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Prefacio

Tornou-se lugar-comum falar sobre a importancia do conhecimento
na dindmica das transagdes comerciais, seja no plano nacional ou
no internacional. Isso é uma caracteristica do que se convencionou
chamar de “economia do conhecimento”. Na fase atual do desenvol-
vimento da economia capitalista, produzir inovagdes e proteger os
conhecimentos que as geram é fundamental.

E preciso entender que essa nova situacdo vem impondo desafios
as nacgOes e suas empresas no que diz respeito ao estabelecimento
de estratégias de insercdo comercial baseadas na criacdo de produ-
tos ou processos diferenciados. Nesse contexto, os desafios se apre-
sentam em duas esferas: a necessaria interagdo entre os agentes de
diversas origens e as atribuicdes centradas no desenvolvimento de
inovacdes em meio a um processo de criagdo/consolidacdo de um
sistema nacional de inovacdo e a adequada compreensdo e uso do
sistema de Propriedade Intelectual como fator de integracédo e se-
gurancga na concretizacdo de um ambiente de negdcios e de investi-
mentos em conhecimento e tecnologia.

O curso UTFinova foi dimensionado para esclarecer esses desafios,
buscando capacitar aqueles que estdo na linha de frente da “guerra
comercial” didria e precisam estabelecer, rever ou implementar es-
tratégias de mercado por meio da interagdo com diversos agentes
complexos, como universidades, centros de pesquisa, instituicGes de
fomento, corporagdes multinacionais, entre outros.

Este livro em particular, Propriedade Intelectual, introduz as tema-
ticas relacionadas ao sistema de protecdo as criagGes do intelecto
humano. Em seu recorte, trata da importancia da Propriedade In-
telectual abordando de forma sintética a evolugdo de seu conceito,



sua aplicagao no contexto brasileiro e a legislacao vigen-
te. Também apresenta o 6rgdo federal responsavel pela
concessado dos direitos de propriedade industrial no Bra-
sil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Como informacdo imprescindivel aos profissionais que
lidam com a inovacgao, dedica-se a apresentar o conceito
de patente, suas diferentes modalidades e seu sistema
de classificagdo internacional, além dos tramites de um
pedido de patente.

Os autores se preocuparam em oferecer uma discussdo
sobre os registros de Propriedade Intelectual (desenhos
industriais, marcas, indicacdes geograficas, cultivares,
direitos autorais, software e topografia de circuitos inte-
grados) detalhando suas caracteristicas e as implicacGes
legais a eles relacionados. Além disso, indicam os passos
necessarios para uma empresa ou pessoa fisica obter
protecdo para suas criagées intelectuais.

Finalmente, o livro introduz um panorama conceitual
sobre Propriedade Intelectual cujo aprofundamento
proporcionara uma importante mudanga na cultura em-
presarial, na medida em que os empresarios criarem o
habito de pesquisar as informagdes disponibilizadas nos
documentos de Propriedade Intelectual para orientar
suas decisOes de investimento, defini¢des estratégicas e
principalmente para conhecer o ambiente de mercado
em que atuam.

Araken Alves de Lima

Coordenador-Geral da Academia da Propriedade Intelectual,
Inovagdo e Desenvolvimento do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)




Apresentacao

Para uma empresa inovar, basta ter novas e boas ideias? Quanto vale
uma ideia? Em principio, nada, se ndo protegida e inserida no merca-
do, se ndo disponibilizada para proveito da sociedade.

A criatividade encontra-se em diversas areas e ambientes, mas, para
gerar frutos no meio empresarial em especial, é preciso que haja
apoio e incentivo as novas ideias e iniciativas. Entretanto, eventual-
mente, observa-se certo comodismo nesse sentido, e o desencora-
jamento a novas propostas pode resultar em fracasso institucional
em médio prazo.

Ousadia e coragem sdo necessarias para 0 sucesso empresarial,
além da percepcdo do momento de mudanga em busca de novos
caminhos. Assim, o ambiente organizacional deve estimular o pro-
cesso criativo e apoiar a inovagdo, além de proteger o conhecimento
desenvolvido.

O meio académico trata das diversas possibilidades de protec¢do do
conhecimento organizacional, muitas delas retratadas nas pdaginas
que compdem esta obra. E justo que o autor da ideia usufrua dos
créditos e direitos a ele inerentes, os quais podem ser objeto de ne-
gociagdo. Para as empresas, proteger o conhecimento é essencial,
assim como saber a melhor forma de gerir esse ativo.

Fruto de esforgo conjunto e cooperativo do Nucleo de Gestdo de
Tecnologia e Inovagdo (NGT) da Universidade Tecnoldgica Federal
do Parana (UTFPR), com o apoio do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Cientifico e Tecnoldgico (CNPq), esta obra visa fornecer
subsidios aos empresarios para resguardar o conhecimento organi-
zacional, considerando as diversas formas de protecao disponiveis.
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Capitulo

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

O conceito de Propriedade Intelectual é amplo, sendo empregado no
ambito industrial, cientifico ou artistico para conferir protegao a cria-
¢Oes do intelecto humano e resguardar a seus inventores ou titulares
o direito de dispor de seus objetos de modo a obter recompensa e
reconhecimento por eles.

