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Prefacio

Considerando a crescente importancia da franquia na expansao dos negdcios, bem como o
papel critico que o direito de propriedade intelectual (Pl) e os conhecimentos nado
amparados por direito de propriedade intelectual desempenham a este respeito, esta
publicagdo sobre este tema visa, com um foco internacional, ofrecer uma orientagdo
comercial, e pretende disponibilizar informagdes para a tomada de decisdo dos agentes
econdmicos. Esperamos que os potenciais franqueadores e frangueados em todo o mundo,
especialmente no Brasil, onde existe um potencial crecimento da exploragdo do modelo
de negdcio de franquia, considerem como um instrumento estratégico de abertura de
negdcios. Esperamos que esta publicagdo tenha também interesse para gestores e outros
quadros superiores de franqueadores que tenham uma necessidade para entender melhor as
gquestdes de Dereito de Propiedade Intelectual. Além disso, poderé ainda despertar interesse
para estudantes e para o publico em geral, para quem podera servir de introdugdo a um assunto
complexo. Tendo em conta estas finalidades, tentamos manter a linguagem simples e de facil
compreensdo, evitando tanto quanto possivel jargdes, terminologia técnica e juridica.

O modelo de negdcio franquia € um assunto complexo que envolve uma variedade de
gquestdes diferentes, reunindo uma série de agentes numa cadeia interdependente de
unidades de negdcio, as quais sdo independentes, mas, em ultima instancia, mutuamente
dependentes. Pode-se, no entanto, afirmar que, no seu cerne, a franquia € um modelo de negdcio,
pelo qual o franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a expolorar seu
modelo de negdcio, bem como usar os Registros de Marca e outros objetos de dereito de
propriedade intelectual e outros conhecimentos ndo protegidos por direitos de propriedade
intelectual (know how e trade dress), sempre associados ao direito de produgao ou distribuicao
exclusiva ou ndo exclusiva de produtos ou servicos e também ao direito de uso de métodos e
sistemas de implantagdo e administracdo de negdcio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneragao direta ou indireta, sem
caracterizar relagcdo de consumo ou vinculo empregaticio em relagcdo ao franqueado ou a
seus empregados, ainda que durante o periodo de treinamento. A franquia fornece, por um
lado, ao franqueador, a possibilidade de potencial expansao rapida e, por outro, ao
franqueado, um potencial de melhor retorno com um risco relativo menor do que aquele que
seria possivel de outra forma, isto é, se ndo tivesse o beneficio de uma marca comercial
(branding) forte sustentada por um portafolio de Registro de marca conforme a Lei n°13.966
de 2019. Tendo em mente esse ponto central, o guia acompanha leitor pelas varias fases
do processo de franquia: a preparagao; o contrato de franquia; a gestao de uma franquia;
e, finalmente, o término de um contrato de franquia.

A importancia da gestdo dos direitos de propriedade intelectual de uma franquia, em
particulardo portfolio de Registro de Marca e dos vérios direitos de propriedade intelectual
que sublinham, nutrem e reforgcam esse portfolio de Registro de Marca, sendo um fio condutor
crucialaolongo de toda a publicagao.

Espera-se que esta publicacao seja um recurso util para quem desejar conhecer melhor o pa-
pel fundamental que o franquia desempenha na expansao comercial, na criagdo de emprego e
no desenvolvimento econémico em geral. Acima de tudo, pretende-se que esta publicagcao
sensibilize e possibilite um maior entendimento sobre o papel da propriedade intelectual nesse
processo e que, dessa forma, realce aimportancia da gestao desses direitos para assegurarum
franquia bem sucedido. 116/
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1. Diferentes Formas de Expandirum Negocio
Bem Sucedido

Uma empresa lucrativa a procura de crescimento pode escolher aumentar a produgao do seu
conjunto atual de bens e servigos, ou adicionar bens e servigos novos e aperfeigoados a esse
conjunto. Os recursos de que precisa em qualquer uma dessas opgdes, especialmente o ca-
pital financeiro, podem ser gerados internamente ou externamente. O capital externo pode
advir por (i) empréstimos; (ii) aumento de capital; (iii) investimentos de capital de risco (venture
capital); (iv) investimentos de private equity; (v) financiamentos incentivados ou subsidios pu-
blicos, como linhas de crédito oferecidas por bancos de desenvolvimento (ex: BNDES) ou pro-
gramas governamentais ou agéncia de fomento (ex: FINEP); (vi) emissdo de debentures e
acdesnomercado, dentre outras.

A empresa também pode considerar outras opgodes tais como entrar em parcerias e aliangas
estratégicas com outras empresas. Aqui, ao contrario do que acontece nos primeiros exem-
plos, as recompensas e os riscos sao partilhados com o parceiro. Dependendo dos interes-
ses e estratégias comerciais das partes, € possivel uma variedade de aliangas, relagdes e
parcerias, inclusive transformar o parceiro num agente, revendedor, distribuidor,
intermedidrio ou comerciante, trabalhar com um fabricante de componentes em regime de
externalizagao (outsourcing), constituir um empreendimento controlado em conjunto (joint
venture), e outras estratégias de mercado. Uma fusdo ou aquisicdo de uma empresa é
também outra opgao que pode ser considerada.

A franquia € uma das estratégias de eficiéncia em termos de custos e de potencial de
expansao rapida de negdcios que mais tem crescido e que € mais popular, especialmente
quando uma empresa nao tem ou ndo deseja utilizar o seu préprio capital financeiro. Nao
obstante, se basear nos elementos das estratégias de expansdo potencial de negdcios acima
analisadas, um franqueado é uma entidade legalmente distinta (que nao é nem uma joint
venture, mas € uma parceria legal com o franqueador e direitos e obrigagcdes de ambas as
partes), que reproduz as operagdes comerciais bem sucedidas do franqueador em outros
locais. No cerne da franquia esta incluidoo licenciamento de direito de propriedade intelectual.

Ao expandir o seu negdcio para outras localizagdes geogréficas, quer dentro quer fora do pais,
uma empresa deve considerar todas as opg¢des acima indicadas, pesando os respetivos
pros e contras, antes de decidir qual opgao ou conjunto de opgdes é melhor para si. Apesar da
maioria das empresas desejar ter o mesmo nivel de controle sobre as potenciais operagdes
distantes que tem na sua localizagao primaria, as dificuldades relativas ao acesso a fundos e as
barreiras inerentes a distancia (tais como as decorrentes de diferentes fusos horarios,
diferentes culturas comerciais e diferentes linguas), podem ser ainda mais acentuadas por
diferentes ambientes legais ou regulatérios. Nessas situagdes, o franquia pode efetivamente
seramelhorsolugao.

Franquia

A franquia consiste em um modelo de negdcio pelo qual um franqueador autoriza por meio
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de contrato um franqueado a usar o portfolio de Registro de Marca e outros dereitos
de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produgdo ou distribuicdo
exclusiva ou ndo exclusiva de produtos ou servicos e também ao direito de uso de métodos e
sistemas de implantagao e administragcao de negdcio ou sistema operacional desenvolvido
ou detido pelo franqueador, mediante remuneragao direta ou indireta, sem caracterizar
relacdo de consumo ou vinculo empregaticio em relagcdo ao franqueado ou a seus
empregados, ainda que durante o periodo de treinamento, dando a outros
empresarios ou potenciais empresarios (franqueados) o direito de utilizar o seu modelo
de negécio comprovado (em outro local, por um periodo de tempo devidamente
definido) em troca de contrapartidas financeiras, iniciais e continuas. Conjuntamente com o
direito de utilizar o modelo de negdcio, o franqueador autoriza o franqueado a utilizar o
portfolio de direito de propriedade intelectual e o conhecimento ndo amparado por direito de
propriedade intelectual (know-how e trade dress) do franqueador, e proporciona formagao,
servigos de assisténcia técnica, treinamento e apoio, iniciais e continuos. Essencialmente, um
negocio potencialmente bem sucedido é reproduzido e conduzido pelos franqueados, sob a
supervisdo, controle e assisténcia do franqueador.

A autorizagao para a exploragao do modelo de negdcio, que inclue para utilizar os direitos de
propriedade intelectual em associagdo com esse negdcio é concedida ao franqueado, a fim
de que este possa administrar com sucesso a réplica do modelo de negdcio concebido pelo
franqueador. Os direitos de propriedade intelectual que sao licenciados num contrato de
franquia incluem, obrigatoriamente Registros de Marca, quase sempre e direito de autor e,
frequentemente, incluem também, dependendo da natureza do negécio, segredos comer-
ciais; em outras palavras, toda a gama potencial de direitos de propriedade intelectual
envolvido no modelo de negdcio.

A franquia é outra forma de trazer um produto ou servigo ao consumidor. Desde que o modelo
de negdcio subjacente seja sdlido, quase todos os tipos de negdcios podem utilizar a franquia
como uma forma de penetrar em novos mercados de uma maneira eficiente em termos de
custos. Contudo, nem todos os negdcios sdo passiveis de franquia. Para que um modelo de
negocio seja candidato a franquia, deve poder ser reproduzido, independente do territorio.
Geralmente, os seguintes tipos de negdcios ndo sdo considerados “reproduziveis” e ndo se
prestam ao modelo de franquia:

» Negdcios criativos - aqueles negdcios que exigem habilidades especificas, de natureza ar-
tistica ou criativa, que ndo podem ser facilmente ensinadas.

» Negdcios técnicos - é pouco provavel que estes sejam franqueados, porque, na maioria dos
sistemas de franquias, o periodo de formacgao inicial dada ao franqueador é relativamente
curto. No entanto, se as competéncias técnicas puderem ser externalizadas, como
acontece em novos modelos de franquias emergentes, tal podera deixar de serum obstaculo
insuperavel.

» Negdcios comuma baixamargem de lucro bem como negdcios que ndo consigam se man-
ter por siproprios, pelo menos, cinco anos ou negdcios que tenham problemas subjacen-
tes ao seumodelo de negdcio sdo inadequado a franquia. A franquia naoird solucionar pro-
blemas subjacentes; pode muito bem exacerba-los.
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Para a grande maioria dos negdcios que podem ser franqueados, ha cinco tipos principais de
modelos de franquias:

» Franquias de Produto ou de Distribuicao - Um produto fabricado pelo franqueador (ou por
outrem em seu nome) é vendido ao franqueado, o qual, por suavez, o vende aos consu-
midores sob o portfolio de Registro de Marca e o branding do franqueador. As franquias
de automoveis e de postos de gasolina, como aFord, Fiat, Ipiranga, Shell, etc. sdo
exemplos deste modelo de franquias. Tal franquia € usualmente limitado auma area
geografica determinada e o franquiado paga um direito de entrada na rede de franquia.
Nestarelagao de franquia, o franqueado paga uma remuneragao estipulada em contrato ao
franqueador.

» Franquias de Fabricagao, Produgao ou Processamento - O franqueador vende ao fran-
gueado umingrediente essencial ou fornece conhecimento tacito (know-how) especifico,
e efetua ainda um controle de qualidade continuo, bem como a assiténcia técnica parao
desenvolvimento do modelo de negdcio o que permite ao franqueado fabricar ou
processar o produto final e vendé-lo a varejistas, ou, em alguns casos, a consumidores fi-
nais.

Franquias de Formato de Negdcio - O dono do modelo de negdcio
(frangueador)auroriza a exploragdo do modelo de negdcio, que inclui a licenga a outro
(franqueado) e os direitos de propriedade intelectual associados a tal negdcio,
principalmente o portfolio de Registro de Marca. Nomes conhecidos internacionalmente
como McDonald’s, O Boticério, Mr. Cat sdo exemplos do modelo formato de negdcio.
Como o franquia de formato de negdcio é a forma de franquia mais usada, o resto deste
guia sera focado neste tipo de fran.

Mr. C AT

A“Mr. Cat” é uma das maiores referéncias do Brasil no segmento de calgados e aces-
sérios masculinos e femininos, utilizando o franquia para expandir as suas operagdes
comerciais, através da reputagdo da sua marca principal e do conhecimento
(know-how).

O franqueado tem o direito de usar o portfoliodo Registro de Marca branding, as
marcas dos produtos, o conhecimento (know-how) e outros direitos de
propriedade intelectual (Pl) que o franqueador possui em troca das contrapartidas
financeiras acordadas. A empresa registou seu portfolio de Registro de Marca em
cada pais em que opera.

http://www.mrcat.com.br/

O franchising de formato de negdécio contém quatros elementos essenciais:
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O franqueador permite ao franqueado explorar o modelo de negdcio, que inclui utilizar,
através de uma licencga de dereito de propriedade intelectual, principalmente os Regis-
tros de Marca, mas também o portfolio de Registro de Desenho Industriail, patentes,
direito de autor! e a sua informagao comercial confidencial/segredos comerciais. O
Registro de Marca é potencialmente o direito mais importante porque é a fundamento
sob a qual a marca foi construida, sendo certo que é o reconhecimento do branding que
atrai os clientes e estimula a procura imediata. O Registro de Marca torna a franquia atra-
tiva a potenciais franqueados. Se alguém abrir uma loja de hamburgueres e a chamarde
“Os Hamburgueres do Jodo”, o sucesso e as vendas anuais serao dificeis, se ndo mesmo
impossiveis, de prever. Em contrapartida, uma franquia do direito de operarum
“McDonald’s” € um sucesso quase garantido e com vendas anuais estimadas em milhdes
dereais.

O franqueador controla a forma como o negdcio é conduzido e gerido pelo franqueado.
Tipicamente, isto é feito com a entrega ao franqueado de um manual de operagdes
abrangente, quereforcaefornece mais detalhes sobre todas as areas analisadas durante
o programa de formacao inicial. Visitas de campo, “clientes misteriosos” ou auditorias
operacionais sdo a forma mais comum de o franqueador assegurar que o seu “sistema”
esta sendo seguido.

O franqueador fornece formagao, treinamento, consultoria, agdes de marketing e
assisténcia técnica continua ao frangueado.

O franqueado faz pagamentos iniciais e periddicos ao franqueador.

» Franquia de Conversao - Neste modelo de negocio,empresasindependentes ja existentes
(geralmente pequenas ou médias) sdo convertidas em unidades franqueadas de um
branding mais reconhecido pelo mercado. O franqueador fornece o portfolio de Regis-tro
de Marca, os sistemas e o conhecimento (know-how), e o franqueado adata o modelo de
negocio aos padrdes da rede. E comum em setores como corretoras de imdveis (ex:RE/
MAX) ou oficinas mecanicas. Esse modelo permite crescimentorapido darede e
padronizagdo de negdcios ja em operagao.

» Micro franquia (ou franquia de baixo investimento) -Embora tecnicamente sejauma
variagcao da franquia de formato de negdcio, a micro franquia se caracteriza por exigir
baixo capitalinicial, operagao simplificada e muitas vezes voltada ao autoemprego. Eum
formato relevante no Brasil, para inclusdo de empreendedores com poucos recursos.
Exemplos comuns envolvem limpeza residencial, reparos, marketing local, entre outros.

Pode afirmar-se que a franquia € um tipo especial de acordo de licenciamento, onde o direito
de utilizar o modelo de negdcio é suportado por uma licenga de utilizagdo dos direitos de
propriedade intelectual associados a esse negdcio.

1“What is Intelectual Property?”, publicacio da OMPI N-° 450, (E)ISBN 92-805-1155-4, "A Criagdo de uma Marca: Uma
Introdugéo as Marcas de Fabrica ou de Comércio para Pequenas e Médias Empresas”, publicagdo da OMPINn.© 900, “A
Beleza Exterior: UmaIntrodugéo aos Desenhos Industriais para Pequenas e Médias Empresas”, publicacdo da OMPI
n.° 498, “Expressao Criativa: Uma Introdugéo a Direito de Autor e Direitos Conexos para Pequenas e Médias
Empresas”, publicagdo da OMPINn.° 918, e “Inventar o Futuro: UmaIntrodugéo a Patentes para Pequenas e Médias
Empresas”, publicagédo da OMPIn.° 917.
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2. Diferentes Tipos de Contratos de Franquia

Fraquia Direto

Um franqueador pode celebrar contratos de franquias individuais para cada loja (franqueado
de unidade individual). Aqui, o franqueador tem controle direto sobre a aplicabilidade do
modelo de negdcio de cada franqueado e gera um fluxo de receitas que nao precisa ser
partilhado com outros. Contudo, um a franquia direto pode nao ser a melhor solugdo quando
as lojas estdo em outro pais. Pode haver problemas com o repatriamento de receitas, limites
aplicaveis aremessas?, implicagdes tributarias e fiscais, bem como dificuldades emlidarcoma
singularidade de paises diferentes, incluindo lingua, cultura, leis, regulagdo e praticas
comerciais. Porisso, para transagdes internacionais, o modelo tipico é o master franquia.

Um franqueado de unidade individual bem sucedido pode adquirir mais unidades, tornando-
se, em devido tempo, num franqueado de multiplas unidades.

Contrato de Master Franquia

O Master Frangueador também pode celebrarum contrato de master franquia mediante o qual
da a outra empresa o direito de “sub-franquear” o modelo de negdcio do franqueador dentro
de um determinado territério, em conformidade com um cronograma de desenvolvimento.
Estes direitos sdo usualmente assegurados por via de uma contrapartida financeira pelo
desenvolvimento inicial cobrada pelo franqueador, que pode variar entre centenas de
milhares e milhdes de reais. A concessdo de uma master franquia permite ao franqueador
expandir-se sem aumentar substancialmente o tamanho de sua equipe de gestao. Aqui,
o franqueado atua, de fato, como o franqueador num pais especifico.

Adesvantagemdestaabordageméaperdadecontrole sobre ossub-franqueados(comguem o
franqueadorndo tem qualquer contato) e a forte dependéncia do franqueador de outra en-
tidade empresarial sobre a qual ndo tem qualquer controle direto ando ser através do acordo
de master franquia. Poressarazao, os franqueadoresinternacionais estabelecidos, como o
McDonald’s, através da Arcos Dorados, por exemplo, selecionam os seus master franqueados
muito cuidadosamente.

Contrato de Desenvolvimento

Os contratos de desenvolvimento obrigam o contratante a abrir multiplas lojas (em vez de ele-
ger sub-franqueados), de acordo com um cronograma de desenvolvimento. Estes contratos

2Emalguns paises, para que seja possivel aremessa dos royalties resultantes de contratos de franquia ou de contratos
de outras modalides envolvendo direito de propriedade intelectual, os relevantes contratos témde serregistados na
instituicdo governamental estipulada, tal como o Escritério de Propriedade Intelectual e/ ou o Banco Central do pais.
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tém, de uma forma geral, as mesmas vantagens e desvantagens dos contratos de master fran-
quia, com excecgao de que o franqueador pode, ainda mais do que num contrato de master
franquia, por “todos os seus ovos num Unico cesto”, ao confiar auma Unica empresa a tarefa de
abrir multiplas lojas. Os contratos de desenvolvimento obrigam o contratante a abrir multiplas
lojas, em vez de eleger sub-franqueados que assumiriam esta fungao, pelo que nao en-
volvem franquia entre o contratante e as lojas, mas sim franquia entre o franqueador e o
contratante, que é o franqueado neste caso.

Franquia Internacional

Existem, essencialmente, cinco formas segundo as quais um sistema de franquias pode ser
expandido para o exterior:

» Ofranqueador, quer através da sua sede quer através de umafilial no estrangeiro, conceder
franquias individuais aos franqueados no pais pretendido.

» O franqueador estabelece um subsidiario no pais pretendido e esse subsidiario atua
como franqueador.

» Eestabelecida uma joint venture entre o franqueador e um terceiro que conhece o pais pre-
tendido. Ajoint venture atua como franqueador no pais pretendido.

» O frangueador concluium contrato de master franquia.

» O franqueador concluium contrato de desenvolvimento.

