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PARECER JURIDICO

Protecao de ativo tecnoldgico complexo — titularidade, periodo de graga e a escolha entre patente e segredo
* EXEMPLO ILUSTRATIVO — Caso ficticio para fins de apresentagao do servigo AdvogaJa

Vetrina Sistemas Ltda. (razéo social ADV-EXEMPLO-PROPRIEDADE-INDUS
Consulente: o Protocolo:

ficticia) TRIAL
Area: Propriedade Industrial e Intelectual Data: Agosto de 2026
Advogado: [Nome do Advogado], OAB/RJ [nimero]

EM SINTESE: O produto ndo é um ativo: sdo cinco, cada um sob regime proprio — e dois deles tém
titularidade distinta apesar de terem sido criados pela mesma pessoa, no mesmo projeto. O firmware
pertence integralmente a consulente por for¢a do art. 4° da Lei 9.609/1998; o mecanismo de acionamento,
por ndo corresponder & natureza dos servigos para os quais o desenvolvedor foi contratado, pode configurar
invencédo de propriedade comum, em partes iguais, na forma do art. 91 da Lei 9.279/1996. A demonstracao
em feira, ha oito meses, abriu o periodo de graca do art. 12 — restam pouco menos de quatro meses, e 0
marco é improrrogavel. Fora do Brasil, a mesma divulgacédo j& comprometeu a novidade em jurisdigbes sem
periodo de graca. Por fim, com a extingdo da extensao do prazo pela ADI 5529, patentear passou a significar
publicar hoje para proteger por menos tempo — o0 que reabre a comparagao com o segredo de negdcio.

I. EMENTA

Propriedade industrial e intelectual. Ativo tecnoldgico composto por mecanismo fisico, programa de
computador embarcado, aplicativo, configuragdo externa e sinal distintivo. Pluralidade de regimes de
protecdo. Titularidade de criagbes de empregado: distincdo entre o art. 4° da Lei 9.609/1998, que atribui
ao empregador os direitos sobre o programa desenvolvido no &mbito do contrato, e os arts. 88 a 91 da Lei
9.279/1996, que condicionam a titularidade do invento a natureza dos servigcos contratados. Propriedade
comum e perda da titularidade pelo n&o inicio da exploracdo — art. 91, § 3°. Direito de nominagéo do
inventor como direito moral inalienavel — art. 6°, 8 4°. Periodo de graca de doze meses — art. 12.
Prioridade unionista e limitagdo territorial do periodo de graca. Programa de computador ndo é invencao
— art. 10, V. Suficiéncia descritiva como custo do privilégio — art. 24. Extingdo da extenséo do prazo de
vigéncia pela ADI 5529 do Supremo Tribunal Federal. Segredo de negdcio e concorréncia desleal — art.
195, Xl e XIl.

Il. RELATORIO
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A consulente é sociedade empresaria de pequeno porte que desenvolveu sistema de controle de acesso
destinado a edificagdes residenciais e comerciais. O produto compde-se de quatro elementos integrados: um
dispositivo fisico instalado na porta, dotado de mecanismo de acionamento de constru¢do propria; o programa
de computador embarcado que o comanda; um aplicativo para dispositivos moéveis; e um algoritmo de
validacdo de credenciais que constitui, segundo informa, o diferencial competitivo do sistema.

O produto é comercializado sob sinal nominativo préprio, empregado em material de divulgagao e no involucro,
cuja configuracao externa foi objeto de projeto especifico de design.

O sistema foi apresentado publicamente em feira setorial realizada em 15 de dezembro de 2025, ocasido em
que o dispositivo foi demonstrado em funcionamento a visitantes e concorrentes, sem que houvesse, até o
momento, qualquer deposito perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O desenvolvimento foi conduzido por empregado admitido em mar¢o de 2023 sob a designagéo contratual de
analista de desenvolvimento de software, cujas atribuicdes formais compreendem a programacdo e a
manutencdo de sistemas. A consulente relata que o mecanismo fisico de acionamento foi concebido por esse
mesmo empregado, que sustenta havé-lo idealizado fora do horério de trabalho, embora tenha utilizado
equipamentos e insumos da empresa na constru¢do dos prototipos.