Compreendendo a relevancia desse tema, especialmente na area
de negdcios, neste capitulo, detalha-se a importancia da Proprieda-
de Intelectual e apresenta-se um resumo da evolugdo de seu concei-
to, aplicagdo no contexto brasileiro e legislagdo vigente. Além disso,
discorre-se a respeito do 6rgdo federal responsdvel por atender aos
interesses sociais e de desenvolvimento tecnolégico e econémico no
que tange a protegdo da propriedade industrial, uma das categorias
legais da Propriedade Intelectual.




Propriedade Intelectual

Importancia da Propriedade Intelectual

Tema cldssico, a Propriedade Intelectual tem sido objeto de preo-
cupacdo desde a Antiguidade (1750 a.C.). Exemplo disso é o Cédigo
de Hamurabi, criado na Babil6nia, o qual consiste no primeiro cé-
digo escrito a reunir leis, que, até entdao, eram disseminadas entre
as geragdes apenas por meio da oralidade. Em duas de suas leis, o
codigo destacava a protec¢do ao conhecimento (SILVA, 2011):

Lei n? 188: Se um artesdo tiver adotado uma crianga e lhe tiver ensi-

nado o seu oficio, ele [o filho] nGo pode ser tomado de volta.

Lei n? 189: Se ele ndo tiver ensinado seu oficio, esse filho adotado
pode voltar a casa do pai.

Mais tarde, na segunda metade do século XV, na Europa, surgi-
ram diversos relatos de prote¢do ao conhecimento, em que a Pro-
priedade Intelectual era vinculada a autorias de obras literarias e
estabelecida por reis e senhores feudais. No Brasil, evidéncias de-
monstram que entre as primeiras concessées de privilégio de uso
esta a concedida para uma maquina de descascar arroz, no século
XVIII, pelo periodo de dez anos (ARAUJO et al., 2010).

Contemporaneamente, entende-se por Propriedade Intelectual o
conjunto de direitos sobre bens imateriais que resultam do intelec-
to humano e tem valor econdmico. Segundo a convenc¢do da World
Intellectual Property Organization (Wipo), ou Organizagdo Mundial
da Propriedade Intelectual (Ompi), o conceito de Propriedade Inte-
lectual abarca (JUNGMANN; BONETT, 2010):

A soma dos direitos relativos as obras literdrias, artisticas e
cientificas, as interpretagées dos artistas intérpretes e as exe-
cugbes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissées
de radiodifusdo, as invengdes em todos os dominios da ativida-
de humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem
como as firmas comerciais e denominagées comerciais, a pro-
tecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos
inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cienti-
fico, literdrio e artistico.

Em nosso contexto atual, cujo desenvolvimento tecnolégico é
veloz e crescente, favorecido pela reducgdo de fronteiras fisicas e
pelo acesso ao conhecimento, a Propriedade Intelectual ganhou um
importante destaque, especialmente no que diz respeito a contri-




buicdo de empreendedores, inventores, cientistas e artistas como
individuos criadores, os quais passam a dispor de meios para ofertar
mundialmente suas criagdes e inovagoes.

A importancia da Propriedade Intelectual para os individuos e
organizagdes se revela ante o asseguramento de que as criagdes e/ou
invengGes obtenham retorno financeiro na ocasido de sua comercia-
lizagdo. Desse modo, quando legalmente protegida, a Propriedade In-
telectual torna-se um importante ativo para o aumento da competi-
tividade, pois agrega valor a capacidade de inovacdo das empresas e,
consequentemente, auxilia no desenvolvimento das nagdes ao esti-
mular a criagdo de novos produtos e métodos de produgdo, aumentar
a produtividade, gerar riquezas, favorecer o comércio internacional,
melhorar a qualidade de vida e fomentar a faculdade criadora, além
de outros avangos (JUNGMANN; BONETT, 2010). Uma empresa ino-

Shutterstock/Marc Dietrich

vadora é aquela que, por meio
da sintese dos conhecimentos
produzidos, consegue transfor-
mar a Propriedade Intelectual
em fonte de riqueza e bene-
ficios para a sociedade, como
bem destaca Peter Drucker: “As
atividades que ocupam o lugar
central das organizagGes nao sdo
mais aquelas que visam produzir
ou distribuir objetos, mas aque-

A protecdo a Propriedade Intelectual visa

respeitar a autoria e estimular a difusdo las que produzem e distribuem
da ideia, além de resguardar ao titular o informacdo e conhecimento”
poder sobre o objeto protegido. (DRUCKER, 1993)
Importante