Num contexto de internacionalizagao, é importante ter em mente que os direitos de proprie-
dade intelectual sao, por natureza, territoriais; ou seja, os direitos limitam-se aos territorios em
que foram registados/concedidos ou em que surgiram. Dessa forma, os direitos de
propiedade industrial que existem num dado pais apenas sdo aplicaveis somente nesse pais.
Isto & especialmente verdade para os Registros de Marca, para os Registros de Desenho
industrial e para as patentes. Portanto, quando se planeja expandir para o exterior a operagéo
da franquia, é importante assegurar que os direitos de propriedade intelectual estédo
protegidos nesse territério. E, assim, essencial que o franqueador tome as medidas
necessarias para registrar os direitos de propriedade intelectual no pais onde sera a operagéo
da franquia (e mesmo nos territérios circundantes, tendo em conta possiveis estratégias de
expansdo futura), antes de celebrar o contrato de franquia. Na pratica, alguns dos maiores
franqueadores internacionais registram os seus direitos de propriedade intelectual em todo
mundo, ou pelo menos nos paises pretendidos, muitos anos antes de “franquearem” os seus
modelos de negdcios. Aqueles que cometem o erro de nao protegerem antecipadamente os
seus direitos de propriedade intelectual num territério pretendido, frequentemente
descobrem, para seu desalento, que um terceiro mais inteligente o fez (e fez mais ainda, por
exemplo, registrou também nomes de dominio que incorporam a Marca), desse modo for-
cando-o0s a pagar quantias exorbitantes pararecomprarem os direitos.
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3. Vantagens e Desvantagens da Franquia

Vantagens da Franquia

Para o Franqueador

Para o Franqueado

Fluxo de receitas adicional e crescente
através deroyalties et outras taxas

Aproveitamento doreconhecimentodeuma
branding ja estabelecida

Expansado comercial usando o investi-
mento de terceiros interessados no
modelo de negocio

Entrada suave num modelo de negécio
comprovado, emvez de comegar a partirdo
zero

Entrada de novo capital através do derei-
to de adesao de franqueados ao modelo
de negécio

Formagdo, apoio,treinamento, conheci-
mento (know-how), marketing e financia-

mento disponiveis

Franqueados podem apresentar perfo-
mance melhor do que os empregados

Carteirade clientes estabelecida

Custos de operagdoreduzidos

Riscomenor

Disseminagao deriscos

Propriedade pessoal

Organizagcao central menor. Menor risco
de fraude na gestao

Estabilidade, supervisao e controle de qua-
lidade

Potencial recompra de franquias bem su-
cedidas

Oportunidade de crescer dentro do siste-
ma. Uma vez que se torne bem sucedido,
o franqueado pode adquirir uma segunda
unidade e por ai em diante até se tornarnum
franqueado de multiplas unidades

Possibilidade de territério exclusivo

Baixos custos na aquisicdo de mobilidrio,
fornecedores de insumos e equipamento
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Desvantagens da Franquia

Para o Franqueador Para o Franqueado
Riscos e custos de selecionar e formarum | Custos iniciais elevados, pagamento de
franqueado, apoiar o lancamento de uma | royalties e outras taxas continuas

nova operacao de franquia

Umfrangueadomalselecionadopodeser | Vulneravel a rede; a ma reputagdo de uma
desastroso paratodaarede defranquias |lojaafetaareputagdodetodaarede

Custos de manutencdo da rede de fran- | Obrigagoes de reportar e de seguir diretri-
quias zes detalhadas e dar acesso a informagao

contabilistica ao franqueador

Informagao comercial confidencial tem | Pouca flexibilidade devido ao controle das
deserpartilhadae, porisso, torna-se mais | praticas comerciais pelo franqueador, inca-
vulneravel pacidade de utilizar o conhecimento adqui-
rido em qualqueroutrolugar

Limita osrendimentos a contrapartidasfi- | Perda de identidade, os clientes ndo sabem

nanceirasenaoalucros queméodonodoloja
Pressdo para mudangas da parte do | Obrigacdo de disponibilizar as melhorias ao
franqueador franqueador, que as disponibilizara a todos

os outros franqueados

O Grupo Boticario nasceu em 1977, como uma pequena farmacia de manipulagao
movida pela alquimia dos cosméticos e das relagdes humanas. O fundador, Miguel
Krigsner, sonhava em construiruma marca de beleza 100% brasileira, com produtos
de altaqualidade, inspirados no amore no cuidado com as pessoas. Comesse olhar
inquieto, atento e gentil, ele transformou o seu pequeno empreendimento na Rua
Saldanha Marinho em uma loja “O Boticario”, hoje uma das marcas de beleza mais
amada pelo consumidor brasileiro.

GrupoBoticario 6

» o« » o«

A empresa, que inclui as marcas “O Boticario”, “Eudora”, “Quem disse, Berenice?”,
“Vult”, dentre outras, hoje possuimais de 4millojas, atuaemmais de 40 paises, tendo
dois dos maiores ecommerces do Brasil, e, empregando mais de 18mil colaborado-
resdiretos.
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Direitos de Registro de Marca e expansao para o exterior

Os Registros de Marca sao direitos territoriais e sdo validas apenas no pais ou regiao
onde foramregistadas (a ndo ser que uma marca seja considerada uma marca notoria).

Proteja o portfolio de Registro de Marca através de registro nos paises pretendidos, tendo
emmente possiveis estratégias de expansao do produto no futuro préximo.

Use o periodo de prioridade de seis meses para apresentar o pedido de protegao no
exterior.

Use o Protocolo de Madrid, quando cabivel, para apresentagao simplificada de
pedidos de marca anivelinternacional.

Escolhaumamarcanoidiomalocal e registe todas as variagdes. Consulte espe-
cialistas em idiomas e assegure-se da escolha de uma marca forte que tenha re-
percussao junto dos consumidores locais.

Monitore cuidadosamente os Registros de Marca infratores. Pesquise corretamente nos
bandos de marcas estrangeiras que paregcam semelhantes a sus Registro de Marca, ou
que tenham o mesmo significado. Pesquise também nomes de dominio registados
preexistentes nas bases de dados.

Familiarize-se com o sistema de marcas local. Ndo assuma que a lei num pais
estrangeiro é igual a lei no seu pais de origem. Conheca as armadilhas do sistemalocal e
utilize advogados em quem confie. Trata-se de um pais do “primeiro a pedir’ ou do
“primeiro a usar”? O instituto/autoridade para registro de marcas realiza um exame de
admissibilidade? Como é que funciona o sistema de oposi¢cdo? Quanto tempo demora
paraumamarcaserregistada? Precisa obterautorizagao paralicenciar ou transferir o Registro
de Marca?, etc.

4. Associacoes de Franquia

A maioria dos paises tem associacdes de franquias e muitas sdo membros do Conselho Mun-
dial de Franquia (World Franchise Council - WFC), dentre estes membros, a Associagdo Bra-
sileira de Franquia (ABF)3. Outra associagao no Brasil especializada em assuntos envolvendo
franquias e propriedade intelectual é a Associagcao Brasileira de Propriedade Intelectual
(ABPI)*. As associagdes de franquias sdo estabelecidas para defender, promover e fomentar o
setordo franchising, através de iniciativas como:

» Promover o franchising através dos seus Websites e redes sociais

» Fornecercursos e palestras educacionais

» Aconselhar ou encaminhar os membros para fontes de aconselhamento profissional

» Estabelecerligacdes com érgaos governamentais; desenvolver propostas para melhorias

legislativas, programas e estratégias

SAssociagao Brasileirade Franchising - ABF - www.abf.com.br
4Associagao Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI - www.abpi.org.br
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» Estabelecere fazer cumprirum cédigo de conduta ou praticas para um franchising ético
» Disciplinaros membros

» Fornecermecanismosderesolugdo delitigios

Também existem associagdes ou cooperativas de franqueados que promovem e protegem
osinteresses dos franqueados participantes de um sistema de franquia especifico ouem ge-
ral. Coletivamente, os franqueados tém um poder negocial maior do que se interagiremcomo
franqueador de formaindependente. E também uma forma mais eficiente de discutir e de co-
municar sobre questdes que afetamtodo o sistemade franquia. Estas associagbestambémse
empenhamem agdes de promogao dos interesses dos franqueados, proporcionam o acesso
a aconselhamento profissional e, em geral, funcionam como um férum onde os franqueados
podem encontrar solucdes para problemas especificos que tenham de enfrentar.

O

CacauShow
i

A Cacau Show é uma empresa alimenticia brasileira, localizada em Itapevi, no estado de
S&0 Paulo. E uma branding de chocolates nacional, fundada em 1988 por Alexandre
Tadeu da Costa, aos dezessete anos, no bairro da Casa Verde, zona norte de Séo
Paulo, com a ajuda de uma funcionaria e quinhentos dodlares. Esta presente em
quase todos os estados brasileiros e conta com mais de 3,7 mil lojas distribuidas por
mil municipios e faturando anualmente mais de um bilhdo de reais. Possui cinco
fabricas com capacidade de produgao anual de doze mil toneladas de chocolate nas
cidades de Campos do Jordao, Curitiba, Itapevi, Linhares, Sao Paulo.

A franquia atua com diversos formatos de loja, com lojas maiores, menores, quios-
ques e até containers.
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5. Estudo de Viabilidade e Teste Piloto

Quando se considera “franquear” um negdcio, é importante levar em consideragdo um es-
tudo de viabilidade financeira e do perfil do negdcio, recorrendo a assisténcia de
especialistas em franquias; em particular, € importante saber o quadro legal aplicavel e se
existem associagdes de franquias locais, bem como sobre a legislagdo especifica sobre
franquias, e materias correlatas como direito tributario, do consumidor, por exemplo que
necessitam ser considerados. Na medida do possivel, € também importante empreender
testes piloto suficientes, através de uma loja prépria, a fim de estabelecer a viabilidade do
conceito em multiplos locais e documentar e refinar as operagdes comerciais. Esta experiéncia
€ usada para criar um manual de operagdes e programas de formagao, treinamento e
consultoria, como fontes primarias de transmissao de informagéo confidencial, segredos
comerciais, e saber-fazer, aos franqueados.

“Franquear” um conceito que nunca foi comprovado no mercado viola o principio mais basico
do franchising. Na China, por exemplo, um franqueador tem de ter, pelo menos, duas lojas pro-
prias a operar no pais ha um ano antes de poder celebrar contratos de franquias. Nos Estados
Unidos da América, as empresas ainda podem “franquear” com pouca experiéncia ou sem ne-
nhum prototipo operacional, mas ndo é recomendavel fazé-lo.

6. Divulgacao

Muitos paises tém leis sobre a divulgagao de franchises. O objetivo dessas leis sobre a divulgagao é
dar aos futuros franqueados acesso a informacao prévia suficiente sobre o investimento e
sobre o contrato de franquias, a fim de possibilitar atomada de decisdes informadas.

As leis sobre a divulgacao e o registo de franquias surgiram em resposta a venda de franquias
inexistentes ou sem valor a investidores que, perderam todo ou uma parte substancial do seu
patrimoénio liquido.

Mesmo em paises sem leis sobre a divulgagao, por uma questao de prudéncia comercial, os
franqueados apenas devem assinar um documento vinculativo quando tenham “pleno conhe-
cimento” do mesmo. E recomendavel que os franqueadores divulguem por escrito, de for-
ma completa e precisa, toda a informagao importante para tornar a relagao de franquia mais
transparente para os futuros franqueados, dentro de um prazo razoavel antes da execugao
do contrato ou do recebimento de qualquer tipo de contrapartidas financeiras pela franquia.
Contudo, na pratica, parece que, geralmente, nao ¢ feita divulgacao suficiente, a nao ser que
franqueador seja legalmente obrigado a tanto. Para além da divulgagao inicial, existe um re-
quisito ou pratica de divulgagao continua que inclui a atualizacao periddica (geralmente, anual)
do documento de divulgagao.
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No Brasil, a divulgagédo é uma obrigatoriedade legal, conforme disposto nalei federal n®13.966,
tambem conhecida como Lei de Franquias, que determina que para a implantagdo da fran-
quia, o franqueador devera fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita
emlingua portuguesa, de forma objetiva e acessivel. Ainda, a mencionada lei especifica que a
Circular de Oferta de Franquia devera ser entregue ao candidato a franqueado, no minimo, 10
(dezdias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamen-
to de qualquertipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada
aeste, salvono caso delicitagado ou pré-qualificagdo promovida por érgao ou entidade publi-
ca, caso em que a Circular de Oferta de Franquia sera divulgada logo noinicio do processo de
selegao.

Caso contrario, aplica-se ao franqueador que omitir informacdes exigidas por lei ou veicular
informacgdes falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado podera arguir anulabilida-
de ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolugao de todas e quaisquer quantias ja pagas
ao franqueador, ou a terceiros por este indicado, a titulo de filiagdo ou de royalties, corrigidas
monetariamente, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

Alista de informacgdes que o franqueador deve disponibilizar é extensa e esta explicitamente
inserida nalei, conforme abaixo reproduzida:

i. historicoresumido donegdcio franqueado;

ii. qualificagdocompletadofranqueadoredasempresasaqueestejaligado,identificando-as
comosrespectivos nimeros deinscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

iii. balancos e demonstragdes financeiras da empresa franqueadora, relativos aos 2 (dois) Ulti-
MOoSs exercicios;

iv. indicagcdo dasacdesjudiciais relativas a franquia que questionem o sistema ou que possam
comprometer aoperagao da franquia no Pais, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas
controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade inte-
lectual;

v. descricdo detalhada da franquia e descricdo geral do negdcio e das atividades que serao
desempenhadas pelo franqueado;

vi. perfildofranqueadoideal no que serefere a experiéncia anterior, escolaridade e outras ca-
racteristicas que deve ter, obrigatdria ou preferencialmente;

vii. requisitos quanto aoenvolvimento direto do franqueado naoperacao e naadministragao do
negocio;

viii. especificagdes quanto ao:

a. total estimado do investimento inicial necessario a aquisigao, aimplantagao e a entrada
emoperagao dafranquia;

b. valordataxainicial de filiagao ou taxa de franquia;

c. valorestimado dasinstalagdes, dos equipamentos e do estoqueinicial e suas condigdes
de pagamento;
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ix. informacgdes claras quanto ataxas periddicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado
ao franqueadorou a terceiros por este indicados, detalhando asrespectivas bases de célculo e o
que elasremuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte:

a. remuneracao periddica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de proprieda-
de intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos ou, ainda, pelos ser-
vigos prestados pelo franqueador ao franqueado;

b. aluguel de equipamentos ou ponto comercial;
c. taxa de publicidade ou semelhante;
d. seguro minimo;

x. relagdocompleta de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores darede
e, também, dos que se desligaram nos ultimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos no-
mes, enderecos e telefones;

xi. informagdesrelativas a politica de atuagao territorial, devendo ser especificado:

a. se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferéncia sobre determinado terri-
torio de atuacao e, neste caso, sob que condig¢des;

b. se ha possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar servicos fora de seu terri-
tério ourealizar exportagoes;

c. sehae quais sdo asregras de concorréncia territorial entre unidades proprias e franqueadas;

xii. informacdes claras e detalhadas quanto a obrigagdo do franqueado de adquirir quaisquer
bens, servigos ou insumos necessarios a implantagao, operagao ou administragdo de sua fran-
quia apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, incluindo relagdo com-
pleta dessesfornecedores;

xiii. indicagao do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condigdes, no
que serefere a:

a. suporte;

b. supervisao derede;

C. Servigos;

d. incorporagao de inovagdes tecnoldgicas as franquias;

e. treinamento do franqueado e de seus funcionarios, especificando duragdo, conteldo e
custos;

f. manuais de franquia;
g. auxiliona andlise e na escolha do ponto onde serdinstalada a franquia; e

h. layout e padrées arquitetdnicos das instalagdes do franqueado, incluindo arranjo fisico
de equipamentos e instrumentos, memorial descritivo, composi¢cao e croqui;

xiv. informagdes sobre a situagdo da marca franqueada e outros direitos de propriedade inte-
lectualrelacionados afranquia, cujo uso serd autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a
caracterizagao completa, com o nimero do registro ou do pedido protocolizado, com a classe
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esubclasse, nos 6rgaos competentes, e, no caso de cultivares,informagdes sobre asituagédo pe-
rante o Servigco Nacional de Protecao de Cultivares (SNPC);

xv. situagaodo franqueado, apds a expiragdo do contrato de franquia, emrelagéo a:

a. know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestao, informacdes
confiden-ciais e segredos industriais, comércio, finangas e negdcios a que venha a ter
acesso em fungdo da franquia;

b. implantacdo de atividade concorrente a da franquia;

xvi. modelo do contrato-padrdo e, se for o caso, também do pré-contrato-padrdo de franquia
adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos, condigoes e
prazos de validade;

xvii. indicagdo da existéncia ou ndo de regras de transferéncia ou sucesséo e, caso positivo,
quais sao elas;

xviii. indicagao das situagdes em que sao aplicadas penalidades, multas ou indenizagdes e dos
respectivos valores, estabelecidos no contrato de franquia;

xix. informagdes sobre a existéncia de cotas minimas de compra pelo franqueado junto ao fran-
queador, ou a terceiros por este designados, e sobre a possibilidade e as condi¢cdes para arecu-
sa dos produtos ou servigos exigidos pelo franqueador;

xx. indicagao de existéncia de conselho ou associagao de franqueados, com as atribui¢cdes, os
poderes e os mecanismos de representagao perante o franqueador, e detalhamento das com-
peténcias para gestado e fiscalizagdo da aplicagdo dos recursos de fundos existentes;

xxi. indicagdo das regras de limitagdo a concorréncia entre o franqueador e os franqueados,
durante a vigéncia do contrato de franquia, e detalhamento da abrangéncia territorial, do prazo
de vigéncia darestricao e das penalidades em caso de descumprimento;

xxii. especificagao precisa do prazo contratual e das condigdes de renovagao, se houver;
xxiii. local, dia e hora para recebimento da documentagao proposta, bem como para inicio da
abertura dos envelopes, quando se tratar de érgao ou entidade publica.
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Oakberry: o agaibrasileiro que expandiu para todo o mundo

Fundadaem 2016, com aintengdo de criarumarede de fast-food saudavel, umane-
cessidade recorrente do mercado, a Oakberry foi criada. O ingrediente principal é
uma fruta daregido amazoénica que tem ganhado notoriedade no mundo todo, atra-
vés da expansdo da franquia para outros mercados além do Brasil. Atualmente, a
franquia esta presente emcinco continentes, com mais de 600 lojas, localizadasem
40 paises.

O modelo de negdcio da OAKBERRY, foca na oferta ao publico, através do seus fran-
queados, de todo o conhecimento (know-how) e experiéncia ao consumir o agai, de
forma saudavel, pratica, com milhdes de possibilidades de montar suas camadas,
alémdavariagdo de tamanhos de copos. Aempresa desenvolveu e detém segredos
comerciais, criados desde a montagem, pensando em produtos de altissima quali-
dade, receita exclusiva, copos rigidos, colheres alongadas, processo completo de
eficiéncia e tudo feitoem menos de 2 minutos, de acordo com afranquia.

7. Como Comercializar o sua Franquia?

A dificuldade no recrutamento de franqueados ndo deve ser subestimada; recrutar os fran-
gueados certos é essencial para o sucesso do sistemade franquias. Como ponto de partida, €
importante perceber como é que os franqueados pesquisam e selecionam uma franquia. Um
dos primeiros locais de procurados interessados € através dos sites do franqueador e mais de
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metade investigara o portfolio de Registro de Marca e franquias. Assim sendo, os franqueadores pre-
cisam assegurar que os seus sites sao faceis de encontrar, faceis de navegar e sdo encoraja-
dores para os franqueados. Eles também precisam assegurar que as suas ofertas de franquias,
em termos de direitos de filiacdo, contrapartidas financeiras continuas, volume de negdcios
e rentabilidade, ndo sdo menos atrativas do que as dos seus principais concorrentes. Adicio-
nalmente, os futuros franqueados terdo efetuado pesquisas em sites especializados sobre
franquias em geral, comegando usualmente com as associagdes nacionais de franqueadores,
como a ABF. Eles também poderao participar em seminarios sobre franchising bem como em
feiras de franquias. E provavel, que os franqueados estejam bem informados sobre o franchi-
sing e sobre os sistemas que estdo disponiveis.

8. Que Tipo de Pessoas se Tornam Franqueados?

Nao haumunicotipo de franqueado, mas ele ou eladeve:

» Teroapoiodasuafamilia

» Serdeterminado e trabalhador

» Teralgumavisao de negdcio (ou adquiri-la)
» Emalguns casos, ter aptidao para “vender”
» Terrecursos financeiros suficientes

» Estarpreparado para cumprir os requisitos do sistema de franquia

De acordo com a Lei de Franquias no Brasil, € exigido que o documento de divulgagao, Circular
de Oferta de Franquia, descreva o perfil do franqueado ideal no que se refere a experiéncia
anterior, escolaridade e outras caracteristicas que deve ter, obrigatéria ou
preferencialmente. Ao fazé-lo, a cadeia de franquia cria orientagdes sobre como escolher o
franqueado certo para o seu negocio.