Informa, por fim, que concorrente lancou em junho de 2026 produto de funcionalidade semelhante, e que
pretende expandir a comercializacdo para paises da Unido Europeia no prazo de dois anos.

N&o foram informados o teor integral do contrato de trabalho e de eventual clausula sobre criacdes, a existéncia
de acordo de confidencialidade com o empregado, a data exata do inicio da comercializagdo, o contetdo
técnico do mecanismo e do algoritmo, e a natureza precisa do produto concorrente. Tais elementos
condicionam as conclusdes, conforme adiante assinalado.

lIl. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

1. Do mapeamento dos ativos — cinco cria¢fes, cinco regimes

O primeiro erro em situagdes desta natureza é tratar o produto como objeto Unico de protegdo. Ele ndo é. O
que a consulente desenvolveu compde-se de cria¢des juridicamente autdnomas, cada uma sob regime proprio,
com requisitos, prazos, 6rgaos e efeitos distintos — e a prote¢do de uma néo alcanca as demais.

Patente de invencéo ou de
modelo de utilidade — Lei
9.279/1996

Mecanismo de acionamento

Direito autoral — Lei

Firmware e aplicativo T

N&o é invengdo em si — art.

Algoritmo de validag&o 10, V; protegivel como

segredo de negdcio

Desenho industrial — arts.

Configuragao do invélucro .
95 e seguintes

Deposito e exame de mérito
no INPI

Protecdo automatica;
registro no INPI é facultativo
e probatorio

Medidas de sigilo; art. 195,
Xle Xl

Registro concedido sem
exame de mérito prévio

20 anos (invengédo) ou 15
(modelo de utilidade), do
depdsito

50 anos do 1° de janeiro
seguinte a publicagdo

Enquanto permanecer
secreto

10 anos, prorrogaveis até 25
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Marca — arts. 122 e Depésito, publicagéo, 10 anos, prorrogaveis

Sinal nominativo . . . .
seguintes oposicao e exame indefinidamente

2. Datitularidade — onde a mesma pessoa gera dois regimes distintos
Aqui reside o ponto de maior consequéncia do parecer, e ele decorre de uma assimetria legislativa que
raramente € percebida antes do conflito.

Quanto ao programa de computador, o art. 4° da Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, dispbe que, salvo
estipulacdo em contrario, pertencerdo exclusivamente ao empregador os direitos relativos ao programa
desenvolvido durante a vigéncia do contrato de trabalho, quando o vinculo tenha por objeto a pesquisa e 0
desenvolvimento, quando a atividade esteja prevista, ou quando decorra da prépria natureza das funcdes
exercidas. O empregado foi admitido como analista de desenvolvimento de software: o firmware e o aplicativo
pertencem integralmente a consulente, sem controvérsia.

Quanto ao mecanismo fisico, o regime é outro. O art. 88 da Lei 9.279/1996 atribui a invengao exclusivamente
ao empregador quando ela decorra de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade
inventiva, ou quando resulte da natureza dos servigos para os quais o empregado foi contratado. O art. 90, no
extremo oposto, atribui a invencdo exclusivamente ao empregado quando desvinculada do contrato e néo
decorrente da utilizag&o de recursos, meios, dados, materiais, instalagées ou equipamentos do empregador.

Entre os dois extremos, 0 art. 91 estabelece a propriedade comum, em partes iguais, quando a criagédo
resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos do empregador, ressalvada disposi¢do contratual
expressa em contrario.