De acordo com a agéncia de inovacdo Inova, da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
a "“Propriedade Intelectual é um instrumento
essencial na protecao do conhecimento e para
a sua transformacdo em beneficios sociais”
(INOVA, 2011).
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Legislacao da Propriedade Intelectual

Os primeiros passos rumo a elaboragao de uma legislagdo voltada a
Propriedade Intelectual foram dados pelo senado da Republica de
Veneza, em 1474. Na época, foram promulgadas as primeiras leis
de patentes, que conferiam cartas patentes aos fabricantes inde-
pendentes de vidro de Murano
e declaravam o compromisso do
Estado de assegurar o monopdlio
de manufatura desses particulares
por determinado periodo. Em con-

tr.apartlda, as.Ie|s de amparo exi- cumento ou ato escrito por meio
giam dos fabricantes a divulgacdo do qual uma autoridade adminis-

de seus procedimentos de produ- trativa concede titulo ou privilégio
¢do, os quais, até entdo, eram man- (PATENTES, 2011).

tidos em segredo (FRANCA, 1997).

A palavra “patente” origina-se do
latim e é empregada como ex-
pressao técnica para designar do-

Historicamente, ha outros marcos que merecem ser citados
(JUNGMANN; BONETT, 2010):

m 1623: Criagdo do Estatuto dos Monopdlios na Inglaterra —
Visava regular a prote¢do aos monopdlios em geral, cartas
patentes e concessoes de privilégios.

m 1790: Patent Act — Primeiro estatuto de patentes criado nos
Estados Unidos.

m 1791: Instituicdo da Lei Chapellier — Voltada a extin¢do dos
privilégios das corporagGes de oficios e consagracdo da liber-
dade de industria na Franca.

m 1809: Alvara de Dom Jodo VI — Estabelecia privilégios de in-
vencdo no Brasil.

m 1883: Convengdo da Unido de Paris (CUP) ou Unido Interna-
cional para a Proteg¢ao da Propriedade Industrial — Primeiro
acordo internacional dedicado a protecao da propriedade in-
dustrial (na ocasido, o Brasil foi um dos 14 paises a aderir a
convengao).

m 1886: Convengao de Berna — Estabelecia entre as nagbes so-
beranas a protecdo as obras literarias e artisticas.




m 1994: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips) — Instrumento
internacional de maior amplitude dedicado a tutela da Pro-
priedade Intelectual.

Como visto, em nosso pais, existem relatos de concessao de pri-
vilégios de invencdo desde o século XVIIl. Além da maquina de des-
cascar arroz, sabe-se também do registro de um “maquinismo para
fazer subir dgua a toda distancia que se quiser levar”. Concedido
pelo Senado da Camara da Bahia ao jesuita Bartolomeu Lourengo de
Gusmado, em 1705, e ratificado em 1707 pela Provisdao Real de Dom
Jodo V, o privilégio garantia ao criador o uso exclusivo da invenc¢do
(AVILA, 2008).

A primeira legislagdo sobre patentes no Brasil foi instituida com
o Alvara de 1809, proclamado por Dom Jodo, Principe Regente de
Portugal (FERREIRA; GUIMARAES; CONTADOR, 2009):

[...] inventores e introdutores de alguma nova mdquina e invengéo
nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam
ter ao favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da
industria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem
neste caso apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta do
Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento
dele, Ihes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando
obrigadas a fabricd-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a
Nagdo goze do fruto dessa invengdo.

Durante os séculos XIX e XX, surgiram diversas iniciativas do Esta-
do no sentido de tornar a atividade industrial mais intensa e superar
o atraso do pais. Entre elas, destacam-se (AVILA, 2008):

m 1822 - Surgimento da patente nacional de inveng¢do, concedi-
da a uma maquina de descascar café.

m 1830 — Instituida por Dom Pedro | a primeira lei de patentes
destinada a promover o desenvolvimento da manufatura e con-
cessdo de privilégios ao inventor que instalasse fabrica no pais.

m Segunda metade do século XIX — Diversas iniciativas de Dom
Pedro Il sdo postas em pratica para impulsionar a industria,
como a realizagdo de exposi¢cdes para demonstrar sua evo-
lugdo ou apresentar inventos (maquinas a vapor maritimas,
locomotivas, fogdes, etc.).
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m 1889 — Com o término da Monarquia, as primeiras linhas da
Constituicdo Republicana passam a contemplar disposicoes
sobre a propriedade das invengdes.

m 1889-1930 — Periodo da Republica Velha, no qual o Brasil
registra grande crescimento industrial com a instalagdo de
diversas fabricas (em 1889, somavam-se cerca de 600; ja em
1907, 3258 fabricas).

m 1923 - A legislacdo de patentes sofre alteragdes que culmi-
nam em nova fase da propriedade industrial, estabelecendo
a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI) para conce-
der privilégios de invencdo, registrar marcas de industria e co-
mércio, examinar e encaminhar pedidos de marcas registra-
das nos paises signatarios de convengdes internacionais, etc.

m 1931-1933 - A DGPI é extinta e substituida pelo Departamen-
to Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), responsavel por
conceder patentes, registrar marcas da industria, comércio e
nomes de estabelecimento, reprimir a concorréncia desleal e
executar convencgGes internacionais. Nessa época, a Revista
da Propriedade Industrial (RPI) comeca a divulgar oficialmen-
te os atos do departamento.

m 1970-1971 — Em substituicdo ao DNPI, é fundado o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob a égide da Lei
n2 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Acrescenta-se ainda a
criacdo da Lei n25.772, de 21 de dezembro de 1971, primeira
lei brasileira a versar sobre a propriedade industrial.

