A BATALHA DAS CORRENTES

MICHAEL MITNICK
ALFONSO GOMEZ-REJON

"’% Socrates Reloaded - The Case for Ethics in Business & Technology

Socrates
Reloaded

The Case for Ethics in
Business & Technology
~@s.,

a religido era o opio do povo, hoje vemos
que o uso e transito livre de informacao -
discute filosofia. Isso é uma pena, e todos os gatilhos que nos fazem querer
mas até compreensivel. TI geralmente nos afundar mais e mais na internet - sdo
trabalha com o know-how e a filosofia hoje o nosso dpio.... Dai arelevancia desta
com o know-why. Mas pensem na rara discussio entre Etica e Tecnologia.

seguinte proposicdo do autor: do
mesmo jeito que Marx ja apontava que

A maioria dos educadores de Tecnologia
da Informacdo (TI) ndo ensina ou

Autor: Frank Buytendijk, (c) 2012
Editora: Beingfrank Publications.
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Servicos juridicos na seara do direito comercial, com
destaque para as dreas empresarial, consultoria e
litigio em propriedade industrial (marcas, patentes,
desenhos industriais, cultivares), direito autoral,
design, midia, direito da moda (Fashion Law),
estratégia juridica de negociacdo de intangiveis,
consultivo contratual e compliance. Formulacéo
de estratégias juridicas para patrimonializacdo
de intangiveis, seu enforcement e/ou negociacio.
Desenho de estratégias de protecdo e/ou conducio de
litigios envolvendo Propriedade Intelectual.

As acOes de Inteligéncia Competitiva com base em
Propriedade Intelectual envolvem elementos de gestdo de
ativos intangiveis. Além dos tradicionais instrumentos de
protecdo da propriedade intelectual, oferecemos também
produtos uteis para a uma visdo integrada do negdcio e
ferramentas de suporte a tomada de decisdo: mapeamento
e prospeccio tecnoldgica; elaboracio de relatérios de
liberdade de uso de comercializacdo (market clearance
ou freedom to operate); andlise técnica de produtos ou
processos de terceiros; elaboracdo de pareceres sobre
validade e oponibilidade (enforceability) de direitos de
propriedade intelectual; projecdo tecnoldgica.

Sempre buscando desenhar estratégias de acdo que
resultem no incremento do valor dos intangiveis dos
clientes, oferecemos servicos de suporte as dreas de criacio
de empresas e instituicoes de ensino e pesquisa, bem
como sua integracdo com as demais areas do cliente. Para
tanto, atuamos no suporte a development engineeringe/ou
design através de ferramentas de Engenharia de Patentes,
incluindo o INVENTOMETRO®.

As atividades de Engenharia de Patentes antecedem a
redacdo de pedidos de patente e viabilizam sinergia com as
areas juridica e/ou de negdcio da empresa.

Sabemos que a efetiva incorporacéo de cultura da inovacéo
e/ou de propriedade intelectual requer treinamento
continuado e integracdo entre as dreas técnica, de
compliance e juridica. Oferecemos diversas modalidades
de cursos para clientes, nas seguintes dreas: Gestdo
da Inovacdo e Propriedade Intelectual, Engenharia de
Patentes, Engenharia de Intangiveis INTANGINEERING®),
Integracdo PI + Compliance, Contratos.
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