Um negdcio lucrativo e “franquedvel” pode ter problemas como consequéncia direta de um
processo de selegado para o recrutamento de novos franqueados precipitados ou deficien-
tes. Eimportante que um futuro franqueador desenvolva critérios detalhados para a selegédo/
recrutamento dos franqueados. Depender meramente dos recursos financeiros
disponibilizados pelo futuro franqueado ndo é condigao. E importante avaliar as
perspetivas de desenvolvimento de uma relagdo de beneficio mutuo, que seja capaz de
evoluirdentro dos parametros gerais enunciados no contrato de franquia mutuamente aceito.
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9. Auditoria (Due Diligence) por Franqueados

As seguintes verificagdes sdo as verificagdes minimas que consubstanciam uma checklist (lis-
ta de controle) de uma auditoria de franquia:

» Confirmaravalidade do portfdlio de direito de propriedade intelectual do franqueador que
faz parte do modelo do negdcio que sera explorada pelo franqueado. Isto incluira verificar se
os Registros de Marca sdo validos para a relevante classe de produtos e servigos, damesma
forma que os direitos de autor e os segredos comerciais geridos e protegidos, os softwares
utilizados para controle e gerenciamento das operagdes, as datas de caducidade de
quaisquer patentes, desenhos industriais € marcas, bem como se estao protegidosno
territério no qual o franqueado ird operar. Se existe alguma expectativa de expandir as
operagdes paraoutro territério, deve-se tomar o cuidado de obter protecao nesse pais.

» Perguntarafranqueados existentes:

Se os seus negodcios continuam a ser lucrativos e o que é que foi crucial para o seu
sucesso.

Quanto tempo demorou até que eles se tornassem lucrativos e o total de fundos que
eles precisaram paracomecar o negdcio e para atingir o ponto de equilibrio financeiro.

A sua opinido sobre o franqueador, em termos da eficiéncia do Manual de Operagdes
e da assisténcia técnica inicial e permanente, da formacgado e do apoio continuo
fornecidos. Se, na sua opinido, o franqueador tem uma equipe de gestao experiente
em marketing, formacao, treinamento e apoio?

Setivessem de voltar atras, iiam aderir a esta franquia e porqué.

» Contatar tantos franqueados que tenham deixado o sistema de franquia quanto possivel e
descobrir por que razao deixaram o sistema de franquia.

» Determinar se o franqueador operou uma unidade piloto antes de langar a franquia, e, se tal
for o caso, por quanto tempo. Se tem um manual de operagdes e um programa de forma-
cao, treinamento e de assisténcia técnica formalizado e se os mesmos sao suficientes para
operar o negdcio da franquia. Quéo praticavel € o negdcio; é vidvel? Existem alguns
concorrentes que possam afetar o negécio? Ha quanto tempo esté o negdcio da franquia
emoperagao?

» Determinar em quantas a¢des judiciais foi parte o franqueador, o tipo de casos e decisdes
finais.

» Procurar aconselhamento sobre o documento de divulgagéo (Circular de Oferta de Fran-
quia) da franquia e sobre o contrato de franquia junto de um consultor/advogado experien-
te em franquias. Procurar aconselhamento de um contador sobre qualquer informacao fi-
nanceira e de tributos fornecida pelo franqueador ou sobre informagéao nao fornecida.
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» Determinar se existem associagdes de franquias no territério e se o franqueador € mem-
bro dessas associagdes. Similarmente, verificar se existem associagdes e cooperativas de
franqueados. A sua existéncia podeindicaruma certa maturidade do sistema de franquias.

BOAS PRATICAS EM ESTRATEGICA DE MARCAS (BRANDING)

ESCOLHENDO UMA MARCA - O que é que deve serlevado em consideragao quando daescolhae
criacao de um branding?

Escolhauma marca forte (altamente distintiva). As marcas propostas podem ser classificadas em

cinco categorias, damais distintiva (forte) a menos distintiva (fraca):
» Registros de Marca inventadas ou fantasiosas sdo palavras ou sinais inventados sem
nenhum significadoreal. Estas sdo as marcas que, em termos legais, séo mais fortes, umavez
que possuem mais hipoteses de ser registadas. De uma perspetiva de marketing, elas nao dao
aos consumidores qualquer sugestédo sobre o produto vendido e pode sernecessario um
maior investimento (isto é, incorrer numa despesa maior) em publicidade. Porém, uma vez
estabelecidas, estas marcas témum poder enorme. Exemplo: McDonald’s.

» Registros de Marca arbitrarias sdo palavras ou sinais que tém um significado, mas esse
significado ndo tem qualquer relagdo légica com o produto que publicitam. Também podem
exigir um forte investimento publicitario para que se crie namente dos consumidores uma
associagdo entre amarca e o produto. Mas, tal como acontece com as marcas inventadas ou
fantasiosas, o registo destas marcas é geralmente aceito. Exemplo: Apple (maga) para
computadores.

» Registros de Marca sugestivas sdo marcas que fazem alusdo anatureza, qualidade ou
atributos do produto, mas ndo descrevem esses atributos. Estas marcas tém um nivel baixo
de capacidade distintiva. Em alguns paises, uma marca sugestiva pode ser considerada
demasiado descritiva do produto e, nessa medida, pode nao ser suscetivel de registo como
marca. Uma vez que a marca descreve o produto, ou as suas caracteristicas, ndo se pode impedir
gque terceiros usemas mesmas palavras para descreverem os seus produtos. Exemplo: A marca
“Atacaddo”, cujo nome fazreferéncia ao tipo de comércio do estabelecimento, que é o
atacado.

» Registros de Marca descritivas sdo pouco distintivas e, porisso, ndo sao elegiveis para
protecdo, a ndo ser que possa ser demonstrado que o termo adquiriu carater distintivo por via
do seu uso extensivo no mercado.

Sinais genéricos ndo tém qualquer capacidade distintiva e ndo sédo elegiveis para protecdo como
marcas.®
» Verifique (faga uma pesquisa nas bases de dados de marcas do INPI) se ninguém registou a
marca pretendida ou uma marca que seja tdo semelhante que possa causar confusao comela.

» Eviteimitar Registros de Marca existentes. E pouco provavel que um Registro de Marca de um con-
corrente ligeiramente alterada ou que uma marca notdria ou famosa escrita de forma diferente sejam
registadas.

» Verifique se a marca pretendida obedece a todos os requisitos legais absolutos de registo
estabelecidos pela Lei da Proriedade industrial e regulamentos do INPI.

5Vejamaisno Anexo sobre Direitos de Propriedade Intelectual.
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» Certifique-se de que amarca é facil de ler, escrever, soletrar e memorizar, e que é
adequada atodo o tipo de meios publicitarios.

» Assegure-se de que amarcando tem conotagdes indesejaveis no seu proprio idioma ou
em qualquer outro idioma dos potenciais mercados de exportagao.

» Verifique se o nome de dominio (isto €, enderego de Internet) correspondente esta
disponivel pararegisto.

» Proteja as marcas figurativas. Os consumidores, quando olham para um produto, orientam-
se principalmente por cores e representacdes graficas. E por essa razao que muitas empresas
optam porusarum simbolo, um logotipo, um desenho ou uma forma como marca ou em
conjunto comuma marcanominativa. Estes elementos podem também ser protegidos como
desenho industrial, ou pelo direito de autor, conforme o caso concreto.
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10. Leis que se Aplicam a Franquia

E importante ter em mente que nem todos os paises tém legislagcao especifica sobre franquia.
Uma variedade de outras leis, incluindo leis sobre agenciamento, leis trabalhistas, cddigos
comerciais, leis anti-trust, leis sobre a concorréncia, leis de protecao dos consumidores e
leis sobre direito de propriedade intelectual podem ter disposicdes que se aplicam ao
franchising. E, por isso, importante rever a legislagao local emvigor, a fim de clarificar quais leis
sdo aplicaveis.

Regras sobre a Divulgagao da Franquia - Circular de Oferta de Franquia

No Brasil, a propria Lei de Franquias dispde sobre a divulgagcao e os requisitos de registo apli-
cados antes da relagdo de franquia ser iniciada. Alguns paises tém leis sobre a divulgagao
que exigem que, antes da assinatura de qualquer contrato ou antes do pagamento de
quaisquer quantias, seja fornecida informagao especifica aos futuros (novos e renovados)
franqueados, como é no caso do Brasil. Algumas vezes, como acontece no Brasil, os requisitos
de divulgagao sdo extremamente detalhados.

Em outros paises, ndo ha qualquer obrigagao legal do franqueador divulgar informacao es-
pecifica ao franqueado antes de assinar um contrato de franquia. Nesses paises e mesmo nos
paises que exigem divulgacao, cabe ao futuro franqueado analisar adequadamente a informagéo
fornecida e obter aconselhamento especializado, quando apropriado.

Como mencionado, no Brasil, a divulgagao € uma obrigatoriedade legal, conforme disposto
na Lei n°® 13.966, de 2019, tambem conhecida como Lei de Franquias, que determinada que
para a implantagao da franquia, o franqueador devera fornecer ao interessado Circular de
Oferta de Franquia, escrita em lingua portuguesa, de forma objetiva e acessivel. Ainda, a
mencionada lei especifica que a Circular de Oferta de Franquia devera ser entregue ao
candidato a franqueado, no minimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-
contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitagdo ou pré-
qualificagdo promovida por 6rgao ou entidade publica, caso em que a Circular de Oferta de
Franquia sera divulgada logo no inicio do processo de selegao.

Caso contrario, aplica-se ao franqueador que omitir informagdes exigidas por lei ou veicular
informagdes falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado poderd arguir
anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolugdo de todas e quaisquer
quantias ja pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicado, a titulo de filiagao ou
deroyalties, corrigidas monetariamente, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.
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Requisitos de Registo/ de contrato de Franquia

Uma série de paises pode solicitar que uma variedade de contratos sejam registados, e,
como tal, pode ser exigido das empresas de franquias que registem, junto de uma agéncia
governamental, os seus documentos de divulgagao e todos os demais documentos (contra-
to, demonstragdes financeiras auditadas, lista de titulares da franquia, etc.). Nesses paises, os
franqueados podem serimpedidos de operar o(s) seu(s) negdcio(s) de franquias caso ndo seja
feito o registo. Similarmente, estas leis podem exigir o registo das licencas de propriedade
intelectual a fim de que as mesmas sejam eficazes; portanto, sem prejuizo do requisito de
registo do acordo de franquia, alguns paises exigem averbacao especifica das licengas de Pl
junto de uma agéncia governamental.

No Brasil, os contratos de franquia podem ser registrados perante o Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual INPI, conforme o art. 211 da Lei n°® 9.279, de 1996, entidade
governamental que também registra/averba os contratos de licenciamento de direitos de
propriedade industrial. O Registro do contrato de franquia é facultativo poderd ser
registrado no INPI para que produza efeitos em relagdo a terceiros, ndo havendo uma
obrigatoriedade para outros fins.

Leis aplicaveis a Relagao de Franquia®

Enquanto as regras sobre a divulgagao e os requisitos de registo sdo relevantes antes darela-
cao de franquia ser iniciada, as leis aplicaveis a relagao de franquia tambem devem lidar com a
conduta apos a assinatura do contrato de franquia. Elas refletem uma preocupacao legislativa
sobre praticas comerciais desleais e antiéticas. Algumas destas sdo discutidas de seguida:

» Rescisdo sem justa causa - Em geral, alegislagdo exige que existajusta causa para rescin-
dirumarelagcdo de franquia. Usualmente hajusta causa quando existe uma falha em cumprir
uma disposicao contratual e o descumprimento ndo é sanado apds recepgao de aviso de
descumprimento. Para algumas infragdes sérias, como condenagao criminal, abandono
einsolvéncia,nao se exige que seja dada qualquer oportunidade para sanar, apesar de
serrecomendavel.

» Alteragao ou modificagdo da relagao de franquia - A legislagdo determina algumas re-
gras, especialmente quanto a clareza de informagdes e prévia notificagao para o franque-
ador modificar substancialmente qualgquer franquia existente sem que antes dé a todos os
franqueados divulgacao delineando as alteragdes propostas.

» Direitos de renovagao - A fim de proteger o direito do franqueado usufruir dos beneficios
do negdcio que desenvolveu, o franqueador sé deve recusar arenovagao da franquia se ti-
ver justa causa, sendo que o franqueador deve divulgar na Circular de Oferta de Franquia
especificagao precisa do prazo contratual e das condigcdes de renovagéo.

¢Vejamaisemhttps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/1ei/113966.htm
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» Sucessao - Algumas leis preveem que o cdnjuge sobrevivente, os herdeiros ou o espdlio
do falecido franqueado possam participar na operagéo de franquia durante um periodo de
tempo razoavel apds a morte do franqueado. Durante esse tempo, a esposa, os herdeiros
ou o espdlio tém de satisfazer as qualificagdes da franquia entdo em vigor ou podem ser
autorizados avenderafranquia auma pessoa que as satisfaca.

» Usurpagao - Os franqueados podem ser protegidos contra franqueadores que estabele-
¢am uma nova unidade com uma “proximidade irrazoavel” em relagcao a uma franquia exis-
tente. Se tal acontecer, deve serdado ao franqueado existente ou (a) o direito de preferén-
ciasobre onovolocal proposto; ou(b)compensagao pelaperdade quotade mercado para
anovaunidade.

» Outras praticas - Outras praticas que também podem ser reguladas por leis aplicaveis a
relagdo de franquia incluem obter exclusdes gerais de responsabilidade ou renuncias a
quaisquer representagdes verbais ou escritas, restringir o direito de liberdade de associa-
cao entre os franqueados, discriminar os franqueados, € impor aos franqueados padrdes
de atuacgao irrazoaveis. Outras leis ndo estritamente dirigidas ao franchising também po-
dem afetararelagcao de franquia. Por exemplo, a Australiatem proibicdes legaisemrelagao
acondutasinescrupulosas e condutas que possaminduzirem erro, as quais sao frequente-
mente invocadas em litigios de franquia.

Leis sobre a Concorréncia

Praticas anti-concorrenciais que limitem, distorgam ouimpecam a liberdade de concorréncia
sdo frequentemente proibidas porleis nacionais (leis anti-trust nos Estados Unidos da Améri-
ca ou leis ou politicas sobre a concorréncia desleal ou leis sobre o comércio justo ou anti-mo-
nopdlios, em outros paises). O poder negocial superior do franqueador pode ser abusivo de
muitas formas, prejudicando o franqueado e, em ultimainstancia, os consumidores. Os acor-
dos de franquia estao sujeitos aos limites impostos por varias leis sobre a concorréncia.

No Brasil, temos a Lei Federal n®12.529/2011, também conhecida como Lei de Defesa da Con-
corréncia, que instituiu no Brasil o controle prévio de atos de concentragdo econémica e, por
meio dessa sistematica, qualquer ato de concentragao, como fusdes, aquisicdes ou contratos
associativos de empresas em que um grupo econdmico tenha tido faturamento bruto anual
ou volume de negdcios total no Brasil, no dltimo do balango, equivalente ou superior aR$ 750
milhdes, e o outro grupo econémico tenha tido faturamento igual ou superior a R$ 75 milhdes,
deve ser notificado ao Conselho Administrativo de Defesa Econémica “CADE” de modo obri-
gatdrio antes da efetivacdo da operacao entre as partes, incluindo neste caso, franquias.

Quando o assunto é concorréncia desleal, no Brasil, o assunto é tratado na prépria Lei de Pro-
priedade Industrial, que possui dispositivos reprimindo tal pratica.
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As cldusulas seguintes, se incluidas num contrato de franquia, podem sem consideradas anti-

concorrenciais:
Manutencgao de preco derevenda (MPR) - Este € um tipo de fixagdo de prego, em que o fran-
gueadorimpde ao franqueado um preco minimo de revenda dos produtos e servicos forne-
cidos pelo franqueador. O franqueador pode recomendar em geral um preco de revenda ou
impor um prego maximo, mas nao pode exigir nem tentar induzir o seu cumprimento, nem es-
tabelecer precos minimos ou fixos. Em algumas jurisdigdes, é obrigatdrio que, quando hajaum
preco minimo recomendado, o mesmo sejaacompanhado de uma declaragdo no sentido de
que ndo existe qualquer obrigagao de pratica-lo, o que ndo ocorre no Brasil.

Exclusividade territorial - Os franqueadores frequentemente demarcam areas nas quais os
franqueados sao autorizados a operar, o que pode servir para criar monopodlios nesse
mercado. Na maioria dos casos, a concorréncia por produtos de substituicdo ird prevenir
qualquer efeito adverso em termos de concorréncia, mas recomenda-se aconselhamento de
peritoslocais.

Acordo exclusivo - Os franqueadores tipicamente exigem que o franqueado adquira certos
produtos e servigos ao franqueador ou a um fornecedor aprovado pelo franqueador. O
franqueadorteminteresse em manter a qualidade dos produtos ou servigos fornecidos pelo
franqueado e, nessa medida, pode determinar os fornecedores, desde que tal ndo constituaum
acordo condicionado (tying arrangement) (veja abaixo). Assim, um franqueado deve tero
direito de adquirir de qualquer outra fonte os fornecimentos requeridos, desde que obtenha

o consentimento do franqueador. O consentimento do franqueador usualmente depende
dosresultados de testes e de avaliagdes do novo fornecedor, e é concedido quando é esta-
belecido que aimagem, qualidade e reputagao do franqueador serdo mantidas.

Acordos condicionados (Tying arrangements) — € umacordo porviado qualumaempresa
condiciona a venda de um produto a compra pelo comprador de um segundo produto, que,
sendo fosse poressacondicao, o compradornao compraria de todo ou compraria em outro
lugar sob diferentes termos. Num contexto de franchising, o franqueador vende um produto
ao franqueado sob condigcao do franqueado comprar outro produto (bem ou servigo) do
franqueador ou dos seus associados.

A venda vialnternet - é considerada uma venda passiva; os franqueador normalmente nao
podemimpediros seus franqueados de terem os seus proprios sites, desde que esses sites
cumpram com os requisitos de manutengao daimagem da franquia.

Outras leis

Umavariedade de outrasleis, tais como leis trabalhistas, leis fiscais, leis sobre o controle cam-
bial, leis sobre os seguros, leis sobre a seguranga alimentar ou outras leis sobre a protecao do
consumidor, também terdo influéncia narelagao de franquia.
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11. Franquia Acidental

Como seviu anteriormente, uma franquia pode serregulada poruma variedade de leis, princi-
palmente pelas leis de franquia, que incluemrequisitos de divulgacao e outras leis aplicaveis a
relacdo de franquia. Estas leis pretendem proteger o franqueado de possiveis abusos de po-
der por parte do franqueador. Elas exigem que o franqueador fornega ao futuro franqueado
informacao adequada sobre anatureza darelagdo proposta antes de talrelagao seriniciada. A
Lei pde em praticauma variedade de protegdes, as quais ndo podem ser contornadas ou des-
viadas por termos contratuais em contrario. Estas disposicdes sdo aplicaveis se arelagao for
considerada, em virtude da sua natureza, uma relagdo de franquia, mesmo que as partes ndo
tenham tal intengado (ou procurem contorna-la, chamando-lhe uma mera licenga de uso de
marca). Assim, muitas relagdes, tais como agenciamento, a distribuicao, a licenga de marca,
as joint ventures, etc., podem, atendendo a intencao e fins das partes, ser consideradas
relagdes de franquia, originando a aplicagdo destas leis especificas de franquia e criando, em
consequéncia, um “franquia acidental”.

Em alguns paises, considera-se que existe uma “franquia acidental” se, em termos gerais,
existir um direito de usar o registro de marca, uma obrigagcdo de pagar contrapartidas
financeiras e uma assisténcia ou controle significativos pelo “franqueador”. Tal situagao
pode ter consequéncias importantes. Por exemplo, se o titular da marca rescindir um acordo
de distribuicao e se for determinado que essa relagao era na realidade uma franquia, o direito
de rescisdo estard dependente, em virtude da aplicagao das leis aplicaveis a relagao de
franquia, do conceito de ‘justa causa’. Se ndo existir qualquer ‘justa causa’, a rescisdo pode
ser considerada ilegal. Os requisitos de divulgacao pré-contratual também normalmente nao
terdo sido cumpridos. Tal franquia nao intencional, pode, pois, atrair uma variedade de
responsabilidades e sangdes civis e criminais. No Brasil, a natureza juridica das operagdes é
bem delimitada pela legislagdo local, seja quando uma franquia, seja uma agenciamento,
uma distribuigéo, ou ainda, um licenciamento de marca pelo seu titular a terceiros.