Atualmente, vigora a Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996 (em
substituicdo a estabelecida em 1971), atualizada nos termos da
Lei n2 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 (FERREIRA; GUIMARAES;
CONTADOR, 2009). Tais mudangas ocorreram em razao de o Brasil
ter se adequado aos novos rumos tragados no cenario mundial.

Entre os objetos contemplados pela propriedade industrial e por
outras legislagdes especificas, encontram-se as patentes de inven-
¢do (PI) e de modelo de utilidade (MU) e os registros de desenho
industrial, marcas, indicagGes geograficas (Gl), cultivares, softwares
(programas de computador), topografia de circuitos integrados e
direitos autorais.




O Quadro 1 lista as leis brasileiras dedicadas a esses bens imate-
riais e a assuntos relacionados:

Bens imateriais LegislagGes

Propriedade industrial

m Invengao

m Modelo de utilidade Lei n2 9.279, de 14 de maio de
m Desenho industrial 1996

m Marca

m Indicagdes geograficas

Lei n2 9.456, de 25 de abril de

Cultivares 1997

Lei n? 9.609, de 19 de fevereiro

Softwares de 1998

Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro

Direitos autorais de 1998

Patrimonio genético e pro-
tecdo e acesso ao conheci-
mento tradicional associado

Medida Proviséria n? 2.186-16,
de 23 de agosto de 2001

Inovagdo e pesquisa cientifi- Lei n2 10.973, de 2 de dezembro
ca e tecnoldgica de 2004

Organismos geneticamente
modificados e seus deriva-
dos (biosseguranca)

Lei n2 11.105, de 25 de marco de
2005

Lein211.196, de 21 de novembro

Inovacado tecnolégica de 2005

Topografia de circuitos inte- Lei n2 11.484, de 31 de maio de
grados 2007

Quadro 1 — Legislagdes relacionadas a propriedade Fonte: os autores.
industrial e as inovagdes tecnoldgicas.
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Conhecimento tradicional

Patrimonio genético

No ambito legal, a Propriedade Intelectual divide-se de acordo
com as seguintes categorias principais:

Direito
autoral

Propriedade
industrial

Protecao sui
generis

Figura 1 — Categorias que envolvem os
direitos de Propriedade Intelectual.

Fonte: JUNGMANN;
BONETT, 2010.

A categoria direito autoral diz respeito aos direitos de autor,
direitos conexos e softwares; a protegao sui generis abrange topo-
grafia de circuito integrado, cultivares, conhecimentos tradicionais e
acesso ao patrimdnio genético; ja a propriedade industrial é a mais
abrangente das trés categorias, contemplando patentes de invengdo
e de modelos de utilidade e registros de desenhos industriais, mar-
cas e indicagGes geograficas (JUNGMANN; BONETT, 2010).




De modo mais completo, a Figura 2 representa a abrangéncia da
Propriedade Intelectual segundo a modalidade de protecdo a ser
acolhida:

PROPRIEDADE INTELECTUAL

[ |

Patente Registro

1 1
I Invencao Desenho I
I industrial 1
| . |
I Modelo de Propriedade .
! utilidade industrial Marca I
! 1
e e e 1 1
1 Indicacao I
: geografica :
| |
: Direito autoral :

Propriedade Propriedade T _ —

Intelectual industrial Cultivar
Topografia de
circuito integrado
Figura 2 — Abrangéncia da Propriedade Intelectual. Fonte: os autores.

No diagrama sdo apresentadas as modalidades patente e registro
e os respectivos objetos protegidos de cada uma, além de represen-
tada a relagdo entre Propriedade Intelectual e propriedade industrial.
Esta ultima, como o préprio nome indica, refere-se a atividade empre-
sarial, estando também vinculada a manutengdo do segredo indus-
trial e repressdo a concorréncia desleal (JUNGMANN; BONETT, 2010).

INPI

Autarquia publica federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento,
Indistria e Comércio Exterior (MDIC), é uma das iniciativas governa-
mentais dedicadas a industrializagdo do pais (INPI, 2011h).