Aplicando-se aos fatos: o empregado foi contratado para desenvolver software, e conceber mecanismo
eletromecénico ndo corresponde, a primeira vista, a natureza desses servicos — o que afasta a incidéncia
automética do art. 88. Por outro lado, ele utilizou equipamentos e insumos da empresa na construgao dos
prototipos, o que afasta o art. 90. Resta o art. 91, e com ele a copropriedade em partes iguais.

A conclusdo merece ser enunciada sem atenuacgdo: é juridicamente possivel que a consulente detenha cem
por cento dos direitos sobre o software e apenas cinquenta por cento sobre 0 mecanismo, ambos criados pela
mesma pessoa, No mesmo projeto e no mesmo periodo. A diferenga ndo esta nos fatos — esta na descrigao
contratual das atribuicdes.

3. Dos efeitos da copropriedade e do prazo que dela decorre

Configurada a propriedade comum, trés consequéncias operam, e a terceira é a mais severa.

A primeira: o art. 91, § 2°, assegura ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploragdo, com garantia
ao empregado de justa remuneragdo. A consulente, portanto, ndo fica impedida de explorar — mas explora
mediante contrapartida devida ao coproprietario.

A segunda: o art. 6° 8 4°, assegura ao inventor o direito de ser nomeado como tal no pedido e na patente.
Trata-se de direito moral, inalienavel e irrenunciavel, que subsiste ainda que a titularidade patrimonial pertenga
integralmente a empresa. Clausula contratual que pretenda suprimi-lo é ineficaz nesse ponto.

A terceira, e a que imp8e cronograma: o art. 91, § 3°, dispbe que a exploragdo do objeto da patente, na falta de
acordo, devera ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano contado da data de sua concesséo,
sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as
hipéteses de falta de exploracao por razées legitimas.
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Vale dizer: a empresa que deposita, aguarda anos pelo exame, obtém a concessdo e entdo posterga o
langcamento por mais de doze meses pode perder integralmente o ativo para o ex-empregado. O prazo corre da
concessao, ndao do depdsito — de modo que a sua contagem comeca quando a atencado ja se voltou para
outros assuntos.

A composicao negociada com o empregado, formalizada em instrumento de cessao com contrapartida definida,
é solucdo de custo previsivel. A alternativa é litigio sobre ativo que constitui o ndcleo do negécio, com o
inventor no polo oposto.

4. Do periodo de graca — a janela que se fecha
A demonstragdo publica do dispositivo em funcionamento, em feira setorial, constitui divulgacdo apta, em
principio, a destruir a novidade — requisito de patenteabilidade previsto no art. 8° da Lei 9.279/1996.

O art. 12 do mesmo diploma, contudo, estabelece que ndo serd considerada como estado da técnica a
divulgacdo ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depdsito ou a da prioridade, quando
promovida pelo proprio inventor. E o chamado periodo de graca.

A consulente encontra-se, portanto, protegida — temporariamente. Realizada a feira em 15 de dezembro de
2025, o periodo expira em 15 de dezembro de 2026. Decorridos oito meses e vinte dias, restam menos de
guatro meses para o depdsito.

O prazo é decadencial e improrrogavel. Expirado sem depdésito, a prépria divulgacdo da consulente passa a
integrar o estado da técnica e a operar contra ela: o invento torna-se definitivamente impatenteavel, e ndo por
ato de terceiro, mas por ato préprio.

O periodo de graga, porém, ndo se presume: ele beneficia apenas a divulgacdo promovida pelo inventor, e
essa condigdo precisa ser demonstrada. Impde-se, por isso, documentar desde logo a autoria, a data e —
sobretudo — o0 escopo exato do que foi exibido: contrato de participacdo e planta do estande, catélogo e
material distribuido, fotografias e video datados do dispositivo em funcionamento, e registro de quais
funcionalidades foram efetivamente demonstradas. A ata notarial € a via mais robusta, por conferir fé publica ao
conteudo e a data.