12. Contrato de Franquia - Principios
Orientadores

Os contratos de franquia devem esforcar-se por ser equilibrados. Contudo, na pratica, eles
tendem a ser mais favoraveis aos franqueadores. A base |dgica para tal parece ser a necessi-
dade que o franqueador sente de proteger a sua posi¢ao pelo fato de estar a tomar um risco
maior ao dar a outro o direito de utilizar a sua valiosa propriedade intelectual, nomeadamente a
sua informacgao confidencial e o seu conhecimento nao protegido por direito de propriedade
intelectual (know-how e trade dress).
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Um contrato de franquiaremete inevitavelmente para um manual de operagdes. O manual ndo
deve ir além das disposicdes do contrato de franquia e todas as disposicdes-chave devem,
porisso, serincluidas ndo no manual mas no préprio contrato de franquia.

As Principais Disposi¢coes do Contrato de Franquia

Partes

Identifique as partes do contrato. Aparte que concede o direito é referidacomo franqueadore
aparte que recebe o direito € chamada de franqueado.

Definicoes

Os termos usados no contrato serao definidos, de modo a que, cada vez que forem usados,
sejam entendidos de uma forma especifica. Os termos definidos devem ser utilizados em mai-
Usculas aolongo de todo o contrato de franquia.

Direitos Concedidos
Estasecaoird estabelecer o que é que exatamente esta a ser concedido ao franqueado.

Indicara se o franqueado é exclusivo, ou ndo exclusivo.

O territério no qual o franqueado esta autorizado a operar e para o qual o franqueador
nao estd autorizado a conceder direitos a outros franqueados.

Os direitos de propriedade intelectual que o franqueado tem o direito de utilizar; em
algumas jurisdigdes, pode ser exigido um contrato separado de licenciamento da(s)
marca(s).

Contrapartidas Financeiras

Geralmente, existem trés tipos de contrapartidas financeiras. O direito de entrada ou de
adesao, que é uma quantia fixa paga adiantadamente; também referida como taxa de franquia ou
taxa inicial. As contrapartidas financeiras continuas, que sao royalties pagos com base numa
percentagem das vendas brutas. E as varias contrapartidas financeiras de periodicidade
unica, que podem incluir taxas de renovagao, taxas de publicidade, taxas de administragao,
etc.

Prazo

O prazoinicial do contrato é usualmente (dependendo do negdcio)de 5 ou 10 anos, com direi-
toderenovacgao.
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Padrao Objetivo para Observancia do Sistema do Franqueador

Para assegurar a observancia do sistema de franquia, o franqueador terd, tipicamente, o direi-
to de inspecionar, sem aviso prévio, com a finalidade de avaliar se os padrdes do sistema sdo
continuamente observados e de identificar o que € que o franqueado deve (ou ndo deve) fazer
para asseguraraobservancia continua do sistema.

Nao Agéncia

O franqueador podera incluiruma cldusula estipulando que o franqueado ndo é um agente do
franqueador, mas simum contratante independente, e que as partes ndo sdo sécios, associa-
dos, etc., de forma a tornar claro para o franqueado que este ndo € um agente e, como tal, é
responsavel pelas suas proprias obrigagdes.

Obrigagoes do Franqueador (em termos de orientagao e assisténcia)

O franqueador ajudara o franqueado a pér o negdcio a funcionar, dando-lhe a seguinte assis-
ténciainicial:

» Aconselhamento sobre escolha dasinstalagdes.

» Aconselhamento sobre equipamento,iluminacdo e acessorios a utilizarnasinstalagdes.

» Aconselhamento geral sobre como estabelecerumafranquia.

» Realizagdo dolangamento publico.

» Entregade cépias do manual de operagdes e dadocumentagao do sistema.

» Formacaoinicial.

» Indenizagdo ou apoio ao franqueado na defesa contra quaisquer reclamagdes de terceiros
relacionadas comumainfragdo de propriedade intelectual pelo franqueado.

» Embora a marca deva ser registrada no territério em questao antes da celebragao do con-
trato de franquia, se néo o for, por causa de requisitos legais nacionais, tais como a impos-
sibilidade de registrar a marca antes desta ser usada no territério, ou por causa de outras
questdes, o franqueador deve facilitar o registro da marca pelo franqueado (assegurando-
-se de que o mesmo é feito no nome do franqueador).

O franqueador dard também a seguinte assisténcia continua:

» Aconselhamento e orientagao emrelagao aonegdcio.
» Fornecimento de produtos ao franqueado.
» Formacgado do pessoaldo franqueado.

» Treinamento do pessoal do franqueado
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» QOrientagdo e assisténcia necessarias para assegurar que € mantida a qualidade dos bens e
servigos fornecidos pelo franqueado, ao abrigo da propriedade intelectual do franqueador.

Obrigagoes do Franqueado

Similarmente, o franqueado é geralmente obrigado a fazer, entre outras coisas, o seguinte:

» Arrendar ou comprar o(s) estabelecimento(s)/local(is) para operar o negdcio franqueado. Para
gque o estabelecimento/local seja aceito, o franqueador usualmente exige que sejam cumpri-
dos determinados critérios objetivos/especificos (relativos a localizagdo, design, disposicao
(layout), equipamento, mobilidrio, iluminagao, sinalizagéo, etc.). O franqueador pode reservar
odireitodeinspecionare derejeitarolocal/estabelecimento antes daaberturainicial.

» Operaronegdcio de acordo com o manual de operagdes.

» Renovare equipar o estabelecimento conforme requerido pelo franqueador.

» Utilizar apenas os artigos de papelaria, recibos e produtos fornecidos ou aprovados pelo
franqueador.

» Compraroutros produtos, que ndo osfornecidos diretamente pelo franqueador, afornece-
dores autorizados especificados pelo franqueador.

» Utilizar, em conexdao com o negocio, apenas os sinais e embalagens que tenham sido apro-
vados pelo franqueador.

» Manter o estabelecimento de acordo com os padrées do franqueador e nao realizar quais-
quer alteragdes sem o consentimento do franqueador.

» Imprimir os seus melhores esforcos para promover e expandir o negocio.

» Operaronegodcio durante as horas especificadas pelo franqueador.

» Assegurarque o pessoal estd bemvestido (comuniformes, se assimforrequerido), se apre-
sentalimpo e é educado.

» Nao empregar como gerente nenhuma pessoa que nao tenha completado o curso de for-
macao do franqueador e que ndo tenha sido aprovada pelo franqueador.

» Apedido do franqueador, fornecer a potenciais franqueados a informagao que lhe sejara-
zoavelmente solicitada.

» Protegerossegredos comerciais do franqueador e outrainformagéo de que o franqueador
seja proprietario.

» Informar o franqueador de qualquer infragdo de dereito de propriedade intelectual do
franqueador cometida ou tentada por terceiros.

» Informar o franqueador de quaisquer reclamagdes de terceiros contra o franqueado com
base eminfragdo de direitos.
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» Pagaratempadamente as contrapartidas financeiras.

» Nao fazer nada que possa danificar a reputacao e prestigio da franquia e do(s) Registros
de Marca e outros direitos de propriedade intelectual a ele associada(s).

Registos Contabilisticos

Ofranqueado seraobrigado amanterregistos e aelaborarrelatoériosregulares para o franque-
ador. O franqueado pode mesmo ser obrigado a adotarum sistema de manutengao de regis-
tos especifico, que permita ao franqueador ver as diferengas de desempenho entre os varios
franqueados. O franqueado também tera de permitir que o franqueador tenha acesso e audite
estesregistros.

Publicidade

A maioria dos acordos de franchise exigem que os franqueados paguem uma taxa regular para
um fundo de marketing e publicidade mantido separadamente, que o franqueador utilizard em
marketing e publicidade do sistema como um todo. Os franqueados podem também ser obri-
gados a gastar eles proprios um montante minimo em publicidade local, montante esse que é
usualmente definido como uma percentagem das vendas brutas. Se tiver de ser feita publicida-
de especificaemrelagao, por exemplo, a uma loja especifica, a mesma estara sujeita a aprova-
cadodeumaagénciade publicidade autorizada, aprovada pelo préprio franqueador. Emalterna-
tiva, o franqueador pode reservar o direito de rever a publicidade antes do seu langamento bem
como o subsequente direito de vetar tal publicidade, se necessario. Os franqueados sao,
portanto, obrigados a utilizar apenas os materiais publicitarios fornecidos ou aprovados pelo
franqueador.

Seguro

Normalmente, os franqueadores preocupam-se em assegurar que os seus franqueados es-
tdo adequadamente segurados, de forma a acautelarem eventuais reclamacgdes feitas contra
o franqueador por atos do franqueado. O franqueado terd a obrigacao de segurar o negécio e
de entregar ao franqueador copias das apolices e prova de pagamento dos prémios.

Venda do Negdcio

Usualmente, o franqueado nao tem o direito de transmitir a franchise sem o consentimento do
franqueador e o franqueador tem o direito de preferéncia. Isto é, o franqueado deve
oferecer o seu negdécio ao franqueador antes de procurar outro comprador. O franqueador
terd o direito de aprovar ou rejeitar qualquer potencial comprador apresentado pelo
frangueado. No entanto, se o franqueador ndo quiser comprar o franquia, ndo deve recusar
0 seu consentimento de forma irrazoavel e deve aceitar a transmissao se certas condicdes
forem cumpridas, nomeadamente se o comprador cumprir os padrdes minimos do
franqueador, e se o acordo nao tiver sido violado pelo presente franqueado. Se o
frangqueador vender o seu negdcio, os direitos e obrigacdes do franqueador em relagdo ao
franchisado transmitir-se-ao para o sucessor do negécio do franqueador.
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Nao Concorréncia

Para proteger o sistema de franquia, o franqueado & impedido de conduzir um negdcio similar
durante o prazo de vigéncia da franquia e apds esse prazo de vigéncia. Na pratica, o fran-
gueado é usualmente impedido de conduzir negdcios concorrentes durante um periodo de 1a
2 anos, a contar da rescisdo ou caducidade do contrato de franquia. Estas disposi¢des séo
observadas com alguma suspeigao pelos tribunais e € importante que sejam “razoaveis”, em
especial as restricdes aplicaveis apds a cessacao da franquia. Se as restricdes forem
limitadas no tempo e no espago terdo uma maior possibilidade de serem consideradas
razoaveis.

Dereito de Propriedade Intelectual

A clausula que conceda ao frangueado o direito de operar a franquia também concedera ao
franqueado o direito de utilizar a propriedade intelectual referente a franquia. Uma
outra clausula identificara a propriedade intelectual: Registros de Marca, Registros de
Desenho industrial, direitos de autor, segredos comerciais e patentes relevantes para
a franquia, e estabelecerd se a mesma & da titularidade do franqueador ou se foi
licenciada ao franqueador. Serdo montadas barreiras para protegerem estes direitos
contra infragdes, como a manutengao da confidencialidade em relagdo aos segredos
comerciais e a previsdo de como € que tal manutengcdo deve ser feita no ambito de um
programa de gestao de segredos comerciais.

O contrato de franquia pode também exigir que o franqueado “devolva” ao franqueador
uma licenga para utilizar quaisquer melhorias feitas pelo franqueado nas patentes do
franqueador. Como algumas jurisdicdes consideram as licengas exclusivas desta natureza
como sendo anti-concorrenciais, deve ser tomado cuidado para estruturar esta clausula de
acordocomaleido territério em questao.

Se um franqueado expandir a exploragcdo do modelo de negdcio, incluindo o uso da marca
licenciada a uma nova classe de bens ou servigos nao abrangida pelos registros de marca
existentes, devem ser tomadas medidas para expandir a protegdo da marca aos novos bens
ou servicos. O contrato de franquia deve especificar claramente qual das partes ird
apresentar o pedido para expandir a protecao da marca e qual das partes sera titular da
marca.

Também serdo postos em pratica mecanismos sobre o que fazer se ocorrer uma infragao da
propriedade intelectual do franqueador por um terceiro, tais como quem sera responsavel
por tomar medidas, o que acontece se o franqueador ndo tomar medidas e se o franqueado
deve ser indenizado se o franqueador nao tomar quaisquer medidas. Em algumas
jurisdigdes, o franqueado nao pode iniciar uma agao por infragdo sem o consentimento do
franqueador; no entanto, um franqueado exclusivo pode fazé-lo se o franqueador ndo tomar
medidas, apds o decurso de um certo periodo de tempo a contar da notificagao efetuada
pelo franqueado. Em qualquer caso, o franqueado pode ainda assim constituir-se como parte
nas agdes iniciadas pelo franqueador, a fim de pedir e obter compensagédo pelos danos
sofridos em consequéncia dainfragao.
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Verificando-se que uma patente do franqueador, licenciada ao franqueado, infringe um direito
de propriedade intelectual de terceiro, o franqueador deve obter uma licenga para utilizar tais
direitos de patente, e conceder uma licenga gratuita ao franqueado. O franqueador também
pode ser obrigado aindenizar o franqueado se o franqueador for considerado responsavel por
uma infragcao de direitos na sequéncia da utilizacdo dos direitos de patente licenciados.

Em algumas jurisdigcdes, também se permite a inclusdo de uma cldusula por via da qual o fran-
gueado renuncia ao seu direito de poér em causa a validade da propriedade intelectual do fran-
queador, o que € muito comum na praticalocal.

Apds a rescisdo ou caducidade do contrato, o franqueado ndo pode usar as marcas do fran-
queador e ficara obrigado a ndo revelar os segredos comerciais que foram adquiridos durante
decurso da franquia.

BOAS PRATICAS EM MATERIA DE GESTAO ESTRATEGICA DE MARCAS (BRANDING)
PROTEGENDO A MARCA - Registre amarca

Embora em muitos paises o registo nao seja necessario para estabelecer direitos, no Brasil, para
ter o Registro de Marca protegida, o registro é obrigatdério. Além da obrigatoriedade para alcan-
ce da protegdo em territério nacional, o registo teminumeras vantagens:

» Exclusividade nacional: O titular da marca registrada tem o direito exclusivo de a usar co-
mercialmente em qualquer parte do pais.

» Facilidade em fazer valer o seu direito: Normalmente, o registro de uma marca carrega uma
presuncao de titularidade e, com esta, o direito inerente de impedir o uso da marca por ter-
ceiros. Isto reduz o 6nus da prova em processos judiciais; isto é, ndo necessita de provar que a
marca € valida, que € o titular da mesma, que ha uma determinada reputagao associada a
marca ou que sofreu danos pecuniarios por causa do seu uso por terceiro. Em alguns paises,
também Ihe permite receber uma indenizagdo pecunidria maior se os direitos infringidos fo-
rem relativos auma marcaregistada, o que ndo necessariamente € aplicado ao caso concreto
no Brasil.

» Dissuasdo: Em primeiro lugar, o registro permite o uso do simbolo @, simbolo esse que alerta
terceiros e também os consumidores para o fato de a marca estar registrada. Em segundo lu-
gar, amarcaregistrada ird certamente aparecer no relatério de busca realizado por uma outra
empresa que pretendaregistrarumamarcaidéntica ou extremamente semelhante a sua, eisso
ird desencoraja-la afazé-lo. Em terceiro lugar, alguns institutos/servicos de marcas irdo
recusar o registro de uma marca para uma determinada classe de bens/servicos que
considerem serde talmodo semelhante com a suamarcaregistrada nessamesma classe que
possa causar confusao.

» Potencial Ativo valioso: é mais simples vender ou licenciar uma marca registrada.
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» Fundos: Ocasionalmente, uma marca registrada com uma boa reputagéao também pode
serusada para obter financiamentos de instituicdes financeiras, as quais estao cada vez mais
conscientes daimportancia das marcas comerciais no sucesso empresarial.

» Prevenir importacao: Muitos paises puseram em pratica sistemas que permitem ao titular
de umamarcaregistradalista-lajunto das autoridades alfandegarias, sob pagamento de uma
taxa, como ocorre no Brasil em sistema especifico do INPl acessado pelas autoridades alfan-
degarias. O objetivo é permitir que as autoridades alfandegarias inspecionem e apreendam
bens contrafeitos que infrinjam a marca registrada. As marcas nao registradas, geralmente,
ndorecebem tal assisténcia porparte das autoridades alfandegarias.

Indenizacao e Custos da Aplicacao Efetiva

Virtualmente, todos os franqueadores provisionam umareserva paraindenizagao. Se os franque-
adores forem processados por qualquer assunto relacionado com a operagao da franquia pelo

franqueado, o franqueado € obrigado aisentar o franqueador de todas e quaisquerreclamacgdes.

Rescisao

Tipicamente, o contrato de franquia permitird ao franqueadorrescindiro acordo se o franqueado:

»

»

»

»

»

Nao iniciaronegdcio no prazo de trés meses (dependendo do negdcio) a contarda assina-
turado contrato.

Violar termos especificos do contrato, os quais devem estar listados. As violagdes listadas
como importantes dao ao franqueador o direito de rescindir sem dar ao franqueado a opor-
tunidade de sanar, apesarde recomendavel que seja dado esse prazo para saneamento.

Descumprir, persistentemente, no pagamento de quaisquer montantes devidos ao fran-
queador.

Tiver fornecido, em suporte da sua candidatura a franquia, informagao essencialmente fal-
saouque possainduziremerro.

Entrarem liquidacao/recuperagao extrajudicial oujudicial/faléncia ou se tornarinsolvente.

Nasequénciadarescisdo do contrato de franquia, o franqueado:

»

»

»

Deve deixarde usaras marcas do franqueador, incluindo os nomes comerciais ounomes de
dominio, e outros direitos de propriedade intelectual do frangqueador, € ndo deve depois
disso apresentar-se como sendo um franqueado do franqueador.

Deve pagarao franqueadortodas as quantias vencidas e vincendas devidas ao franqueador.

Deve devolver ao franqueador todos os manuais, folhetos, material promocional, papel
timbrado, faturas ou quaisquer outros materiais que indiquem qualquer associagdo com o
franqueador.
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» Deve fornecer ao franqueador uma lista de todos os clientes e potenciais clientes de que
tenha conhecimento.

» Naodevefazerusodeoudivulgarquaisquersegredos comerciais ououtrainformagaocon-
fidencial relacionada com o sistema ou com o negodcio franqueado.

» N&o deve competircom o franqueadordurante um periodo de tempo definido.

» Deve suprimirtodos os nimeros de telefone e similares ou passar o seu controle e/ou des-
vid-los para o franqueador ou paraum seu nomeado.

Escolhade Lei

Se a franquia for operada num pais diferente do pais do franqueador, ou se estiver de algum
outro modo numajurisdi¢ao diferente, uma disposi¢cdo sobre a escolhade leiditard o paisoua
jurisdicao cuja lei controlara a validade, execugdao, e interpretacdo dos acordos. No entanto, a
Lei de Franquias no Brasil determina que os contratos de franquia que produzirem efeitos ex-
clusivamente no territério nacional serdoregidos pelalegislagédo brasileira.

Resolucao de Litigios

Em caso de litigio entre o franqueador e o franqueado, as partes podem optar pela mediagéo
oupelaarbitragememyvezderecorrem aos tribunais. As partes podem primeiro tentarresolver
o litigio por via da mediagao e, se ndo chegarem a nenhuma resolugado, podem avangar para

a arbitragem ou para os tribunais. Se for usada a arbitragem, o contrato de franquia deve es-
pecificar quais as regras de arbitragem que se aplicardo e onde é que a arbitragem devera ter
lugar. A clausula de resolucao de controversas pode também determinar qual das partes
pagara as despesas processuais e que despesas serdo pagas. As partes podem utilizar, por
exemplo, os servigos de resolugdo de litigios do Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI
ou de outra organizagdo de comum acordo. Quando da elaboragédo do contrato, as partes
envolvidas num contrato de franquia podem, nomeadamente, incluir uma clausula de
resolugao de controversas prevendo a Mediagcdo da OMPI seguida de Arbitragem Acelerada,
em caso de auséncia de acordo’ ou de outra organizagdo decorrente de comum acordo.
Alternativamente, no Brasil, a Associagao Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), possuium
Centro de Solugao de Disputas em Propriedade Intelectual “CSD-ABPI”, inclusive, com parce-
rias assinadas comoutras associagdes como a Associagao Brasileira de Franchising (ABF).