Propriedade Intelectual

Desde a década de sua criacdo, considerando sua func¢do social,
econdmica, juridica e técnica, o INPI tem desenvolvido trabalhos com
o objetivo de zelar pela propriedade industrial e intelectual, responsa-
bilizando-se por executar normas reguladoras, incluindo todo e qual-
quer procedimento de pedido, concessdo e negociagao nesse sentido.

A entidade tem autonomia para se expressar quanto a “conve-
niéncia de assinatura, ratificagdo e denuncia de convengées, trata-
dos, convénios e acordos sobre a propriedade industrial” (MEDEIROS,
2011) e busca refletir as mudancas dos agentes econdmicos internos
e externos (foros internacionais e tratados de comércio multilate-
rais), ampliando o conceito de Propriedade Intelectual. E o represen-
tante brasileiro oficial que atua na emissdo de patentes e registros
de marcas, softwares, desenho industrial, indicagdes geograficas,
topografia de circuitos integrados, além de averbacdo de contratos
de transferéncia de tecnologia e de franquia empresarial.

Meta, valores organizacionais e portal do INPI

A principal meta do INPI é “criar um sistema de Propriedade Intelec-
tual que estimule a inovagdo, promova a competitividade e favoreca
o desenvolvimento tecnoldgico, econémico e social” (INPI, 2011h),
tendo como valores transparéncia e ética em suas a¢des, coopera-
¢do continua, compromisso com resultados que agreguem valor ao
instituto, proatividade com responsabilidade social e livre expressdo
do pensamento para promover e manifestar ideias.

Por meio de seu portal (www.inpi.gov.br), a entidade possibilita
acesso a informacgGes institucionais; ouvidoria para recebimento de
elogios, sugestGes, reclamacgdes e denuncias; guias de recolhimento
da unido; sistema de informacgGes de processos; RPl em sua versdo
eletrdnica; download de formuldrios; além de consulta a base de pe-
didos de patente (informagdes tecnoldgicas de patentes), marcas e
desenhos industriais brasileiros e patentes em aniversario (data de
depdsito e histérico do andamento do pedido).

Considerando as peculiaridades que envolvem os bens imateriais,
forma de protegdo de cada um e as diretrizes estabelecidas pelo INPI,
nos proximos capitulos sdo fornecidas defini¢cdes e informacgdes sobre
patentes e registros relativos a Propriedade Intelectual, a comecar, no
capitulo 2, pelos esclarecimentos referentes a obtengao de patentes.




Capitulo

PATENTES

Patente é uma forma de proteger o conhecimento e garantir a explo-
racdo comercial de uma criagdo pelo seu inventor, além de ser um
recurso legal que proibe e responsabiliza terceiros ndo autorizados a
explorar comercialmente tal conhecimento.

Neste capitulo, sdo apresentados as categorias patente de inven-
¢do e de modelo de utilidade, a diferenga entre ambas e o caso es-
pecial da patente de biotecnologia.
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Patentes

Os requisitos legais de uma patente estao estabelecidos em legislagdo
especifica de responsabilidade do INPI. As patentes, como demons-
trado no capitulo anterior (Figura 2), sdo titulos de propriedade indus-
trial sobre invencdo e modelo de utilidade, outorgados pelo Estado
como recompensa ao requerente ou depositante e cuja principal fi-
nalidade é conceder protegdo comercial aos conhecimentos gerados.

O titulo de patente, além de direitos, pressupde alguns deveres:

PATENTE

||
[ |

m oferecer a sociedade um novo pro- m oferecer ao inventor exclusividade

duto ou processo; de exploracdo comercial do novo

n : - S produto ou processo por determi-
m divulgar as informacdes técnicas
h nado tempo.

pertinentes ao novo produto ou

processo.
Figura 3 — Deveres do inventor e Fonte: os autores.

sociedade em relacdo a patente.

Como vantagem, as patentes possibilitam obter retorno finan-
ceiro da pesquisa da invengdo e acumular conhecimentos. O uso
indevido de patentes ndo é permitido por forga de lei, inibindo-se,
assim, a concorréncia desleal, como a fabricagdo de produtos simila-
res, mas com qualidade técnica inferior, que se passam pelo original,
imitando nome, formato, cores, etc.

Observacao

0 artigo 195 da Lei n®9.279/1996 tipifica o crime
de concorréncia desleal, explicitando as condu-
tas consideradas crime.

Na ocorréncia de algum ato que constitua aten-
tado a livre e sadia concorréncia nao descrito no
artigo, podem ser adotadas medidas de natureza
civel para coibi-lo.




Em contrapartida, tem-se o fato de que a divulgacdo do invento
ocorre na publicacdo do pedido de patente. Dessa forma, o invento
é exposto, abrindo espago para que terceiros se interessem por de-
terminados detalhes da criagdo. Além disso, falhas no escopo do pe-
dido e/ou redacgdo do invento podem interferir na garantia da paten-
teabilidade. Entretanto, esse risco pode ser minimizado por meio de
redacdo elaborada por profissionais especializados no assunto ou,
ainda, por meio da parceria com algum nucleo de inovagdo tecnolé-
gica de universidades, para evidenciar os requisitos que pressupdem
a patente e abrangé-los em sua totalidade.