A delimitagdo do escopo produz efeito em duas dire¢Bes, e ambas importam. Aquilo que foi exibido esta
coberto pela graca e pode ser reivindicado; aquilo que nao foi exibido permanece inédito e pode ser depositado
sem a pressédo do prazo. Sem prova do que se mostrou, discute-se tudo: o examinador pode reputar divulgado
mais do que efetivamente se divulgou, e a consulente perde reivindicagfes que jamais precisaria ter perdido.

Registre-se assimetria que favorece a consulente quanto ao concorrente. A divulgacéo beneficia-se do periodo
de graca apenas em favor de quem a promoveu. Tendo o concorrente langado produto semelhante em junho
de 2026, a demonstracdo de dezembro de 2025 integra o estado da técnica contra ele, podendo obstar
eventual pedido que venha a depositar. A anterioridade que a consulente criou contra si mesma &,
simultaneamente, anterioridade contra o concorrente.

5. Da limitacé&o territorial do periodo de graca
A consulente pretende expandir para paises da Unido Europeia, e nesse ponto o parecer precisa ser franco:
parte do dano j& esta consumada.

O periodo de graca é instituto de direito interno, e ndo ha uniformidade internacional. Diversas jurisdicoes
adotam o critério da novidade absoluta, segundo o qual qualquer divulgacdo anterior ao depdsito destroi a
novidade, ainda que promovida pelo proprio inventor. Outras admitem graca em hipoteses restritas —
exposicoes oficialmente reconhecidas, por exemplo — ou por prazos inferiores a doze meses.
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A prioridade unionista, prevista no art. 16 da Lei 9.279/1996 e na Convenc¢do da Unido de Paris, permite
reivindicar em outros paises a data do primeiro depdésito, no prazo de doze meses para patentes e de seis
meses para desenho industrial e marca. Ela transporta a data do depdsito — nédo apaga a divulgagéo anterior
aele.

Assim, ainda que a consulente deposite no Brasil dentro do periodo de graca e reivindique prioridade no
exterior, a demonstracao de dezembro de 2025 permanecera como anterioridade nas jurisdicdes de novidade
absoluta. O exame de patenteabilidade em cada pais € independente, e o resultado pode divergir do brasileiro.

A providéncia recomendavel é a analise especifica de cada jurisdicdo-alvo antes de investir na
internacionaliza¢do do pedido, bem como a avaliagdo do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes, que
permite, a partir de um Unico pedido internacional, postergar a entrada em fase nacional e distribuir no tempo o
custo da decisdo — sem, contudo, sanar vicio de novidade preexistente.

6. Da escolha entre patente e segredo — o que a ADI 5529 alterou

Quanto ao algoritmo de validagao, a decisao nao é procedimental, e sim econémica.

O art. 10, V, da Lei 9.279/1996 exclui do conceito de invengdo os programas de computador em si. O algoritmo,
isoladamente considerado, ndo € patentedvel — embora possa integrar reivindicagdo de invencao
implementada por computador quando produza efeito técnico concreto, hipétese a examinar a luz das diretrizes
do Instituto.

Sendo patenteavel, impbe-se ponderar o custo do privilégio. O art. 24 exige que o relatério descreva clara e
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar a sua realizagdo por técnico no assunto. A patente é, por
definicdo, uma troca: exclusividade temporaria em contrapartida da revelacao integral. Publicado o pedido, o
concorrente |é exatamente como o problema foi resolvido.

Essa equagédo piorou para o titular. O paragrafo Unico do art. 40 assegurava vigéncia minima de dez anos
contados da concesséo para a patente de invencao, compensando a demora no exame. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a Agdo Direta de Inconstitucionalidade 5529, relator o Ministro Dias Toffoli, declarou-o
inconstitucional em 6 de maio de 2021, por nove votos a dois, tendo o Plenario deliberado sobre a modulagao
dos efeitos em 12 de maio de 2021, com atribuicéo de eficicia prospectiva ressalvadas hipéteses especificas.