Reconhecimento

Finalmente, hd uma série de declaragdes de reconhecimento por parte do franqueado, a sa-
ber: (a) que ele ou ela teve bastante tempo para rever e considerar o investimento na franquia;
(b)que ele ou elateve a oportunidade de consultar profissionais das areas juridica e financeira;
e(c)queforamrespeitadastodasasleis existentes erelevantesreferentes aos prazos de divul-
gacao dafranquia, se forcaso disso.

’Uma clausula contratualrecomendada pela OMPI que prevé a Mediagdo da OMPI seguida de Arbitragem Acelera-
da,naausénciadeacordo, esta disponivelem: http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html|#2

/14y



Em Boa Companhia

VANTAGENS DA UTILIZAGAO DO SISTEMA DE MADRID

Aprincipalvantagem do sistemade Madrid é que o titulardamarcapoderegistrarasuamarcanum
ou mais paises membros do sistema, apresentando:

» Umunico pedidointernacional;
» Emumidioma;e

» Sujeitando-se aum Unico conjunto de taxas e prazos.

A partir dai, o registro internacional pode ser mantido e renovado através de um unico procedi-
mento. O sistema de Madrid reduz assim os encargos e custos administrativos envolvidos no re-
gistro e manutencao de marcas emvarios paises.

Estdo disponiveis no site da OMPI mais informag¢des sobre como utilizar o sistema de Madrid
(quempode fazero pedido e onde, umalistados membros, formulérios, informagéo geral sobre o
seu preenchimento, textoslegais, servigcos online, etc.). Vejawww.wipo.int/madrid.

A“CasadaEmpada®”éumaempresado Brasil,inauguradaem1°de outubrode 1987.
A empresa instituiu o conceito de loja especializada em empadas numa época em
queestetipode salgado eravendido apenasem padariasebaresemgeral. Tudo co-
mecgou com a experiéncia em familia, quando todos se encantaram com o resulta-
do destareceita que até hoje vem sendo preservada, através de seu conhecimento
(know-how) e segredos de negdcio.

E,

Apods aideia de se comercializar produto tdo diferenciado, o projeto foi amadurecen-
do até que foi fundada a primeira loja, localizada no barrio da Tijuca, Zona Norte do Rio
de Janeiro. O sucesso foi tamanho - um verdadeiro fendmeno que surgia a partir da
propaganda boca a boca - com clientes de todas as partes do Rio de Janeiro e Grande
Rio

A franquia cresceu e expandiu baseada em uma receita de familia, se tornando a
primeira casa especializada em empadas do Brasil, através de sua especialidade.
Areceita original e exclusiva da massa é inconfundivel, feita com produtos selecio-
nados, resultando em um sabor delicioso e diferenciado. Os recheios tradicionais,
inovadores, integrais ou doces oferecem uma experiéncia que o consumidor sé en-

contranaverdadeira CasadaEmpada.
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PROTEGENDO OS SEGREDOS COMERCIAIS DEUMA FRANQUIA?

» Defina amplamente os segredos comerciais do franqueador no contrato de franquia, por
exemplo - “O termo Segredos Comerciais, conforme aqui utilizado, significa qualquer infor-
macao, incluindo, mas nao limitada a, quaisquer manuais, contratos, dados dos clientes, da-
dosdosfornecedores, dados financeiros, listas de pregos, conhecimento (know-how), méto-
dos, técnicas, processos, compilagdes, formulas, programas ou padrdes, relacionada com a
operagao dafranquia e com os produtos ou servigos correspondentes”.

» Declare especificamente no contrato de franquia que quaisquer itens que incorporem os
segredos comerciais do franqueador estao a ser licenciados, durante o prazo de vigéncia do
contrato, e ndo vendidos, ao franqueado.

» Declare especificamente no contrato de franquia que o franqueado esta proibido de fazer
“‘engenhariareversa”,de descompilaroudesmontarquaisqueritens queincorporem os segre-
dos comerciais licenciados.

» Exija que o franqueado reconhecga que ele ou ela ndo esté a violar nenhumas restricdes de
nenhum empregador anterior ou de outra franquia anteriormente detido e que ele ou ela ndo
divulgardo ou utilizardo quaisquer segredos comerciais de nenhum empregador anterior ou
de nenhuma franquia anteriormente detido na operagao da presente franquia.

» Sublinhe aimportancia de manter sigilo em relagao aos segredos comerciais do sistema e
inclua especificamente no contrato de franquia uma declaragao por meio da qual o franquea-
doreconhecaqueeleouelapodemyvirateracessoaossegredoscomerciaisdo franqueadore
que estes segredos comerciais témumvalor substancial que proporciona ao franqueado uma
vantagem competitiva.

» Incluadisposi¢cdesespecificasno contrato de franquia querestrinjamouso e divulgagaonao
autorizados dos segredos comerciais do sistema e proibam o franqueado de produzir quais-
quertrabalhos oude publicarquaisquerartigosreferentes afranquia ou as suas atividades an-
tes de serem primeiramente revistos e aprovados para publicagao pelo franqueador.

» Inclua disposi¢cdes especificas no contrato de franquia para o caso de ruptura com o fran-
queado, incluindo disposi¢cdes que: imponham a devolugaoimediata de qualquerinformagao
referente aos segredos comerciais do franqueador bem como de quaisquer itens que incor-
porem esses segredos comerciais; e imponham o reconhecimento de que ele ou elando de-
tém qualquer parcela de titularidade sobre os segredos comerciais ou sobre quaisquer itens
queincorporem os segredos comerciais.

» Inclua orientagdes especificas no manual de operacdes sobre a protecao da confidencia-
lidade dos segredos comerciais do franqueador, incluindo orientagdes sobre: limitagédo do
acesso aos segredos comerciais apenas aos empregados da franquia que tenham de saber
a fim de desempenharem as suas fungdes; bloqueio de todos os escritdrios, armarios de ar-
quivo ou salas de armazenamento nos quais ainformagao confidencial possa ser encontrada;
sinalizacdo e tratamento apropriados de todos os segredos comerciais; limitagcdo do acesso
aequipamentos dereproducao e de digitalizagéo e a computadores; e protegao de todos os
computadores com palavras-chave e encriptagado de todas as comunicagdes electrénicas
que contenhamreferéncias aos segredos comerciais.

8Top TenWays to Help Protect Your Franchise’s Trade Secrets, de Thomas Oppold. Reeditado com a autorizagdo da
Associagaolnternacional de franquia(International Franchise Association), editor da Franchising World Magazine.
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» Exijaque o franqueado assine um contrato de trabalho com todos os empregados que pos-
sam teracesso aos segredos comerciais do franqueador contendo disposi¢des de nao divul-
gacao, cldusulas limitativas, e requisitos de pré-aviso de empregos subsequentes.

» Exijaque o franqueado conduzareunides periddicas com os empregados dafranquiacoma
finalidade de os instruir relativamente as suas obrigagoes de sigilo sobre os segredos comer-
ciais do franqueador. O franqueado também deve conduzir reunides com todos e quaisquer
empregados demitidos e/ou demissionarios nas quais eles reconhegam por escrito as suas
obrigagdes pds-contratuaisemrelagédo afranquia.
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13. O Manual de Operacoes

O manual de operagdes é fundamental para o sistema de franquia e é critico para o seu suces-
so. O manualreforgaaformacao e € umaferramenta Util para posteriorreferéncia. Deve guiar o
franqueado por praticamente todas as etapas necessarias para operar o negécio e responder
aquestdesrotineiras.

Além de tratar das especificidades do negécio e daindustriaem questdo, o manual de opera-
cOes geralmente conterd o seguinte:

Introdugao

» Breve sumario do negdcio franqueado
» Oqueéqueofranqueado tera defazer
» Oqueéqueofranqueadoirafornecer
» Detalhes darede de franquia existente
» Filosofiade negdcio do franqueador

» Marca(s) e outra propriedade intelectual a utilizar

Sistema

Uma descricao detalhada do sistema e de cadaum dos seus elementos

Métodos Operacionais - deve ser elaborada uma lista de tudo o que é exigi-
do para o negécio, a qual pode incluir (dependendo do negocio):

» Equipamentos

» Como é que o equipamento deve seroperado
» Problemas com os equipamentos

» Requisitos de armazenamento

» Requisitos de Tl (hardware e software)

» Requisitos aplicaveis aos veiculos

Instrugcoes de Operagao - Todas as matérias relativas a operagcao do nego-
cio devem ser definidas em detalhe e incluirao:

» Formularios-padrao

» Procedimentos-padrao
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»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Registros financeiros
Relatdrios financeiros

Pagamento das contrapartidas financeiras pela franquia

Contabilidade geral, questdes fiscais; com informagao sobre o preenchimento dos formu-
larios necessarios

Controle da caixa e procedimentos bancarios

Como lidarcom criptomoedas, cheques, cartdes de débito e cartdes de crédito
Requisitos aplicaveis aos empregados

Uniformes dos empregados

Formacao e treinamento dos empregados
Procedimentosdisciplinares aplicaveis aos empregados
Sumadrio da legislagao trabalhista

Apresentacado das descricdes de fungdes dos empregados
Horas de abertura e fechamento

Padrdes comerciais

Requisitos de compra e niveis de stock

Politicas de pregos

Seguros

Recomendacgoes de publicidade e marketing, incluindo:

»

»

»

»

»

»

»

»

Jornaislocais

Empresas derelagdes publicas (RP)
Procedimentos delangamento

Material de marketing

Publicidade no ponto de venda

Politicalocal de publicidade
Recomendacgdesrelativas aRP e publicidade

Redessociais

Ponto de venda

»

»

Localizagao sugerida paraaloja

Layout daloja
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» Técnicas de exposicdo e de merchandising

» Limpeza

» Procedimentosparareclamagdesas

Formularios-Padrao - Toda a documentacgao e formularios-padrao exigidos

para o negocio devem ser estabelecidos. Estes podem incluir:

» Notificagdes exigidas pelalegislagdo empresarial e da Junta Comercial local

v

» Formularios contabilisticos e financeiros, incluindo Receita Federal, Estadual e Municipal,
quando aplicavel

» Formularios de encomenda
» Artigos de papelaria
» Formularios exigidos pelaLei Geral de Protegao de Dados (LGPD)

» Contratosdetrabalho

Questoes Legais

Nos paises que tenham requisitos de divulgagdo detalhados, os requisitos devem ser cumpri-
dos. Nos outros paises, deve ser fornecido um resumo da legislagao, licencas e autorizagdes
relevantes.

Diretorio do Franqueador

» Umalistadosempregadosdofranqueadorcomadescricdodo seutrabalho e estruturahie-
réarquica

» Numeros de telefone e detalhes de contato Uteis.

O manual de operagdes contém tudo o que um franqueado precisa saber a fim de operarcom
sucessoafranquia. Asseguraque aessénciadafranquia,isto é,omodelo de negdcio, é opera-
do deumaformauniforme e consistente portodos os franqueados, de forma a garantir que os
consumidores tenham a mesma experiéncia em cada loja franqueadae que aimagem e repu-
tagdo da franquia seja consistentemente mantida. Milhées de consumidores vao diariamente
ao McDonald’s ndo necessariamente porque o McDonald’s faga os melhores hamburgueres
mas porque o hamburguer é igual todos os dias, em qualquer loja, para qualquer consumidor.
E a consisténcia da experiéncia que atrai o consumidor, e uma das tarefas maisimportantes do
manual de operagdes é assegurar esta consisténcia.
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14. Melhorias

Inevitavelmente, no decurso da franquia, tanto o franqueadorcomo o franqueado
desenvolverao melhorias. O Contrato de Franquia exigird que as melhorias do franqueador
sejamimplementadas pelos franqueado se pode também exigir que os franqueados
transmitam, transfiram e/oulicenciem ao franqueadoras melhorias que desenvolveram.

15. Formacao

O franqueador tem de dar ndo sé formacgao inicial - porque, usualmente, os franqueados ndo
terdo qualquer conhecimento sobre o negdcio franqueado-, como também formagao con-
tinua e permanente. A formacao inicial €, normalmente, dada “a titulo gratuito”, no sentido de
que as despesas saoincluidas no direito de entrada, ou filiagdo na franquia. A formacao inicial
é composta por formagcao em sala de aula e formagao no local de trabalho, ou mais recente-
mente, até de forma remota, dependendo do modelo de franquia. A formagéo continua deve
ser fornecida pelo franqueadora prego de custo e ndo em seu proprio proveito, dado que €
do interesse de todos ter uma rede de franquia bem treinada. Hoje, cada vez mais, isto & fei-
to através da Internet, onde se disponibiliza, para a rede de franquia como um todo, materiais
educativos, incluindo videos e podcasts de formacao.

A histéria da franquia “Spoleto” comega em 1992, com a abertura do Guilhermina
Café no Rio de Janeiro, por Eduardo Ourivio e Mario Chady, que, posteriormente,
criaram a marca Spoleto em 1999. A primeira loja Spoleto foi inaugurada com foco
na culinariaitaliana, oferecendo aos clientes a possibilidade de personalizagao dos
pratosequalidadenosingredientes. Amarca se destacou porsuainovagao e suces-
so, tornando-se uma das maiores redes de culinariaitaliana do Brasil.

SPOLETGC

O Spoleto oferece diferentes modelos de negdécio para franqueados, incluindo res-
taurantes de shopping e derua, além do conceito “Storein Store”,
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SPOLET® |

O sucesso dafranquia Spoleto se deve avarios fatores, como:
Qualidade dos produtos e atendimento - O branding se destaca por oferecer
pratos de qualidade, preparados comingredientes frescos e saborosos.

Personalizagdo dos pratos - Os clientes podem criar seus proprios pratos, es-
colhendo os ingredientes e molhos de sua preferéncia, o que garante uma experi-
éncia gastronémica personalizada.

Custo-beneficio - O Spoleto oferece uma experiéncia de alta qualidade a pre-
cos acessiveis, 0 que o torna uma opg¢ao popular para diversos publicos.

Inovacao e adaptagao - Arede estd sempre em busca de novas formas de agra-
dar os clientes, como a criagao de novos produtos, a ampliagao dos canais de en-
trega e a expansao para novos mercados.

Suporte aos franqueados - O Spoleto oferece um sistema de franquia bem
estruturado, com suporte técnico, administrativo e de gestao, garantindo que os
franqueados possam ter sucesso em seus negocios.

A Spoleto é uma franquia que tem se mostrado um grande sucesso no mercado de
alimentagao, com uma histéria de inovagao, qualidade e comprometimento com a
satisfacdo dosclientes.

Controle de Qualidade

O cerne do Contrato de franquia é, portanto, alicenga da marca, que (juntamente com outros
direitos de propriedade intelectual, tais como os segredos comerciais, o direito de autor, os
desenhos industriais e as patentes) sustenta a marca. O Registro de Marca é fonte de vida da
franquia, e protegé-la e fortalecé-la é de crucial importancia tanto para o franqueador como
para o franqueado, pois 0 sucesso de ambos depende da manutengao do Registro de Marcae,
do branding desejavelmente, do fortalecimento do seu carater apelativo.

De forma a manter o carater apelativo do branding, esta deve transmitir uma certa qualidade
e consisténcia da experiéncia. O franqueador, tendo concedido a outro (o franqueado) o direi-
to de usar branding, ndao deve e nado pode livrar-se da responsabilidade de controlar a
qualidade dos bens e servigos que sao oferecidos sob o portfolio do Registro de Marca, nem
deixar de assegurar que toda a experiéncia visual e emocional resultante da interagdo com a
branding permanece consistente para os consumidores. Assim, independentemente da loja
franqueada com que o consumidor interaja, a experiéncia do consumidor com o produto deve
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sersempre amesma. O frangueador ndo pode livrar-se desta responsabilidade porque o
controle de qualidade é vital para manter carater apelativo da franquia e o valor da reputagcao
associada ao branding et ao portfolio de Registro de Marca. Se a qualidade diminui numa loja
franqueada, tal ird afetar toda a franquia. O franqueador ndo pode livrar-se da responsabilida-
de porque, enquanto titulardo portfolio de Registro de Marca, tema obrigagdolegal de
assegurar que o controle de qualidade seja mantido pelo franqueado. Se o franqueador ndo
assumir continuamente esta responsabilidade, pode vir a considerar-se que tal franqueador
afazuma gestdo temeraria do branding e do portfolio de Registro de Marca, consequentemen-
te, o franqueador pode ter seu modelo de negdcio desacreditado pelo mercado.

O franqueador deve, portanto, exercer um controle consideravel sobre a forma como o fran-
gueado opera a franquia, para que todo o sistema de franquia adote a determinados padroes
de qualidade predefinidos. O controle de qualidade comegano momento de selegao do fran-
queado e continua ao longo da operagao da franquia. O manual de operagdes é a base para a
operagao dafranquia e, porisso, fornece umabase objetiva do padrao de qualidade segundo
o qual o desempenho do franqueado tem de ser medido. A observancia dos requisitos e pa-
drées estabelecidos no manual de operagdes tem de ser garantida, de forma a assegurarum
controle de qualidade. A formacgao inicial e continua, além do treinamento adequado, acom-
panhada de visitas regulares agendadas e nao agendadas ao negdcio do franqueado, sao
meiosimportantes para garantir que o sistema de franquia esté a ser seguido em todos os as-
pectos e que areputagdo damarca permanece intacta.

16. Co-Branding

Co-branding em franchising acontece quando duas ou mais branding conduzem as suas ope-
ragdes de franquia sob o0 mesmo teto. Tal tem, desde logo, a vantagem de cortar os custos,
mediante a partilha das despesas gerais e de funcionamento, e de expandir, a0 mesmo tempo,
a carteira de clientes. As probabilidades de os clientes visitarem um determinado espago séo
maiores quando ha mais do que uma brand a operar no mesmo.

Asvantagens tipicamente atribuidas ao co-branding incluem:

» Expansao da carteira de clientes/ganho de quota de mercado e, consequentemente, au-
mento de vendas.

» Redugdo doinvestimento e dos custos operacionais; partilha das despesas gerais; os empre-
gados podem serformados para fazerem algum do trabalho comum aos dois franqueados.

» Maximizar os esforgos em marketing e os rendimentos gerados.

» Fortalecerposicao competitiva.

» Aumentar o valor na percepcao dos consumidores.

» Potencializar multiplas brands.
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Se o co-branding nao for feito corretamente, hd um sério risco de criar confusao no consumi-
dor, o que pode resultar numa diluicdo da marca. Como o portfolio de Registro de Marca esta
no centro da franquia, a diluicdo do portfolio de Registro de Marca é fatal para o titular da
marca. Algumas precaucgdes praticas podem prevenir tal situagao, incluindo as seguintes:

» Duasempresas que planejemfazerco-brand devemternegdcios complementares por
natureza, talcomoumalivrariae um café ouumabomba de gasolinae umaloja de fastfood,
de forma a que a sua proximidade seja uma mais-valia para o consumidor, mas nao devem
sertdo parecidos emtermos da natureza do seu negdcio que o consumidor os confunda
como estando de alguma forma conectados.

» As duas brands, ndo obstante estarem sob o mesmo teto, devem ser localizadas de forma
suficientemente separada, e a sua aparéncia deve ajudar a separar a suaidentidade. Os res-
petivoslogotipos e sinais devem ser distintos.

» Quando as co-brands aparecem juntas em material de marketing ou promocional, deve ser
estabelecido um regime que detalhe tamanhos relativos, distancias de separagéo e reco-
nhecimentos, os quais devem ser observados de forma a minimizar o risco de confusédo e
diluicdo. O contrato de co-branding também deve prever que areputacédo gerada por cada
uma das brands beneficiard o respetivo titular.

BOAS PRATICAS EM MATERIA DE GESTAO ESTRATEGICA DE MARCAS

MANTENHA UMA MARCA FORTE - O que Fazer e Nao Fazer para Usar Corretamente aMarca

Apds amarca estarregistrada, é ainda necessario manter o registro damesma, pagando taxas de
renovacao, acada 10 anos. A sua forgca também deve ser mantida no mercado através de um uso
diligente, como segue:

» Use o simbolo ® pararealcar que € uma marca registrada.

» Separe amarcadorestante do texto envolvente, usando letras mailsculas, negrito ouitalico, ou
colocando-aentre aspas.