O numero de concessdes de patentes e de registros é um impor-
tante indicador para a medicdo da inovagdo e do desenvolvimento
de um pais (industria) e respectivo aumento de competitividade no
mercado global (FERREIRA; GUIMARAES; CONTADOR, 2009).

O texto a seguir, publicado em 2005, relata uma parceria de su-
cesso entre universidade e empresa:

Bunge desenvolve com Unicamp pigmento especial para tintas, a
base de nanoparticulas; mercado potencial chega a USS 5 bilhdes

Depois de nove anos de intenso trabalho e investimento conjuntos, a empre-
sa multinacional Bunge e o Instituto de Quimica (IQ) da Unicamp langaram
o produto que criaram e desenvolveram em parceria: o Biphor, pigmento
branco para tintas a base de 4dgua, fabricado a partir de nanoparticulas de
fosfato de aluminio. [...] Para tintas a base de agua, o Biphor podera substi-
tuir o didxido de titanio, atualmente o Unico pigmento branco utilizado pela
indUstria para todos os tipos de tintas e que apresenta o inconveniente da
toxicidade. A empresa estima o mercado potencial do novo produto em pou-
co mais de USS 5 bilhdes. Em cinco anos, a Bunge pretende que o Biphor
substitua o didxido de titanio em 10% do mercado.

A patente do produto e de seu processo de fabricagdo é de ambos os par-
ceiros. O langamento do Biphor, no entanto, ndo encerra a colaboragao
empresa-universidade, que vai continuar para aperfeigoa-lo e ampliar o le-
que de sua utilizagdo. Embora o novo pigmento esteja fora da area principal
de interesse da Bunge — o agronegocio —, a empresa mantém uma equipe
de 12 a 15 profissionais dedicada exclusivamente ao Biphor. No més de ju-
Iho, estabeleceu novo acordo com o laboratério coordenado pelo professor




Fernando Galembeck no Departamento de Fisico-Quimica do 1Q, com repas-
se mensal de RS 20 mil para a continuidade da pesquisa. [...]

De acordo com o professor, o Biphor oferece ganhos em relagdo ao dioxido
de titanio: seu uso permite a fabricagdo de tintas mais duraveis, com melhor
desempenho e a custos mais baixos. Outra vantagem é o fato de ele ndo ser
toxico. [...]

O processo de fabricagdo do Biphor é também um ponto a favor do novo
produto na comparagdo com o didxido de titanio, pois, ao contrario do pig-
mento tradicional, ndo deixa residuos. “E um processo de efluente zero”, diz
Galembeck. “A industria quimica, hoje, ndo tem a menor chance de crescer
se criar problemas para o ambiente”, avalia. [...]

No ano passado [2004], a empresa e a universidade depositaram no Brasil
a patente cobrindo o Biphor e seu processo de produgdo. Neste ano, estao
estendendo o pedido aos paises signatarios do Tratado de Cooperagdo em
Matéria de Patentes (PCT), que inclui, entre outros, Estados Unidos, Canada,
Japdo, nagdes europeias e latino-americanas. A autoria dessas duas paten-
tes é da Unicamp e da Bunge, mas sé esta podera explora-las — ou seja, pro-
duzir e comercializar o Biphor. Pela licenga de exploragdo, a empresa pagara
RS 100 mil a universidade e mais royalties de 1,5% sobre o faturamento do
produto durante os 15 anos de validade da patente.

Quem cuidou da redagdo das patentes e da confecgdo dos documentos ju-
ridicos ligados ao projeto do Biphor foi a Agéncia de Inovagdo da Unicamp
(Inova). Na opinido de seu diretor-executivo, Roberto de Alencar Lotufo, a
cooperagdo Bunge-Unicamp é um “caso de sucesso” que “deve ser bastante
divulgado para servir de estimulo e exemplo a empresarios e pesquisado-
res”. Segundo ele, o projeto mostra as vantagens de uma parceria entre duas
partes que se complementam: “A universidade ganha alavancando recursos,
enfrentando novos desafios e desenvolvendo novas linhas de pesquisa”, afir-
ma. “A empresa ganha desenvolvendo novas areas de negdcios e expandin-
do suas competéncias.”

[...]

BUENO, Rachel. Bunge desenvolve com Unicamp pigmento especial para
tintas, a base de nanoparticulas; mercado potencial chega a USS 5 bilhes.
2005. Disponivel em: <http://www.inovacao.unicamp.br/report/
news-biphor.shtml>. Acesso em: 20 jun. 2011.




Patente de invencao e segredo industrial

Na Figura 4, estdo listadas as principais caracteristicas que diferen-
ciam a patente de invenc¢do do segredo industrial:

PROTECAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

[

m Duracao definida.

m Protecdo contra a exploracdo co-
mercial de terceiros.

m Disponibilizacdo da tecnologia uti-
lizada, que passa a ser informacdo
tecnoldgica.