A consequéncia pratica é direta: a vigéncia limita-se aos vinte anos contados do depdsito, e todo o tempo
consumido no exame é subtraido da protecédo efetiva. Exame que demore oito anos deixa doze anos de
exclusividade — durante os quais, note-se, o contelido ja estara publicado desde o décimo oitavo més.

Existe, porém, via de mitigagdo que o quadro da consulente torna acessivel. O Instituto mantém modalidades
de tramite prioritario, que constituem filas separadas de exame, e entre os requerentes contemplados figuram
as microempresas, os microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte, bem como as
startups e as instituicGes cientificas, tecnoldgicas e de inovacdo. Sendo a consulente sociedade de pequeno
porte, o enquadramento € direto.

A relevancia do instituto cresceu precisamente com a decisdo do Supremo. Como a vigéncia passou a
contar-se rigidamente do depdsito, cada ano economizado no exame converte-se, um por um, em ano adicional
de exclusividade efetivamente utilizavel. O tramite prioritario deixou de ser conveniéncia e passou a ser
instrumento de preservagéo de prazo.

Trés ressalvas acompanham a recomendacao. O requerimento é gratuito apenas nas hip6teses de prioridade
estabelecidas em lei especifica; nas demais, incide retribuicdo prépria. Parte das modalidades sujeita-se a
limite de cotas, distribuidas por periodo, de modo que a disponibilidade deve ser verificada antes do
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requerimento. E, quanto as marcas, o tramite prioritario por objetivos estratégicos foi implantado em fase-piloto
no curso de 2026, com hipéteses e cotas préprias, distintas das aplicaveis as patentes — razao pela qual as
condi¢des vigentes devem ser conferidas no portal do Instituto antes de qualquer providéncia.O segredo de
negdécio opera em ldgica inversa. Nao exige depdsito, ndo tem prazo e ndo revela nada — mas também néo
confere exclusividade: protege apenas contra a obtencdo ilicita, na forma do art. 195, Xl e XIlI, que tipifica como
concorréncia desleal a divulgacdo, exploracdo ou utilizacdo, sem autorizagdo, de conhecimentos ou
informagOes confidenciais empregaveis na industria. Terceiro que chegue ao mesmo resultado por
desenvolvimento préprio ou por engenharia reversa licita nada deve.

Exclusividade Sim, oponivel a todos N&o; apenas contra obtengéo ilicita
Revelagdo Integral, publicada em 18 meses Nenhuma

s 20 anos do deposito, reduzidos pelo -
Duracéo exilhe Indefinida, enquanto secreto

Deposito, anuidades, exame,

Custo Medidas internas de seguranga
procurador
Engenharia reversa Irrelevante; a patente prevalece Destroi a protegao
. . Objeto n&o perceptivel e de ciclo
Quando convém Objeto perceptivel no produto acabado ) P P

comercial curto

Recomendagao pratica: O critério pratico de escolha é a detectabilidade. Aquilo que o concorrente
consegue identificar examinando o produto acabado deve ser patenteado, porque o segredo nao sobrevivera
de qualquer modo — € o caso do mecanismo fisico. Aquilo que permanece opaco a inspecao externa, como
a logica de validacdo embarcada, tende a ser mais bem protegido pelo segredo, sobretudo quando o ciclo
comercial da tecnologia € inferior ao tempo de exame. Recomenda-se, em qualquer hipétese, formalizar o
sigilo por instrumento escrito, com controle de acesso ao codigo, registro de quem acessa e clausula
especifica nos contratos de trabalho e de prestacdo de servicos: o art. 195 protege a informacgéo
confidencial, e a confidencialidade ndo presumida precisa ser demonstrada. Antecede a tudo isso, contudo,
uma providéncia de natureza técnica: a auditoria do cédigo-fonte e do mecanismo, com inventario das
bibliotecas de terceiros e respectivas licengas, identificagdo dos componentes de origem externa e
delimitag&io precisa do que € criacéo propria. E esse inventario que define o que pode ser depositado, o que
depende de licenca e 0 que sequer pertence a consulente — e refazé-lo depois do depdsito custa muito mais
do que fazé-lo antes.