» Use amarca consistentemente. Se amarca foiregistrada com uma parte nominativa, design,
coroutipodeletraespecificos, certifique-se de que amarca é usada exatamente como foire-
gistrada. Nao modifique a marca, por exemplo, através de hifenizagdo, combinagédo ou abre-
viacao (porexemplo, “caneta de aparo Montblanc” ndo deve aparecer como “Mont Blanc”).

» Nao use como Registro de Marca um substantivo. Use a marca apenas como um adjetivo (por
exemplo, diga “pecaslLego”, ndo “Legos”).

» Nao use Registro de Marca como um verbo (por exemplo, diga “modificado pelo software
Adobe Photoshop”, ndo “photoshop”).

» Nao use Registro de Marca no plural (por exemplo, diga “pastilhas Tic Tac”, ndo “tic tacs”).

» Estabeleca, de forma clara e persuasiva, as melhores praticas e orientagdes em relacao a
marca. Explique aos empregados, fornecedores, distribuidores e consumidores como a mar-
cadeve ser usada. Certifique-se de que as politicas e orientagdes sdo consistentemente se-
guidas portodos os interessados.
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17. Nomes de empresa, homes comerciais e
nomes de dominio

Um franqueador deve considerar devidamente se os franqueados terao direito aincorporar o
nome da franquia no nome da empresa, no nome comercial ou no nome de dominio. Geral-
mente, tal deve ser evitado, apesar de certos requisitos legais locais poderem obrigar o fran-
queado aregistar como nome comercial, o nome ao abrigo do qual ird comercializar. Nesses
casos, o franqueadordeve assegurar-se de que controlaesse registro e de que tem o seu pro-
prio registro superior, ou, através de clausulas contratuais, determinar a abstengéo deste uso
em caso de término contratual e da relagdo de franquia. Os franqueadores devem também
controlarnomes de dominio que incorporem o nome da franquia se esses nomes de dominio
foremusados porum franqueado.

A necessidade de reproduzir todos os aspetos de um negdcio é bemilustrada pelo
franchising do negdcio de pao fresco da Bakers Delight na Austrélia.

Bukin Delight

We're for real.

O negdcio foi estabelecido num suburbio de Melbourne em 1981 por Roger e Lesley
Gillespie. Nos primeiros tempos, Roger tinha, regularmente, de abandonar jantares
para substituir um padeiro que estava doente. Essa era uma consequéncia decor-
rente danecessidade donegdcio precisarde ter pdo fresco diariamente disponivel.
Em 1988, os Gillespies eram donos de 15 padarias, todas a operar ao abrigo da sua
formula para uma padaria bem sucedida e atrativa. Satisfeitos com a formula, eles
comegcgaram a “franquiar” o negdcio; em 1993, tinham-se expandido para 200 pa-
darias. Hoje em dia existem mais de 700 padarias, em 3 paises diferentes, incluindo
no Canada, onde o negdcio opera sob o nome comercial COBS Bread.

Aaberturadeumanovalojaéagoraumaoperagdochavenamao. Alcangar,emtodos
os aspetos do negdcio, a consisténcia de qualidade necessaria para o sucesso do
negoécio de franchise, é possivel através de uma formagado abrangente dos
franquiados, de procedimentos detalhados e documentados, de assisténcia
operacional continua, e de um forte reconhecimento da brand.
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O modelo da Bakers Delight é tdo bem sucedido que 40 por cento das suas padarias
sdo detidas por franquiados com mais de uma loja. A importancia de um branding
forte é vital para qualquer franchise bem sucedido. No caso da Bakers Delight, os
Gillespies estavam a procura de umabrand simples, que transmitisse ao cliente uma
mensagem fundamental sobre o negdcio. Isto é, que o produto vendido na Bakers
Delight é feito porum padeiroindividual, é feito comingredientesreais (dai, aespiga
de trigo) e que o padeiro estd orgulhoso e deliciado com o produto por ele feito.

De formaaprotegerabrand, aBakers Delight registouna Australia diversas marcas e
frases, eregistou ou estd aregistar as relevantes marcas fora da Austrélia. Para além
disso, a Bakers Delight trata como confidenciais as suas receitas para produtos de
panificagdo, bem como os processos e os procedimentos que os franquiados tém
de seguir quando estiverem a operar uma loja Bakers Delight. Estes sistemas com-
provados abrangem todos os aspetos do funcionamento de uma loja e incluem sis-
temas de comunicagado de marketing, formacao, finangas, compra e ponto de ven-
da. O franquiador também gere arrendamentos em nome dos seus franchises.

No caso do Canada, a empresa comercializa sob o nome COBS Bread, apesar da
espigade trigo e do estilo damarca serem copiados da marca australianaregistada
atualmente em uso. O uniforme distintivo usado nas lojas na Australia é reproduzi-
do, emtodos os aspetos, no Canada e em outros paises fora da Australia. O uniforme
é castanho num fundo branco (ou o reverso) e estende-se a aventais e outros itens
do vestuario usado pelos empregados.

Nas palavras de Roger Gillespie:

“O valor do nosso negdcio estd intimamente conectado com a nossa brand e ima-
gemdistintivas, com o nosso produto e com o nosso pessoal. Anossa falha em qual-
querum desses elementos tem umimpacto adverso nos outros e na nossa pProposi-
caoglobaldevalor.”
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Fundadaem 2014, a “B.LEM” é a maior rede de padarias do Brasil e que oferece aos clien-
tes atradicao portuguesa através da gastronomia, tendo como diferencial uma produ-
caopropria, exclusivadarede, 100% artesanal, sem corantes e sem conservantes.

m:

B.LEM
ﬂ PADARIA PORTUGUESA B

A“B.LEM” oferece diversaslinhas de produto entre paes, doces, salgados, refeicdes
e empodrio, para que todos encontrem o seu melhor momento para visitar as lojas. O
carro-chefeda“B.LEM” é o Pastelde Nataejasdomais de 1Milhdo de Pastéisde Nata
produzidos, todos feitos manualmente, com ingredientes selecionados e prepara-

dos cuidadosamente para os clientes.

O modelo de franquia da “B.LEM” é operado através de lojas enxutas, tanto em ter-
mos de instalagdo, como equipe; em fabricagdo propria, e maior controle de quali-
dade e alinhamento com o DNA da marca; total apoio ao franqueado, desde a origi-
nagao do ponto comercial, até o acompanhamento do dia a dia da loja; mais de 60
horas de treinamento antes e durante a abertura, inclusive com presencga da equipe
de treinamento durante ainauguragao; rapidaimplementacao, lead time de 90 dias
entre a assinatura do contrato e ainauguragao daloja; e, varios modelos de loja, que

se adequam ao perfil do franqueado, dependendo do nivel de capitalizagéo, apeti-
te/aversdoaoriscoeetc.

A “B.LEM” com o intuito de apoiar e engajar as praticas de melhores tratamentos
aos animais, assume o compromisso de somente utilizar e permitir o uso de ovos (in
natura e processados) de sistemas Cage Free, em toda sua cadeia de suprimentos.
Dessaforma,100% dos ovos utilizados nos produtos serdo provenientes de galinhas
criadaslivresde gaiolas. A“B.LEM” se compromete aadequar os produtos e proces-
sos de forma gradativa, de maneira a acompanhar o avango da cadeia produtiva,
completando essatransigdo até 2025.

A “B.LEM” busca sempre acompanhar as tendéncias e contemplar as mudancas de
comportamento e habitos do consumidor. Desta forma, a “B.LEM” assume o com-
promisso de comercializarsomente produtos suinos de sistemas commatrizeslivres
decelasde gestagdo,emtodasassuasoperagdesnoBrasil,e completardessatran-
sicdo até 2026.
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MATERIAIS PROTEGIDOS PELO DIREITO DEAUTOR EM FRANQUIAS PODEM INCLUIR?:

» Formularios comerciais (tais como contratos, formuldrios de encomenda, graficos, e formu-
larios deinspecdo).

» Materiais de formagéao utilizados para formar franqueados (videos, guias, podcasts, etc.) ou
o publico, se aformacgao foronegdcio principal da franquia.

» Materiais publicitarios e promocionais (que podem incluir publicidade na televisdo, na im-
prensa e nalnternet, letreiros, brochuras, e materiais promocionais no ponto de venda).

» Catalogos devendas dafranquia.
» Software original, criado para utilizagédo no negocio franqueado.

» Sites; e desenhos graficos, tais como representagdes de mascotes, porta-vozes humanos
ou animais (por exemplo, Ronald McDonald, Colonel Sanders, ou as vacas Chick-fil-A que en-
corajam os clientes a “comer mais galinha”).

» Menus, newsletters, fotografias, projetos de desenho.

» Trabalhos artisticos nas vans, food trucks, carros, ou outros veiculos comerciais.

?Extrato de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual Property Portfolio”, Mark S.
Vanderbroek e JenniferM. D’angelo, Franchise Law Journal, Volume 28, No. 2, Outono 2008, P4gina 84.
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18. Questoes que dao origem a Controversas
em Franquia

Existem dois principios orientadores relativamente a resolugcdo de controversas de franquias.
O primeiro é o de que, se possivel, os franqueadores devem evitar ter “mao pesada” na sua
abordagem legalista. O segundo é o de que os franqueadores ndo devem passar a rede a
impressao de que sao “moles” e que os franqueados podem escolher quais disposi¢cdes do
contrato de franquia e do manual de operagdes irdo observar. Nao é facil conciliar estes dois
principios.

Os franqueadores ndo devem adotar uma abordagem legalista nem ter “mao pesada” nas suas
disputas de franquia, salvo para violagdes sérias, como quando o franqueado encoraja outros
franqueados a violarem os seus contratos de franquia, divulgam informacao confidencial, vio-
lam das marcas ou de outra propriedade intelectual da franquia, tentam estabelecer um negdcio
concorrente, ou recusam-se a pagar as contrapartidas financeiras. Nestes cenarios, a primeira
obrigacdo do franqueador é tomar medidas rapidas e eficazes para que o franqueado“naoleve a
melhor” e para que a mensagem certa seja enviada a outros membros da rede de franquia. Em
caso de controversas gque “ndo ameacem a vida”, os franqueadores devem procurar o didlogo
com os seus franqueado se devem encontrar uma resolugao comercial. Isto deveria idealmente
comegar com um processo de negociagao, sé depois passar para a mediacao, e finalmente
para a arbitragem. Os tribunais devem ser o Ultimo recurso. A resolugao de litigios sera facilitada
se as partes envolvidas num contrato de franquia incluirem, quando da elaboragéo do contrato,
uma cldusula de resolugéo de litigios prevendo a Mediagdo da OMPI seguida, na auséncia de
acordo, da Arbitragem Acelerada'®. De acordo com a Lei de Franquias brasileira, as partes
poderao elegerjuizo arbitral para solugao de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia.

Areas Comuns de Conflito

» Faltade pagamento.Umadas principaisrazées de litigio nasrelacdes de franquia, frequen-
temente chamada de “ressentimento de royalty (royalty resentment)”, é a falta de paga-
mento de royalty pelo franqueado que amadureceu no negdcio e ressente ter de pagar ao
franqueador em troca do que considera ser pouco.

» Selegao e usurpagao do local. Usualmente, o franqueado é responsdvel por selecionar o
local e o franqueador é obrigado a assistir nesse processo, mas tem, em Ultima instancia, o
direito de rejeitar o local escolhido pelo franqueado. A rejeicao dos locais escolhidos pelo
franqueado tem sido uma drea de controversa. Similarmente, a alegada usurpagado do
territério concedido ao franqueado pelo franqueador, mediante a abertura de franquias
concorrentes proximos do territdrio alocado ao franqueado, tem dado origem a contro-
versas. O franqueador pode também concorrer com o negécio do franqueado através de
outros meios como vendas na Internet ou por via da distribuicdo dos produtos em outras
lojas no territdrio do franqueado. Estas praticas podem ser postas em causa pelo franque-
ado.

'©Uma cldusula contratualrecomendada pela OMPI prevendo a Mediagdo da OMPIseguida, naausénciade acordo,
daArbitragem Acelerada, esta disponivelem: http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html#2
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Praticas e procedimento contabilisticos. O contrato de franquiaimpde ao franqueado ares-
ponsabilidade de reportar ao franqueador uma série de informagdes, a partir das quais o fran-
queadorpodejulgarodesempenhodo franqueado, verificar os pagamentos deroyalty e asse-
gurarque as obrigacdes estao a ser cumpridas. Afalhaemfazé-lo € um motivo usual de litigios.

Abuso do fundo de publicidade. Um fundo comum de publicidade, para o qual todos os
franqueados contribuem, é usualmente mantido para financiar a publicidade da franquia
em geral. O uso deste fundo pelo franqueador como uma fonte de capital para outros fins
configuraum abuso e tem dado origem alitigios.

Supervisao e apoio. Um dos elementos que € atrativo no franchising, enquanto meio de fa-
zernegocio, é o apoio continuo fornecido pelo franqueador ao franqueado durante todo o
tempodeduragdodocontratode franquia. Afalhaemforneceraformagao e apoioacorda-
dos conduz frequentemente alitigios.

Fornecedores aprovados. Emregra, para manterem o controle da qualidade, os franque-
adores exigem que os franqueados comprem certos itens a fornecedores aprovados, in-
cluindo, em alguns casos, o préprio franqueador. Quando os franqueados descobrem que
podem comprar as mesmas coisas em outro local porum prego inferior, percebem-se que
ndo podemutilizar fornecedores alternativos sem o consentimento dos franqueadores.

Preco damatéria-prima. Quando os franqueadoresrecebem descontos dos fabricantes e
ndo ospassampara o franqueado,isso criaumdesafeto. Osfranqueados témaexpectativa
de gue aseconomias de escalasao parte do sistemafranqueado e, porisso, esperamcom-
prarmatéria-primaaum preco mais baixo do que aquele que conseguem quando compram
por conta prépria. Isso gera conflitos quando os franqueados acreditam que 0s seus con-
correntes tém custos de producado mais baixos.

Tratamento desigual. Se sdo oferecidos beneficios aumfranqueado, os mesmos devem, por
norma, também ser oferecidos aos outros franqueados, a menos que existam circunstancias
especiais para a atribuicao desses beneficios apenas aumfranqgueado em particular.

Transferéncias pelos franqueados. Se um franqueado quiser, por qualquerrazao, vender a
seu franquia, o franqueador deve facilitar tal processo mediante a identificagao de poten-
ciaiscompradores, e apenas deverejeitar os compradores sugeridos pelos franqueados se
tiver motivos “razodveis” paratanto.

Informacgoes erroneas fornecidas pelas equipes de gestao e de vendas do franqueador.
Ja surgiram litigios na sequéncia de informacdes errébneas fornecidas pelos empregados
do franqueador a potenciais franqueados com o intuito de “segurar” o franqueado. Tipica-
mente, isto envolve alegacdes ou projecdes de ganhos inflacionadas ou dados incorretos
relativamente ao investimento inicial. E, portanto, importante, que as equipas de gestao
e de vendas do franqueador sejam adequadamente informadas dos perigos de esforgos
ultra zelosos para segurar um franqueado e que sejam formadas em conformidade. Igual-
mente, em paises onde existam requisitos de divulgagao detalhados, deve ser tomado
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cuidado pararespeitar tais requisitos, umavez que afalha do franqueadorem fazé-lo pode
levar o franqueado e as autoridades reguladoras atomarem medidas.

» Alteragao do sistema de negdcio, re-branding. Os franqueadores devem, tanto quanto
possivel, envolver os franqueados nos seus esforcos e preparagdes para modificar o sistema
de negdcio da franquia, ou para fazer um re-brand da mesma. Estes dois empreendimentos
normalmente geram custos consideraveis e os franqueados devem estar totalmente de acordo
com as alteragdes futuras. Se o re-branding também envolver a alteragdo da marcaou a
criagao de uma variante da mesma, isso terd consequéncias legais em termos de titularidade
dodireito de usaramarca, consequéncias essas que tém de ser geridas de forma adequada.

» Controversas de dereito de propriedade intelectual. Em geral, as controversas relativos ao
dereito de propriedade intelectualirdo girar a volta da falha do franqueado em utilizar o
dereito de propriedade intelectual concedida da maneira prescrita; dainfragdo da
propriedade intelectual por terceiros e questdes como a quem cabe a obrigagao (e os
custos) de processar; do franqueado ser processado por terceiros pela infragdo dos
direitos de propriedade intelectual destes e da responsabilidade do franqueador emjuntarse
a defesa e/ou indenizar o franqueado. Também existem questdes que surgem depois do
término, quando o franqueado continua a utilizar a propriedade intelectual da franquia ou
divulgainformacao confidencial adquirida durante arelagao de franquia. Uma defesa que tem
sido frequentemente utilizadanos casos em que o franqueadortentaimpedir o franqueado de
continuar a usar a marca apos o término da franquia € a de que o franqueador falhou em
impor um controle de qualidade apropriado sobre o franqueado durante a relagao de franquia
e, porisso, o franqueadorfazuma gestao temeraria sobre o portfolio de Registro de Marca.
Também pode haver situagdes em que, na data em que a franquia foi langada, o franquea-
dor ndo tinha obtido direitos registrados e o franqueado registrou a marca no seu proprio
nome. Tal situagao é normalmente resolvida por via de uma clausula no acordo que obrigue os
franqueados a transferiramarca para o franqueador. Uma variagao desta situagao acontece
guando o franqueador opera sob uma brand especifica, mas permite aos franqueados
adicionarem uma descrigao geografica, tal como “London” ou “SouthWest” ou “UK”. Nesses
casos, os franqueados podem alegar ter direitos sobre amarca e sua descricao geogréfica,
pelo que tal pratica é normalmente desencorajada.

As controversas podem ser minimizados se forem mantidos registos apropriados, que permitirao
que os mal-entendidos sejam reduzidos ao minimo. Um esforgo exaustivo, no momento da
selecao, pode evitar muitos problemas futuros. A selecao do franqueado é crucial para o
sucesso da franquia. Ndo ha garantias, mas se o franqueador fizer os investimentos de tempo e
de energia necessarios para avaliar minuciosamente as qualificagcdes do franqueado
(experiéncia, fundo financeiro, motivagdo e empenho), podem ser evitados muitos conflitos.
Similarmente, é importante que também o franqueado faca a sua auditoria, procurando
assisténcia especializada e estudando cuidadosamente as suas obrigagdes financeiras, para
se certificar de que pode cumprir com as obrigagdes e de que o negdcio da franquia é
financeiramente rentavel para ele. Na pratica, muitos litigios podem ser evitados se for feita
uma auditoria apropriada.
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19. Duragao do Contrato

A duragao mais comum dos contratos de franquia é cinco ou dezanos. Uma pequena percen-
tagem é feita para menos de cinco anos. Os franqueadores como o McDonald’s, Burger King,
Subway e KFC concedemfranquias paravinte anos, o que afetaaduragao doarrendamentodo
local feito pelos franqueados e, claro, reflete os elevados custos iniciais que estdo envolvidos
nestas franquias.

Avantagemdeterumtermo de cinco anos é que o franqueador pode submeterao franqueado
um novo contrato de franquia quando da renovagao - ndo obstante, isso pode ser uma fonte
de conflitos. O franqueador tem também a possibilidade de recusar arenovagao se o desem-
penho do franqueado tiver sido pobre. E usualmente mais facil para um franqueador recusar a
renovacgao (assumindo que o contrato nado concede um direito automatico de renovagao) do
que rescindir o acordo. As circunstancias ao abrigo das quais se pode rescindir o contrato po-
demtambém serreguladas pelasleis nacionais.

Em qualquer caso, de forma a definirumtermoinicial razoavel, devem sertidos em conta o tipo
de negdcio, osrequisitos e o investimento necessario para poro negdécio afuncionare oretor-
no dereceitas.

No Brasil, a Lei de Franquias determina que o documento de divulgagao traga especificagdo
precisa do prazo contratual e das condi¢gdes derenovagao.

Condi¢oes para Rescindir o Contrato antes do Termo

O direito de rescisao & extremamente importante em franchising porque, para o mundo ex-
terior, os franqueados sdo os franqueadores- muito poucos clientes de um restaurante KFC
percebem que eles podem nao ser, de fato, clientes do KFC mas sim de outra entidade que
nao tem qualquer outra conexdo com o KFC a ndo ser por via de um contrato de franquia. Em
resultado, se um franqueado estiver a fazer algo de errado, os franqueadores, normalmente,
guerem ter a possibilidade de tomar medidas rapidas para evitar danificar a marca, medidas
essas que podem incluir a rescisdo do contrato de franquia. E, pois, muito importante que o
franqueador assegure que o contrato de franquia contém o seu direito de rescindir o contrato
no caso do franqueado violar as disposigcdes do acordo. Geralmente, o contrato de franquia
nao contém qualquer disposi¢gdo que confira ao franqueado o direito de rescindir o acordo.