Figura 4 — Protecdo da propriedade industrial:

patente e segredo industrial.

|

m Duracao indefinida.

m A exploracdo da tecnologia por
terceiros passa a ser livre assim
gue conhecida.

m Sujeito a engenharia reversa.

Fonte: os autores.

A patente de invencdo é o instrumento mais utilizado na inova-
¢do tecnoldgica, pois cede a uma pessoa fisica ou juridica o direi-
to (temporario) de exclusividade de exploracdo comercial de uma
invengdo. Por outro lado, como mencionado anteriormente, o con-
teudo técnico da solugdo tecnoldgica é detalhadamente revelado,

Consiste em examinar um pro-
duto acabado a fim de descobrir
como ele foi elaborado. De modo
geral, esse processo visa a fabri-
cagdo de produtos similares ao
original com o maximo de fideli-
dade, mesmo sem se ter conhe-
cimento dos métodos e materiais
usados pelo fabricante do produ-
to analisado. Esse procedimento
é bastante utilizado por grandes
multinacionais para acessar os se-
gredos das concorrentes.

incentivando, consequentemente,
novas criagoes e inovagoes.

Diferentemente da patente, o
segredo industrial é o conjunto de
informagGes, reunidas ou ndo em
um suporte fisico, ndo acessiveis a
determinados concorrentes, repre-
sentando, desse modo, vantagem
competitiva para seus detentores.

O segredo industrial pode ser
mantido por tempo indeterminado,
porém o produto disponivel no mer-
cado torna-se sujeito a engenharia
reversa, a qual possibilita a desco-
berta do segredo (FIANI, 2009).
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No contexto internacional, produtos como o refrigerante Coca-
-Cola, sorvete Haagen-Dazs, café soluvel Nescafé, perfume Chanel
n2 5, champanhe Krug e uisque Johnnie Walker representam alguns
dos segredos industriais mais almejados do mundo, despertando a
cobica da concorréncia e a prética da pirataria (CHIARI, 2000).

Importante

A pirataria, por ser uma atividade ilegal, provo-
ca anualmente uma grande perda de impostos,
além de coibir significativamente a geracdo de
vagas formais no mercado de trabalho.

Acordos e 6rgaos internacionais na area de
Propriedade Intelectual

A Propriedade Intelectual constitui um marco regulatério do comér-
cio global. Além dos trabalhos da Ompi, esforcos somados pela Or-
ganiza¢cdao Mundial do Comércio (OMC) e Organizagdao das Nagdes
Unidas (ONU) representam agles estratégicas para o desenvolvi-
mento de uma politica tecnoldgica industrial em paises interessados
em obter autonomia em tecnologia.

A seguir, tem-se uma breve descricao das principais atividades
internacionais relacionadas a Propriedade Intelectual (INPI, 2011a):

m Convengdo da Unido de Paris (CUP) — Como visto, estabele-
cida desde 1883, tem o propdsito de conferir certa flexibili-
dade as legislagdes de cada pais no que tange a Propriedade
Intelectual no cumprimento e respaldo de alguns principios
fundamentais por parte das nagles signatarias. A partir da
CUP, instaurou-se o territorio da Uniao, formado pelos paises
signatarios, visando a aplicagdo dos principios gerais de pro-
tecdo aos direitos de propriedade industrial.

m Organizagdao Mundial da Propriedade Industrial (Ompi) —
Instituida em 1967 pela ONU, a Ompi tem como objetivo
atuar em prol de um sistema internacional de Propriedade
Intelectual cooperativo e acessivel, que vise impulsionar a
criatividade, inovacdo e desenvolvimento econémico.




m Patent Cooperation Treaty (PCT) ou Tratado de Cooperagdo
em Matéria de Patentes — Firmado em Washington em 1970,
tem como principal finalidade desenvolver o sistema de pa-
tentes e de transferéncia de tecnologia, prevendo formas de
cooperagao entre as nagdes desenvolvidas e as em desenvol-
vimento.

m Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelec-
tual Relacionados ao Comércio (Trips) — Acordo internacio-
nal estabelecido com o intuito de regular e proteger diver-
sos bens imateriais sob um enfoque essencialmente ligado
ao comércio e a economia. Trata-se de um acordo complexo,
pois implica mudancgas no papel dos institutos da Proprieda-
de Intelectual e tem como principios basicos o aumento da
protecdo em todos os Estados signatarios e o asseguramento
dos direitos relacionados.

m Organizagdo Mundial do Comércio (OMC) — Produto do
Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegarias e Comércio (Gatt),
o qual tinha como principais objetivos a liberalizacdo do co-
mércio internacional e inclusdo da Propriedade Intelectual,
ampliando a protegdo dos direitos correlatos, uma vez que
sua violagdo implica pratica desleal de comércio. Atualmente,
a OMC é um 6rgdo que visa a construgdo, defesa e manuten-
¢do do sistema mundial do comércio, tendo como um de seus
anexos o Trips.