7. Do desenho industrial e da prote¢do imediata

A configuragdo externa do inv6lucro comporta registro como desenho industrial, definido no art. 95 como a
forma plastica ornamental de objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicavel a produto, que
proporcione resultado visual novo e original e possa servir de tipo de fabricagéo industrial.

O regime apresenta vantagem singular no contexto examinado: o registro € concedido sem exame prévio de
mérito, 0 que produz protecao formal em prazo consideravelmente menor que o da patente. O exame de mérito
pode ser requerido posteriormente pelo titular, e € recomendavel antes de qualquer medida contra terceiro,
porque registro ndo examinado é titulo de solidez n&o aferida.
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A duracéo é de dez anos contados do depdsito, prorrogaveis por trés periodos sucessivos de cinco anos,
alcangando o maximo de vinte e cinco anos.

Registre-se que o desenho industrial protege a aparéncia, ndo a funcdo. Concorrente que reproduza o
mecanismo interno com invélucro diverso ndo infringe o registro — razdo pela qual essa protecdo €
complementar, e ndo substitutiva, da via patentaria.

IV. CONCLUSAO E RECOMENDACOES

Cronograma de prazos

Marco Prazo Consequéncia de perder

Deposito em nome exclusivo da

Composicao da titularidade com o - .
POSIG Antes do deposito consulente pode ser impugnado pelo

desenvolvedor o
coproprietario
. . , , A prépria divulgacdo passa a integrar o
Deposito do pedido de patente no Até 15/12/2026 — periodo de graca do . . g ¢ . . ¢
Brasil art. 12 estado da técnica; invento

impatenteéavel

Mesmo prazo, pelo mesmo

Deposito do desenho industrial
fundamento

Perda da novidade da configuragdo

Sistema atributivo de direito: a
Deposito da marca Sem prazo legal, mas urgente propriedade € de quem primeiro
deposita, ndo de quem primeiro usa

Prioridade unionista — patente 12 meses do depdsito brasileiro Perda da data de prioridade no exterior
Prioridade unionista — desenho L _

. . 6 meses do depdsito brasileiro Idem, com prazo pela metade
industrial e marca

Entrada em fase nacional pelo PCT 30 meses da prioridade Encerramento da via internacional

Titularidade integral pode passar ao

Inicio da exploragdo apds a concessdo 12 meses da concessao (art. 91, § 3°)
empregado

1. Resposta objetiva. A consulente deve depositar, até 15 de dezembro de 2026, pedido de patente
relativo ao mecanismo fisico e registro de desenho industrial relativo ao invélucro, e depositar a marca sem
aguardar aquele prazo. O firmware e o aplicativo j4 estdo protegidos por direito autoral desde a criagéo,
sendo o registro facultativo e de valor probatério. O algoritmo de validacdo nédo é patenteavel isoladamente
e deve ser tratado como segredo de negdécio, mediante formalizac@o escrita do sigilo. Antes de qualquer
depdsito, porém, impde-se resolver a titularidade do invento com o desenvolvedor.

2. Progndstico. A patenteabilidade do mecanismo é plausivel, desde que atendidos novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial — e a novidade subsiste apenas por forca do periodo de graga, cuja
expiragdo é o risco dominante do caso. O desenho industrial apresenta prognéstico favoravel, pela
auséncia de exame prévio de mérito. A marca é registravel, com as ressalvas préprias da distintividade do
sinal. Quanto a titularidade, o prognostico é desfavoravel a tese de exclusividade da consulente: a
designagéo contratual do empregado como analista de desenvolvimento de software milita contra a
incidéncia do art. 88, e 0 uso de equipamentos da empresa milita contra o art. 90 — o0 que converge para o