Osseguintesprincipios sdo principios orientadores referentes a clausulas derescisdoemcon-
tratos de franquia, os quais estao condicionados pelas eventuais limitagdes que as leis nacio-
nais possam prever sobre como e em que circunstancias pode terlugararescisdo do contrato:

» Acldusula deve serclara e inequivoca no tange as situagdes que autorizam o franqueador a
rescindir o contrato. Os eventos que dao origem ao direito de rescisao devem ser listados. Em
alguns paises, os tribunais geralmente ndo gostam de uma parte (especialmente se
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»
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essa parte foreconomicamente mais poderosa do que a outra) que tenha o direito de rescindir
um contrato de longa duragao por causa de violagdes relativamente pequenas. Nos Estados
Unidos, tudo se resume a divulgagdo. Um contrato de franquia com a duragao de vinte anos
que diga que o contrato pode ser rescindido pelo franqueador caso o franqueado atrase 3
dias no pagamento sera 100% executavel, desde que o documento de divulgagao da fran-
quia divulgue essa disposi¢cdo do contrato. No Brasil, embora haja flexibilidade entre as partes
paranegociagao das clausulas contratuais, o documento de divulgagcdo deve conter aespeci-
ficagao precisa do prazo contratual e das condicdes de renovagao. Ainda assim, é necessario
observar o equilibrio econémico e social do contrato e das partes envolvidas, podendo, a de-
pender do caso concreto, determinados motivos para rescisao serem considerados abusivos
e, consequentemente, passiveis de anulagéojudicial.

Algumas violagdes sao tao sérias que justificam a resolugdo imediata - nomeadamente,
quando o frangueado esteja envolvido num negdcio concorrente, viole direitos de pro-
priedade intelectual, passe informacgao confidencial, encoraje outros franqueados a violar
o seu contrato de franquia e declare deliberadamente um volume de negdcios abaixo do
real - em outras situagdes o franqueador deve considerar primeiro aadogao de um proce-
dimento de oferta de assisténciavianegociagdes e mediagao, antesde tomarmedidas que
possam implicararescisao.

Deve haver um periodo de pré-aviso e, dependendo da situagao, o direito de sanar. Final-
mente, arescisao deve serfeitade formajustae cortés.

GESTAO DE SEGREDOS COMERCIAIS
Identificar os segredos comerciais
i. Informacédo técnica e cientifica

a. Informacgéao sobre o produto
- especificagdes e caracteristicas do produto, receitas, compostos e férmulas pro-
prietarias

b. Informagéo sobre afabricagao

> técnicas de produgao, processos e conhecimento nao amparado por direito de
propriedade intelectual (know-how et trade dress) tecnoldgico

> dispositivos fisicos ou 0s seus manuais de servico/manutengao

> métodos, técnicas, processos, ou desenhos de protoétipos

> projetos, desenhos técnicos, esbogos, diagramas ou especificagdes de engenharia
c. Tecnologiade computadores

- codigo-fonte e cédigo-objeto de software nao publicados

> documentos de design de software
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> algoritmos, formulas, fluxograma de dados

d. Patentes pendentes ou pedidos de modelo de utilidade e notas laboratoriais

e. “Informacgao negativa:” esforgos falhados e investigacdo semresultados
ii. Informacgdoestratégica

- Estratégias comerciais, de marketing e de publicidade

> ldeias literarias desenvolvidas; métodos de negdcio ou rotinas de gestdo que confi-
ramuma determinadavantagem

- Estratégias deinvestimento
- Pesquisas de mercado ourelatérios de inteligéncia competitiva

> Acordos: contendo detalhes de marketing, taxas de publicidade, nomes ou marcas
de produtos novos, designs ou trabalho artisticos para embalagens, que ainda sejam
confidenciais, etc.

iii. Informacaofinanceira

- Informagao sobre despesas e pregos
> Previsdes financeiras
> Dadosdevendaelistas de pregos

> Planos de saladrios e compensagdes
iv. Informagéocomercial

-> Acordos com fornecedores

> Acordos

- Bases de dados e compilagdes de dados eletrénicos
> Informacéao sobre os clientes

> Informacéo sobre o pessoal
Adotarmedidas para proteger os segredos comerciais
a. Relativamente aos empregados

- Sensibilizar/impor fortemente a observancia das normas violadas

- Acordos/clausulas de confidencialidade e clausulas limitativas (hdo-concorréncia,
nao-solicitagao, ndo-aliciamento)

> Assegurarquenao existe qualquerapropriagaoilegal dos segredos comerciais quan-
do se contrataumempregado de um concorrente

- Manual para os empregados realgcando a importancia dos segredos comerciais e 0s
procedimentos a serem seguidos

- Uso similar dos acordos de confidencialidade nas interagdes com consultores, par-
ceiros, e contratantes
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b. Medidas de protegao

> Documentos guardados com fechadura e chave

> Protecao com palavra-chave, software antivirus, firewalls (barreiras de protegéo) nos
computadores

- Divulgacaonabase do “necessitarde saber”

- Assinalarnos documentos: “confidencial”, “nao fazer cépias”, etc.

- Tomar cuidado quando da utilizagao de dispositivos moveis

-> Restricdo do acesso; registro darecepcao/identificagcdo/escolta de visitantes, sinais
com “mantenha-se afastado” e “apenas pessoal autorizado”, cartdes de acesso

> Acesso controlado a fotocopiadoras, dispositivos de digitalizagdo, computadores.
Preferéncia portrituradoras de papel, emvez de de caixotes do lixo.

> Medidas de controle para carregarinformagao nalnternet

20. Renovacao do Contrato

Hauma expectativa geralque, paraalémdo termo base, sejam garantidos ao franqueado, pelo
menos, quinze ouvinte anos para operar afranquia(@assumindo que ascondigcdesderenovagao
sdo satisfeitas). Numarevenda(cessao) o franqueado que entra deve terum periodo de tempo
“garantido” para operar a franquia equivalente ao oferecido a um novo franqueado, conforme
O caso concreto.

As condi¢gdes de uma cldusula de renovacédo podem ser as seguintes:

» O franqueado tem de comunicar ao franqueador que pretende arenovagao, normalmen-
te comum pré-aviso de trés anove meses antes do termo. O periodo de pré-aviso correto
deve estarrelacionado com o tempo que o franqueador precisa para substituir o franquea-
do se o franqueado nao pretenderrenovar o contrato.

» O franqueado nao pode ter cometido violagdes sérias, deve ter, em geral, respeitado o
contrato e nao deve estar em descumprimento na data em que der o pré-aviso da reno-
vacgao ou quando a renovagao ocorrer. O contrato de franquia deve evitar cldusulas que
retirem ao franqueado o direito de renovagao caso tenham ocorrido violagdes contratuais
peguenas ou triviais, porque é inevitavel que tais pequenas violagdes ocorram em qualquer
contrato de franquia.

» O franqueado deve abdicar de reivindicagées que tenha contra o franqueador. Arazao de
ser de tal clausula é que os franqueadores nao querem se preocupar com futuros litigios ao
abrigo do contrato “antigo”; ambas as partes devem comegcar de novo. Porvia desta cldusula,

o franqueador dizessencialmente: “vocé pode terarenovagdo mas ndo pode me processar
ao abrigo do contrato antigo”. Esta clausula é agora um padrao nos contratos de franquia.
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» O franqueado tera que fazer tudo o que for necessario para assegurar que a franquia cumpre
os padroes estabelecidos pelo franqueador- desde o momento da concesséo da franquia ao
franqueado que pretende a renovagao, o franqueador pode ter feito um re-branding da fran-
quiaouimposto aos franqueados requisitos adicionais relativamente ao equipamento.

» O franqueado pode ser obrigado a pagar uma taxa de renovagao. Dado que o primeiro
interesse do franqueador é que um franqueado que esteja a ter um bom desempenho fi-
que no sistema, a taxa de renovagao, a existir, deve ser estabelecida pelo minimo e visan-
do, principalmente, reembolsar o franqueador pelas despesas legais, administrativas e de
gestaorelacionadas coma celebragdo de umnovo contrato.

» O franqueado pode perder o direito de renovacgao se o seu desempenho tiver sido pobre.
Apesar de existirem duvidas substanciais sobre a conveniéncia de requisitos minimos de de-
sempenho durante o termo do contrato (e em alguns paises eles ndo sdo usados), a existéncia
de tais cldusulas num acordo de renovagao € um assunto completamente diferente. Os
franqueadores devem considerarinseriruma disposicao segundo a qual elesndo témo
dever de renovar se o desempenho do franqueado tiver estado nos Ultimos 10%, apesar
disto so funcionar se os territorios ou dreas de captagdo dos franqueados forem muito
similares.

» O franqueado sera obrigado a celebrar o contrato de franquia e com o franqueador que
tiver em vigor a data darenovagao. A maioria dos contratos de franquia ddo ao franqueador
totallliberdade relativamente aos termos do acordo de renovagao porque os franqueado-
res ndo sabem como é que a sua franquia se ird desenvolver ou que alteragdes legislativas
irdo ocorrer. Esta € uma area dificil - pode um franqueador fazer alteragdes radicais a franquia
no momento darenovagao, de formaaque, porexemplo, acontrapartidafinanceira pelo
servico de gestao seja aumentada de 5% para 15%7? A resposta dependera das leis e praticas
dos diferentes paises. Neste caso, no Brasil, novamente, embora haja flexibilidade entre as
partes paranegociagao das clausulas contratuais, deve prevalecer o bom senso e o que foi
ofertado no momento de assinatura do contrato de franquia e da entrega do documento de
divulgacao. Ainda assim, € necessario observar se as alteragdes pretendidas afetam o
equilibrio econdmico e social do contrato entre as partes envolvidas, podendo, a depender do
caso concreto, serem considerados abusivos e, consequentemente, passiveis de anulagao
judicial.

21. Condig¢oes de Transferéncia

Os franqueadores irdao, normalmente, prever no contrato de franquia que podem transferir li-
vremente o seunegodcio e/ou contrato de franquia aterceiros; mas que os franqueados apenas
podem transferir o seu negdcio a uma pessoa que o franqueador aceite como franqueado e
querespeite oscritérios de selegcdo do franqueadoraplicaveis. Paraalém disso, os contrato de
franquia usualmente contém uma disposi¢do que da ao franqueador o direito de preferéncia
na compra do negécio franqueado, caso o franqueado deseje vender o negdcio franqueado
ou ceder a sua posi¢gao no contrato de franquia. Igualmente importante € o requisito do novo
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comprador completar com sucesso o programa de formagao do franqueador de forma que
satisfaga o franqueador.

22. Resolucao de Controversas

Em qualquer relagdo, negdcio ou semelhante, as coisas podem correr mal, portanto, razodvel e
conforme senso comum considerar a possibilidade de ocorréncia de situagdes que podem
arruinar uma relagao que, de outra forma, seria saudavel. Isto é verdade para quaisquer
relagdes negociais e particularmente importante no contexto do franchising, que prevé uma
relagdo de longa duragéo, envolvendo interagdes proximas e regulares entre o franqueador e
ofranqueado. Aantecipacao é amelhorformade prevencao. Se, contudo, ndo obstante todos

os esforgos, surgirem controversas, torna-se crucial geri-los e resolvé-los, a bem da salude da
franquia alongo prazo.

O recurso aos Tribunais em caso de violagao de qualqueruma das disposi¢des do contrato de
franquia é sempre uma opgao a disposi¢cao do franqueador e do franqueado, e pode em alguns
casos ser o meio preferido de resolugdao de uma controversa. Porém, considerando a
complexidade da instauragdao de agdes judiciais, assim como a despesa e 0 tempo
necessarios, € sensato procurar meios alternativos de resolugdo de controversas. Os meios
mais comuns sao a mediacao e a arbitragem, os quais sao geralmente considerados menos
mMorosos €, no caso da mediagdo, menos dispendiosos. Se o franqueador e o franqueado
estiverem em paises diferentes, a arbitragem serd um meio de resolugdo de controversas
particularmente preferivel. O contrato deve normalmente prever a possibilidade de recurso a
mediacado e/ou a arbitragem, sendo certo que, em alguns paises, isso € mesmo exigido porlei,
como € o caso do Brasil. A arbitragem, em comparagdo com a mediagao, € mais proxima de
um processo judicial, na medida em que o arbitro produz uma decisao formal, a qual tem,
normalmente, forga executiva. Importante observar que, no Brasil, em caso de
descumprimento da sentenca arbitral, a parte vencedora do processo arbitral, devera,
obrigatoriamente, executa-la no poder judiciario. A mediagao é, por seu turno, menos formal.
As partes selecionam de forma consensual o mediador, cujo trabalho é facilitar a resolugao da
controversa, permitindo as partes chegarem a um acordo mutuamente aceitavel. O mediador
nado tem, pois, qualquer autoridade para decidir o caso, mas apenas para possibilitar as partes
chegarem a uma solugdo que seja aceitavel para ambas. Durante o processo de mediagéo, as
partes terdo a oportunidade de apresentar as respetivas posicdes ao mediador na presenga
uma da outra e em privado. Todas as discussdes tidas em privado serdao confidenciais.
Usualmente, antes de qualquer um destes métodos de resolugdo de controversas ser iniciado,
as partes serdao aconselhadas a tentarem resolver suas controversas de uma forma informal,
idealmente através de uma discussao cara-a-cara.
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OS SERVICOS DE RESOLUGCAO DE CONTROVERSAS DO CENTRO DE ARBITRAGEME
MEDIACAO DA OMPI

O Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI (Centro da OMPI) é um reconhecido servigo inter-
nacional e imparcial de resolugdo de controversas. Administra, a titulo ndo lucrativo,
procedimentos de resolugao de litigios, tais como a mediagcédo, a arbitragem e a arbitragem
acelerada, ao abrigo das Regras de Mediagao, Arbitragem e Arbitragem Acelerada da OMPI.

Os processos do Centro da OMPI incluem controversas de propriedade intelectual e outras
controversas comerciais, tais como litigios sobre autorizagdes e distribuigao, autorizagdes de uso
de marcas e acordos de coexisténcia, royalties, e aspetos relacionados com exclusividade e
cessagao. O Centro da OMPI tem uma lista com mais de 1.500 mediadores e arbitros de todo o
mundo, incluindo especialistas em franchising, que podem ser nomeados pelas partes nos
procedimentos junto da OMPI.

O Centro da OMPI fornece clausulas contratuais recomendadas, as quais podem ser utilizadas

em contratos de franquia, e oferece uma infraestrutura estabelecida de gestdo de processos,
através da qual administradores de processos juridicos multilingues experientes sdo alocados aos
procedimentos de mediacao e arbitragem (acelerada). O administrador do processo assiste as
partes nos procedimentos de mediagcao e arbitragem, auxilia na nomeagao do mediador e do(s)
arbitro(s), facilita a comunicagao, gere as questdes financeiras, e também fornece assisténcia
logistica. As partes nos processos junto da OMPI podem escolher utilizar o Sistema Eletrénico de
Processos da OMPI(WIPO Electronic Case Facility/WIPO ECAF), o qual permite as partes e a todos
os demais atores no processo apresentar eletronicamente os seus requerimentos e demais
documentagao, assim facilitando a comunicagdo. O Centro da OMPI est4, em todos os aspetos,
fortemente empenhado em contribuir para a eficiéncia processual.

As mediagbes da OMPI tendem aresolver os litigios em mais de 70% dos casos. Uma proporgao
significativa dos casos submetidos a arbitragem da OMPI também sdo resolvidos: 60%, aproxi-
madamente.

AsRegras e clausulas da OMPI,bem como outros materiais e recursos, podemseracedidos online
em http://www.wipo.int/amc/.

23. Questoes Pos-Contratuais

Apds o término de umarelagdo de franquia, o franqueador estaréd preocupado com o impacto
que o término terd no ativo imaterial (goodwill) e com o risco do ex- franqueado fazer uso da
marca, dos segredos comerciais e de outrainformagao confidencial, e qualquer conhecimen-
to (know-how) adquirido durante o tempo em que era franqueado. Estas preocupagdes sao
abordadas por disposi¢cdes que protegem o portfolio de Registro de Marca e a imagem e por
acordos conhecidos por pactos de ndo concorréncia, que limitam a capacidade do ex-
franqueado se envolver num negdcio concorrente.
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Assim, para proteger o ativo imaterial, 0 ex- franqueado sera obrigado a adotar uma ou mais
das seguintes medidas:"

»

»

»

»

»

»

»

Cancelarqualquerregistrodalicencaconcedidapelofranqueadorpara ousodasuamarca.
Alterar o sinal distintivo e a decoragao dasinstalagdes bem como de quaisquer veiculos.

Devolver todas as embalagens e material publicitario, de marketing e promocional, asso-
ciados comafranquia.

Deixar de utilizar os artigos de papelaria, os folhetos, os sits, redes sociais, etc., que conte-
nhamas marcas do frangueador,nomes comerciais, nomes de dominio e outrasreferéncias
afranquia.

Devolvertodos os manuais de operagoes.
Deixar de utilizar o sistema do franqueador.

Deixar de utilizar o material do franqueador protegido pelo direito de autor.

Adicionalmente, o franqueador pode terreservado o direito de comprar os ativos tangiveis do
negdcio com base numa férmula predeterminada (como a depreciagao) e/ou de arrendar o

estabelecimento comercial. Se tal acontecer, o franqueado estard literalmente fora do negé-

cio. Muitos franqueadores exercem estes direitos, depois vendem o local aum novo compra-
dorcomouma franquia “portafechada”.

Os pactos de nao concorréncia que impegcam o ex- franqueado de estar envolvido num ne-
gocio concorrente sdo considerados restricdes ao comércio e apenas sao executaveis se fo-

rem “razodveis”. Para a determinagcao da sua razoabilidade, sdo considerados os trés fatores
seguintes:

»

»

»

A duracao (prazo) da restricdo. Em geral, o maximo recomendado é um ano, evitando-se
prazos maiores e a suposta alegacao de abusividade.

O ambito da atividade restringida. Algumas jurisdicdes tém normas especificas que regu-
lam esta matéria; é, pois, importante rever a legislagao local. A restricado deve ser confinada
ao ambito da atividade franqueada, evitando-se assim qualquer alegagao de abuso concor-
rencialouaindaaliberdade econdmica. Porexemplo, se o franqueado operarumrestaurante
de hamburgueres, um pacto de ndo concorréncia que se aplique a “qualquer operagéo que
envolvacomida’, ird provavelmente ser consideradoinvalido por serdemasiado amplo.

Aareageograficadarestricdo. Limite adreadendo concorrénciaao territério especificado
no contrato de franquia ou, se nenhum territério tiver sido especificado, a “area dos clien-
tes” do negodcio franqueado. Assim, se 80 por cento dos clientes do franqueado viver num
raio de 5 quildmetros do estabelecimento franqueado, serd insensato estender a restricao
paraalémdessa area.

" https://whichfranchise.co.za/blog/page/40/

/1 68//


https://whichfranchise.co.za/blog/page/40/

Em Boa Companhia

24. Acoes Coletivas

Normalmente, umfranqueado consideraraintimidadoriniciar sozinho umabatalhalegal contra
o franqueador. Usando a forga dos numeros, os franqueados que estao “similarmente situa-

dos” podem iniciar uma agao coletiva contra o franqueador em nome de um grupo de fran-
queados. Nasjurisdicdes onde as agdes coletivas ndo séo comuns, os franqueados com questoes
legais similares podem juntar-se numa agao ordinaria. Os franqueadores tém procurado
proteger-se contra tais eventualidades adicionando uma clausula no acordo por via da qual o
franqueados e compromete, em caso de arbitragens ou processos judiciais futuros, a defen-
derapenas os seus préprios interesses e ndo os de qualquer outra parte.
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25. Direitos de propriedade intelectual®

O dereito de propriedade intelectual refere-se as criagdes da mente: invengdes; obras
literarias e artisticas; simbolos; nomes e imagens usados no comércio. Esta dividida em duas
categorias: propriedade industrial, que inclui patentes de invencdo, marcas, desenhos
industriais e indicagbdes geogréficas, e direito de autor, que inclui obras literarios tais como
romances, poemas e pecas, filmes, obras musicais, obras artisticas tais como desenhos,
pinturas, fotografias e esculturas, e desenhos arquitectonicos. Os direitos conexos ao direito
de autor incluem os direitos dos artistas intérpretes e executantes relativamente as suas
interpretagcdes e execugdes, dos produtores de fonogramas, € os das entidades de
radiodifusao relativamente aos seus programas de radio e de televisao.

Apesar das leis de propriedade intelectual da maioria dos paises estejam caminhando para
uma maior harmonizacao, elas permanecem leis nacionais (ou regionais, se um grupo de paises
tiver acordado no sentido de uma lei de propriedade intelectual regional), tendo efeito apenas
dentro das fronteiras territoriais do pais ou da regido, consoante o caso. Assim, um direito de
propriedade intelectual obtido numa jurisdicdo apenas é valido nessa jurisdicdo, exceto quando
falamos de direitos de autor e a abrangéncia territorial da Convengao de Berna.

Registro de Marca

Um Registro de Marca é um sinal distintivo, que identifica certos bens ou servigos como sendo
produzidos ou fornecidos por uma pessoa ou empresa especifica. O sistema ajuda os
consumidores a identificarem e comprarem um bem ou servigco porque a sua natureza e
qualidade, indicada pela suamarca Unica, vai de encontro as suas necessidades.

O Registro de Marca fornece protecdo ao seu titular assegurar-lhe o direito exclusivo de usa-la
para identificar produtos ou servicos, ou de autorizar terceiros a usa-la em troca de
pagamento. O periodo de protecao varia, no Brasil tendo validade por 10 anos a partir da
data de concessdo do registro, mas o Registro de Marca pode ser renovada
indefinidamente desde que se paguem as taxas correspondentes e haja uso continuado da
mesma.

Os Registros de Marca podem ser constituidos por palavras, letras e nimeros ou uma
combinagdo dos mesmos. Podem ser constituidas por desenhos, simbolos, sinais
tridimensionais (tais como o formato e a embalagem de produtos) e, em alguns paises,
mesmo por sinais sonoros (tais como sons musicais ou vocais), fragrancias ou cores usadas
como caracteristicas distintivas, embora a protecao a estes signos distintivos ainda nao seja
permitida porlei.

?Extraidode “Whatis Intellectual Property?”, publicagdo da OMPINn.© 450 (E)IISBN 92-805-1155-4, com excegao
dasecgdosobre segredos comerciais, que é extraida de “Secrets of Intellectual Property, A Guide for Smalland
Medium-Sized Exporters” publicado pelo Centro de Comércio Internacional (International Trade Centre) e pela
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra2004.
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Para além dos Registros de Marca que identificam a fonte comercial dos produtos ou servicos,
existem outras categorias Registros de Marca. Os Registros de Marca coletivas pertencem a uma
associagao (pessoa juridica) cujos membros podem usar asmarcas para se identificarem com um
certo nivel de qualidade e com outros requisitos estabelecidos pela associagdo. Exemplos
dessas associagbdes sdo as que representam os contabilistas, os engenheiros ou os
arquitetos. Os Registros de Marca de certificagdo sado concedidas para assinalar a
conformidade com padrdes definidos, mas o seu uso nao depende da qualidade de membro
de uma associagao. Estes Registros de Marca podem ser concedidas a qualquer pessoa que
possa certificar que os produtos em questdo obedecem a certos padroes estabelecidos. Os
padrdées de qualidade “ISO 9000” internacionalmente aceitos sdo um exemplo dessas
certificagdes amplamente reconhecidas.

A protecao legal de um Registro de Marca é obtida através de registo e, em alguns paises,
através do uso. O Brasil adota o sistema de protecao a quem primeiro registra, embora exista
excecdo legal para os usudrios anteriores de boa-fé, que pode ser arguida conforme analise
do caso concreto. O registo é obtido mediante a apresentagcdo de um pedido de registro
junto do instituto/servigo nacional ou regional de marcas, no caso do Brasil o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial “INPI”. Os pedidos de registo de marca pode serrejeitados com base
nos chamados “motivos de recusa absolutos” nos seguintes casos:
» Termos genéricos. Porexemplo, uma pessoando pode registaramarca CADEIRA paraven-
der cadeiras; o pedido de registro de marca sera recusado umavez que “cadeira” € o termo
genérico para designar o produto em questao.

» Termos descritivos. S3o palavras que sdo usualmente utilizadas no comércio paradescrever
o produto em questao. Por exemplo, a marca DOCE para a comercializagao de chocolates
seria provavelmente rejeitada por ser descritiva. Da mesma forma, termos qualitativos ou
elogiosos, tais como RAPIDO, MELHOR, CLASSICO ou INOVADOR, provavelmente susci-
tariam objec¢des similares, amenos que fagam parte de uma marca distintiva.

» Registros de Marca enganadoras. Sao Registros de Marca que sao suscetiveis de induzir os
consumidores em erro quanto a natureza, qualidade ou proveniéncia geografica do
produto. Por exemplo, um Registro de Marca de margarina em que aparega aimagem de
uma VACA seria provavelmente recusada, por ser considerada falaciosa para os
consumidores, que provavelmente associariam esta marca a laticinios (isto €, manteiga).

» Registros de Marca consideradas contrarias a ordem publica ou a moral. Geralmente, ndo
se autoriza que sejamregistadas como marcas palavras e imagens consideradas violadoras
de normas de moral e de religido comumente aceitas.

» Bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de Estados e de organiza¢gdes
internacionais que tenham sido comunicados a Secretaria Internacional da OMPI sdo geral-
mente excluidos do registo.

Os pedidos sdo recusados com base “em motivos de recusa relativos” quando o Registro
de Marca esteja em conflito com direitos de marca preexistentes, isto €, uma marca idéntica
ou semelhante anteriormente registada para um tipo de produtoigual ou semelhante.
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Para mais informacgoes, veja “A Criacao de uma Marca: Uma Introducgao as Marcas de Fabrica

ou de Comércio para Pequenas e Médias Empresas”, e o conjunto de ferramentas multimédia
IP PANORAMATM, Médulos 02 e 12, em https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama.

Segredos comerciais

Em geral, qualquer informagao comercial confidencial que confira uma vantagem competiti-
va a uma empresa pode ser qualificada como um segredo comercial. Um segredo comercial
pode estar relacionado com matérias técnicas, tais como a composicao ou o design de um
produto, um método de fabricagdo ou o conhecimento ndo amparado por direito de
propriedade intelectual (know-how trade dress)® necessario para executar uma determinada
operagao. Os itens que sao comumente protegidos como segredos comerciais incluem
processos de fabricagao, resultados de pesquisas de mercados, perfis dos consumidores,
listas de fornecedores e de clientes, listas de pregos, informacao financeira, planos
comerciais, estratégias comerciais, estratégias publicitarias, planos de marketing, planos e
métodos de vendas, métodos de distribuicdo, designs, esbocos, planos arquitetonicos,
desenhos técnicos e mapas, etc.

Apesar das condi¢cdes de qualificagcdo como segredo comercial variarem de pais para pais,
existem alguns padrdes gerais: a informacao tem de ser confidencial ou secreta. Informagao
que seja em geral conhecida ou facilmente determinavel ndo é protegida como segredo co-
mercial. Mesmo informacgao dificil de aprender pode perder o seu estatuto protegido se o ti-
tular ndo tomar as devidas precaug¢des para manter a sua confidencialidade ou sigilo. A infor-
magao tem de ter valor comercial por ser secreta e o titular da informagao tem de ter tomado
medidas razoaveis para manter a informagao confidencial ou secreta (por exemplo, através de
acordos de confidencialidade ou de ndo divulgacdo com todos aqueles que tém acesso a in-
formacgéao secreta. Designar simplesmente a informagao de segredo comercial ndo qualificara
amesma como segredo comercial).

O titular do segredo comercial pode impedir outros de adquirirem, divulgarem ou usarem
o segredo comercial de forma imprépria. No entanto, as leis que protegem os segredos
comerciais nao dao o direito de impedir as pessoas que adquiram ou usem a informacgao de
uma formalegitima, isto €, semrecorrerem a meios ilegais ou sem violarem acordos ou leis.

Ao contrario do que acontece com outras formas de propriedade intelectual, tais como as pa-
tentes, as marcas e os desenhos industriais, manter um sigilo comercial é basicamente uma
forma de protecgao cuja aplicagao incumbe ao interessado. A protecao do segredo comercial
dura enquanto ainformacéo for mantida confidencial. Umavez que ainformagao relevante seja
tornada publica, a protecao do segredo comercial tende a terminar.

Para mais informagoes, veja “Protecao de segredos comerciais: como as empresas podem

responder ao desafio de tomar “medidas razoaveis”, e o conjunto de ferramentas multimédia IP

PANORAMATM, Médulo 04, em https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama.

¥ O conhecimento (know-how) pode ounéo serum segredo comercial. O conhecimento (know-how) refere-se ge-
ralmente aum grupo mais amplo de conhecimentos e de capacidades comerciaisinternos que se qualificamcomo
segredo comercial se as condigdes para qualificagdo como segredo comercial estiveremreunidas.
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Direito de Autor e Direitos Conexos

O direito de autor € um corpo de leis que concedem aos autores, artistas e outros criadores
protecao para as suas criagoes literarias e artisticas, as quais sdo geralmente referidas como
“obras”. Uma area de direitos estreitamente associada ao direito de autor é a dos “direitos co-
nexos”, que fornece direitos idénticos ou similares aos do direito de autor, apesar de, algumas
vezes, serem mais limitados e terem uma duragao inferior. Os beneficiarios dos direitos cone-
X0Ss s30 os artistasintérpretes ou executantes (tais como os atores e musicos) relativamente as
suasinterpretagcdes ouexecugdes; os produtores de fonogramas (porexemplo, gravagdéesem
cassetes e discos compactos) relativamente as suas gravagoes; e as entidades de radiodifu-
saorelativamente aos seus programas deradio e de televisdo. As obras protegidas pelo direito
de autorincluem, mas ndo estdo limitadas a: romances, poemas pecas de teatro, obras dere-
feréncia, jornais, programas de computador, bases de dados, filmes, composi¢cdes musicais,
coreografias, pinturas, desenhos, fotografias, escultura, arquitetura, anuncios publicitarios,
mapas e desenhos técnicos.

Os criadores de obras protegidas pelo direito de autor, € 0s seus herdeiros e sucessores (ge-
ralmentereferidos como “titulares de direitos”), tém certos direitos basicos ao abrigo daleiso-
bre o direito de autor. Eles sao titulares do direito exclusivo de utilizar ou de autorizar terceiros
a utilizarem a obra nos termos acordados. O(s) titular(es) de direitos sobre uma obra podem
proibir ou autorizar: a sua reproducao em todos os formatos, incluindo impressao e gravagao
de som; a sua execugao publicae comunicagdo ao publico; a suaradiodifusdo; asuatradugao
paraoutraslinguas; e asuaadaptacao, talcomo aadaptagdo de umromance aumroteiro para
um filme. Direitos similares de fixagdo (gravagao) e reprodugao, entre outros, sdo concedidos
ao abrigo dos direitos conexos.

Muitos tipos de obras protegidas ao abrigo das leis sobre o direito de autor e os direitos co-
nexos exigem distribuicdo em massa, comunicagao, e investimento financeiro para o sucesso
dasuadisseminagao (porexemplo, publicagdes, fonogramas, e filmes); porisso, muitas vezes
os criadores transferem os direitos sobre os seus trabalhos para empresas melhor capacita-
das para desenvolver e comercializar as obras, em troca de uma compensagao, na forma de
quantias fixas e/ou royalties (compensag¢ao que tem por base uma percentagem das receitas
geradas pelaobra).

De acordo com o previsto nos relevantes tratados da OMPI, os direitos patrimoniais resultan-
tes do direito de autortém um prazo que comega com a criagao e fixagdo da obra, e dura, pelo
menos, até 50 anos apds a morte do criador. As leis nacionais podem estabelecer termos de
prote¢ao mais longos, como no Brasil, cujo periodo de protegao dos direitos patrimoniais do
autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subseqliente ao de seu fa-
lecimento, obedecida a ordem sucessodria da lei civil, conforme determinado pela Lei Federal
n°® 9.610, também conhecida como Lei de Direitos Autorais. Este termo de protegcédo permite
tanto aoscriadorescomo aos seus herdeiros e sucessoresretirarembeneficios financeiros por
um periodo de tempo razoavel. Igualmente, no Brasil, os direitos conexos témtermo de prote-
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cao de setenta anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente a fixagao, para os
fonogramas; a transmissao, para as emissdes das empresas de radiodifusdo; e a execugéo e
representacao publica, para os demais casos. O direito de autor e a protegao dos artistas intér-
pretes ou executantestambémincluidireitos morais; sdo eles o direito de reivindicar a paterni-
dade daobraoudainterpretacado ouexecugao e o direito de se oporem a alteracdes a obra ou
ainterpretagdo ou execugao que possam causar danos a reputacao do criador. No Brasil, a Lei
de Direitos Autorais determina que os direitos morais do autor sdo inalienaveis e irrenunciaveis.

A protecao conferida pelo direito de autor e pelos direitos conexos é obtida automaticamen-
te, sem necessidade de registo ou de quaisquer outras formalidades - o Brasil segue esta re-
gra. No entanto, muitos paises disponibilizam um sistema opcional de registo e depdsito de
obras; estes sistemas facilitam, por exemplo, a resolugao de questdes que envolvam litigios
sobre a titularidade ou a criagao, transagdes financeiras, vendas, cessdes e transferéncias de
direitos. No Brasil, apesar de ndo obrigatério, é facultado ao autor registrar a sua obra, confor-
me sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Mdsica, na Escola de Belas Artes da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Muitos autores e artistas intérpretes ou executantes
nao tém a capacidade nem os meios para obter a execugao legal e administrativa do direito de
autor e dos direitos conexos, nomeadamente por causa do aumento do uso de direitos li-
terarios, musicais e de interpretacdo ou execucgéo a nivel mundial. Porisso, o estabelecimento
e aprimoramento das entidades de gestado coletiva, ou “sociedades”, € uma tendéncia cres-
cente e necessaria em muitos paises. Estas sociedades podem oferecer certas vantagens aos
seus membros, como o conhecimento juridico e a eficiéncia administrativa da sociedade em,
por exemplo, questdes de cobranga, gestao, e distribuicdo dos royalties ganhos pela utiliza-
Gcao nacional e internacional da obra ou interpretagcao ou execugao por um membro. Certos
direitos dos produtores de fonogramas e das organizagdes de radiodifusdo também séo, por
vezes, geridos coletivamente. No Brasil, as associagdes representam diferentes classes da ca-
deia produtiva da musica, trabalhando de forma integrada para impulsionar a musica enquanto
arte e negocio. Elas ainda atuam no cadastro e no relacionamento com os artistas e definem as
normas de arrecadacao e distribuicao de direitos autorais, através do Escritério Central de Ar-
recadacao e Distribuicdo “Ecad”, que é administrado por sete associacdes de gestao coletiva,
que representam os compositores, artistas e demais titulares filiados a elas: Abramus, Amar,
Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC. Toda a gestao coletiva (associagdes + Ecad) atua de
forma conjunta para que o trabalho dos artistas seja reconhecido. Para receber remuneragao/
royalties decorrentes dos direitos autorais de execugdo publica, os artistas e demais titulares
precisam ser filiados a uma das associagdes e manter seu repertdrio sempre atualizado, com
todas as informag0des referentes ao cadastro de obras musicais e fonogramas, assim como
sobre valores distribuidos aos artistas, sdo concedidas diretamente pelas associagdes.

Para mais informacgdes, veja “Expressao Criativa: Uma Introducgao a Direito de Autor e Direitos
Conexos para Pequenas e Médias Empresas”, publicagdo da OMPIn.° 918, e o conjunto de fer-
ramentas multimédia IP PANORAMATM, Médulo 05, em https://www.wipo.int/en/web/busi-

ness/ip-panorama.
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Patentes

A patente é um direito exclusivo concedido relativamente a uma invengéo, quer seja um pro-
duto ou um processo, que tenha aplicagdo industrial (utilidade), seja nova (novidade) e exiba
suficiente “atividade inventiva” (ndo ser dbvia). A patente fornece ao seu titular protecéo para
ainvencgado. A protegdo é concedida porum periodo limitado, geralmente 20 anos a contarda
datadaapresentagédo do pedido.

A protegao de patente significa que o titular da patente tem o direito exclusivo de impedir ter-
ceiros de fazerem, usarem, oferecerem para venda, venderem ou importarem a invengao. A
aplicagdo efetiva dos direitos de patente é usualmente feita num tribunal, o qual, na maioria
dos sistemas, tem a autoridade para parar a infragao da patente, mediante requerimento da
parte prejudicada. Um tribunaltambém pode, por seu turno, declarar a patente invalida apds a
validade da mesma ser questionada com sucesso porum terceiro.

O titular de patente tem o direito de decidir quem pode - ou ndo pode - utilizar ainvengao pa-
tenteada durante o periodo em que a invencao esta protegida. O titular da patente pode dar
autorizagao, oulicenciar, a terceiros o uso da invengao sob termos mutuamente acordados. O
titular pode também vender o direito sobre ainvengédo a um terceiro, o qual se tornara entdo o
novo titularda patente. Umavez caducadaa patente, aprotegao termina, e ainvengdo entrano
dominio publico, o que significaque o titularnao terd mais direitos exclusivos sobre ainvencgao,
aqual se tornard disponivel para exploragao comercial por terceiros.

Todos os titulares de patentes sdo obrigados, em contrapartida pela protegao da patente, a
divulgar publicamente a informagao sobre as suas invengdes, de forma a enriquecer o corpo
total de conhecimento técnico existente no mundo. Tal corpo de conhecimento publico sem-
pre em crescimento promove a criatividade e inovagao de terceiros. Desta forma, as paten-
tesfornecemnao apenas protegao para o titular mas também informagao valiosa e inspiragao
parafuturas geragdes deinvestigadores e inventores.

O primeiro passo paraasseguraruma patente é aapresentacdo do pedido de patente. O pedi-
do de patente geralmente contém o titulo dainvengéo, bem como aindicagado do seu campo
técnico; deve incluir o contexto e a descrigao da invengéo, emlinguagem clara e com detalhe
suficiente para que umindividuo com um conhecimento médio da matéria possa utilizarou re-
produzirainvengao. Tais descricdes sdo usualmente acompanhadas por materiais visuais, tais
como desenhos, planos ou diagramas, para melhor descrever a invengdo. O pedido também
contém varias “reivindicagdes”, isto &, informagao que determina o ambito de protecao con-
cedido pelapatente.

Para mais informagdes, veja “Inventar o Futuro: Uma Introdugéo a Patentes para Pequenas e

Médias Empresas”, publicagao da OMPIn.° 917, e o conjunto de ferramentas multimédia IP PA-
NORAMATM, Mdédulos 03 e 06, em https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama.
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Em Boa Companhia

Registro de Desenho Industrial

Um Registro de Desenho Industrial € o aspeto ornamental ou estético de um produto. O
Registro de Desenho Industrial pode consistir em elementos em trés dimensdes, como a forma
ou superficie de um produto, ou elementos em duas dimensdes, tais como padrdes, linhas ou
cores. Os Registros de Desenho Industrial sdo aplicados a uma grande variedade de
produtos, da industria e do artesanato: de instrumentos técnicos e médicos até reldgios, joias
e outros produtos de luxo; de produtos domésticos e aparelhos elétricos a veiculos e
estruturas arquitetonicas; de estampas téxteis a objetos de lazer. De acordo com a maioria
das leis nacionais, para ser protegido, um Registro de Desenho Industrial deve ser novo ou
original e ndao funcional. Isto significa que um Registro de Desenho Industrial tem primei-
ramente uma natureza estética e que quaisquer caracteristicas técnicas do produto ao qual o
desenho é aplicado ndo sédo protegidas.

Quando um Registro de Desenho ndustrial € protegido, é assegurado ao titular - a pessoa ou
entidade que registou o desenho- um direito exclusivo de impedir cdpias ou imitagdes nao
autorizadas do desenho por parte de terceiros.

Para mais informacdes, veja “A Beleza Exterior: Uma Introdugdo aos Desenhos Industriais para

Pequenas e Médias Empresas”, publicacdo da OMPI n.° 498, e o conjunto de ferramentas multi-
média IP PANORAMATM, Mdédulo 02, em https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama.
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