art. 91 e para a copropriedade. N&o se afirma o resultado do exame nem de eventual litigio.
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3. O que o desenvolvedor tende a alegar. Trés argumentos sé@o previsiveis, e a resposta a cada um
depende de documentos que hoje podem néo existir. A concepgéo fora do horério de trabalho e do escopo
contratual — respondida pela demonstracao de que a atividade inventiva integrava, na pratica, as funcdes
exercidas, o que exige registros de reunides, atribuicdes de tarefas e comunicag8es internas. A auséncia
de clausula contratual sobre criagbes — respondida apenas se 0 instrumento a contiver, hipotese a
verificar de imediato, uma vez que o art. 91 ressalva expressamente disposi¢cao contratual em contrario. E
o direito a justa remuneragdo pela exploracdo — que, na hipétese de copropriedade, ndo comporta
contestagdo, restando negociar-lhe o valor. Registre-se que o direito de ser nomeado como inventor é
inalienavel e ndo integra a negociacao.

4. Sequéncia recomendada e a razdo da ordem. Primeiro, examinar o contrato de trabalho e eventual
clausula sobre criagdes — porque dela depende saber se a copropriedade se configura, e essa resposta
condiciona todas as demais decisdes. Segundo, formalizar com o desenvolvedor instrumento de cesséo
ou de composic¢ao da titularidade, com contrapartida definida, antes do depdsito: negociar com quem ainda
nao sabe que detém metade do ativo custa menos do que negociar depois. Terceiro, definir, para cada
elemento, entre patente e segredo, aplicando o critério da detectabilidade. Quarto, depositar patente e
desenho industrial dentro do periodo de graca, e a marca desde logo. Quinto, avaliar as jurisdigcbes
estrangeiras, cujo exame de novidade ndo se beneficia da graga brasileira. A ordem importa porque o
depdsito feito antes de resolvida a titularidade cria titulo passivel de impugnacao por quem deveria figurar
como cotitular.

5. O custo especifico da espera. Restam menos de quatro meses de periodo de graca, e o prazo ndo
admite prorrogagéo, suspensao ou restauracdo. Sua perda ndo adia a protecdo: a elimina definitivamente
quanto ao mecanismo e ao desenho, porque a divulgacdo da propria consulente passara a integrar o
estado da técnica. Some-se que o concorrente langou produto semelhante em junho de 2026 e pode estar
preparando depdsito proprio; o sistema brasileiro atribui o direito a quem primeiro deposita, e a
demonstracdo de dezembro de 2025, embora Util como anterioridade contra ele, ndo substitui o depdsito
da consulente. Por fim, cada més transcorrido aproxima o desenvolvedor da compreensao do valor da sua
posicéo, e o custo da composicdo tende a acompanhar essa compreensao.

6. O que altera estas conclusdes. Clausula contratual expressa atribuindo a empresa as criagcdes do
empregado: afasta a copropriedade, por forca da ressalva final do art. 91. Descricdo contratual de
atribuicbes que abranja pesquisa, desenvolvimento de produto ou atividade inventiva: atrai o art. 88 e a
titularidade exclusiva. Comprovacdo de que os protétipos foram construidos sem qualquer recurso da
empresa: aproxima o caso do art. 90 e da titularidade exclusiva do empregado. Divulgacdo anterior a feira,
por qualquer meio: antecipa o termo inicial do periodo de graca e pode té-lo exaurido. E natureza do efeito
técnico produzido pelo algoritmo: pode desloca-lo do art. 10, V, para o campo das invencgles
implementadas por computador.

7. O que ndo se deve esperar. Ndo se deve esperar que a protegcdo de um ativo alcance os demais:
patente ndo protege software, direito autoral ndo protege fungdo, desenho industrial ndo protege
mecanismo e marca ndo protege nenhum deles. Nao se deve esperar que o periodo de graca brasileiro
produza efeito no exterior. Ndo se deve esperar que o registro do desenho industrial, concedido sem
exame, equivalha a titulo examinado — antes de qualquer medida contra terceiro, requeira-se o exame de
mérito. N&o se deve esperar que clausula contratual suprima o direito do inventor de ser nomeado, que &
inalienavel. E ndo se deve esperar que a patente seja sempre a melhor escolha: ela publica hoje o que
protegera por prazo que o exame reduz.
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8. As conclusfes deste parecer pressupdem a exatiddo dos fatos relatados e ficam condicionadas ao
exame do contrato de trabalho e de eventual clausula sobre cria¢des, a confirmagédo da data e da extenséo
da divulgacao em feira, a inexisténcia de divulgacdo anterior, ao contetdo técnico do mecanismo e do
algoritmo, e a busca de anterioridade nas bases nacional e internacional.

V. O QUE EVITAR

Esta secao reline condutas que, na pratica, costumam enfraquecer a posicdo de quem tem razdo ou extinguir o proprio
direito. Tem carater informativo e nao substitui a orientagdo de um advogado.

Divulgar a invencédo antes de depositar o pedido

A novidade é requisito de patenteabilidade, e a divulgacdo publica — em feira, apresentagdo a investidores, publicacédo
técnica, rede social ou langamento comercial — integra o estado da técnica. A lei brasileira concede periodo de graca de
doze meses a divulgacdo promovida pelo préprio inventor, mas o prazo é decadencial e ndo se prorroga; expirado, a
propria divulgacdo passa a operar contra quem a fez. O periodo de graca, ademais, € instituto de direito interno: em
jurisdicdes que adotam a novidade absoluta, a divulgacao anterior ao depdsito compromete a protecao no exterior desde o

primeiro dia.

N&o acompanhar as publicacbes oficiais do processo

Em processos administrativos de propriedade industrial, os prazos correm da publicacdo em revista oficial, e ndo de
comunicacao individual ao interessado. Quem ndo acompanha a publica¢cédo semanal perde o prazo de oposi¢éo a pedido
de terceiro, o de manifestacdo sobre oposi¢do recebida, o de cumprimento de exigéncia e o de recurso contra
indeferimento — todos de sessenta dias, todos improrrogaveis, e nenhum deles restauravel. A consequéncia mais grave
ndo é o arquivamento do proprio pedido: é a concessdo, a um concorrente, de sinal que poderia ter sido obstado por
oposigao tempestiva.

Compartilhar codigo, protétipo ou detalhe técnico sem acordo de confidencialidade

Apresentacdes a investidores, negociacdes com fornecedores, testes com clientes-piloto e conversas com parceiros
costumam expor exatamente aquilo que constitui o diferencial técnico. Sem instrumento escrito de confidencialidade, trés
efeitos se acumulam: a informacdo deixa de ser secreta e perde a protecdo que depende do sigilo; a divulgacdo pode
integrar o estado da técnica e comprometer a novidade; e, na auséncia de clausula sobre titularidade, eventual
desenvolvimento conjunto gera copropriedade ndo pretendida. O acordo deve preceder a conversa, e ndo sucedé-la —
confidencialidade assinada depois ndo recompde informacéo ja revelada.
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O presente parecer esta atualizado de acordo com as normas juridicas vigentes na data de sua elaboracgéo.
Eventual alteragdo legislativa ou jurisprudencial superveniente poderd impactar, no todo ou em parte, as
conclusdes aqui aferidas. O parecer juridico tem carater exclusivamente informativo e orientativo,
destinando-se a fornecer ao consulente subsidios para a tomada de decisdo mais adequada ao seu caso. A
escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que podera, a seu critério,
buscar orientagéo juridica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juizo.

Rio de Janeiro, agosto de 2026.

[Nome do Advogado]
OAB/RJ [numero]
Advogado responsavel pelo parecer
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