Além dos 6rgdos e acordos citados, existem ainda algumas or-
ganizagdes regionais de particular destaque no cendrio interna-
cional, como o Escritério Europeu de Patentes (EPO), Organizagdo
Africana de Propriedade Intelectual (Oapi) e Convengdo Eurasiana
de Patentes.

Dica

No link www.wipo.int/wipolex, a Ompi relne
leis e tratados sobre Propriedade Intelectual de
mais de 60 paises, abrangendo cerca de 100 sis-
temas juridicos.
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Busca de patentes (anterioridades)

Nas atividades de protecdo industrial e desenvolvimento tecnolé-
gico é bastante utilizada a busca de patentes (também conhecida
como de anterioridades) em bancos de dados. Por meio desse re-
curso, é possivel ter acesso ao universo da tecnologia patenteada e
desenvolvida no mundo, de forma facil e sem custos.

A busca de patentes pode ser usada para mapeamento da evolu-
¢do tecnoldgica; pesquisa de oportunidades de exploragao; aprimo-
ramento de tecnologias patenteadas ou em dominio publico; analise
da originalidade de trabalhos cientificos e de pesquisa; identifica¢cdo
de tecnologias emergentes; previsdo de novos produtos; definicao
de potenciais aprimoramentos de produtos e processos ja existen-
tes; e monitoramento de concorrentes (CONCEICAO; BOCCHINO;
GAUTHIER, 2010).

A seguir, estdo elencadas algumas ferramentas e respectivos
links que podem auxiliar a busca de patentes:

http://worldwide.espacenet.com
http://www.epo.org/searching.html

Bancos de dados  http://www.inpi.gov.br/menu-superior/
gratuitos de pesquisas

patentes http://www.jpo.go.jp/index_e/patents.html
http://www.uspto.gov/patents/index.jsp
http://www.wipo.int/patentscope

Dicionario de

sindnimos de http://dictionary.reference.com

termos técnicos

InformagGes

sobre estruturas  http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus

e compostos http://www.cambridgesoft.com

quimicos

Quadro 2 — Bancos de dados Nota: Com excegdo do banco de pesquisas do
gratuitos de patentes e de INPI, as demais ferramentas sdo em inglés.
informagdes correlatas. Fonte: os autores.




A busca de patentes pode ser realizada com base em dados
como: assunto; nome do produto; familia de patentes (Quadro 3);
estado legal; pais; data; etc.

No link do INPI, indicado no Quadro 2, basta acessar a opgdo “Pes-
quisar base de patentes” para obter informagdes sobre anterioridades.

Dica

Outras informacdes interessantes podem ser ob-
tidas no link www.wipo.int/wipogold/en/, o qual
disponibiliza diversos dados sobre patentes, sis-
temas de classificagbes, registros internacionais
e decisdes de litigios na Ompi.

Classificacao Internacional de Patentes (CIP)

Também conhecida por sua sigla em inglés, IPC, tem como fungao
classificar o conteudo técnico de um documento de patente na oca-
sido da publicacdo do pedido da invengao.

A CIP contém mais de 64 mil subdivisdes (simbolizadas por alga-
rismos ardabicos e letras do alfabeto latino) organizadas em 8 princi-

pais segdes:

Secao A
Secao B
Segao C
Segdao D
Secao E
Secao F
Secao G
Secao H

Necessidades humanas (vol. 1)

Operacgdes de processamento; transporte (vol. 2)
Quimica e metalurgia (vol. 3)

Téxteis e papel (vol. 4)

Construgoes fixas (vol. 5)

Eng. mecanica/iluminagdo/aquecimento (vol. 6)
Fisica (vol. 7)

Eletricidade (vol. 8)

Quadro 3 — Classificacdo Internacional de Patentes. Fonte: INPI, 2011b.
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Tradicionalmente, a classificacdo de patentes se baseia em dois
enfoques principais. Em um deles, as inveng¢des sdo classificadas
conforme os segmentos da industria, da “técnica” ou da atividade
humana. Tal enfoque também ¢é conhecido como “orientacdo in-
dustrial”, “orientacdo técnica” ou “orientacdo segundo o pedido de
privilégio”. No outro enfoque, denominado “orientacdo segundo a
funcdo”, as invengbes sdo classificadas de acordo com as funcgoes
para as quais normalmente sao relevantes.

Os Estados Unidos e o Reino Unido aplicam esse ultimo enfoque
em suas classificagdes (INPI, 2011b). A CIP faz uma combinagdo dos
dois enfoques, embora, inicialmente, a classificacdo seja mais orien-
tada para a funcgdo. Existem ainda outros sistemas como o Sistema
de Classificagdo Europeu (EC), Sistema de Classificagdo USPTO (dos
Estados Unidos) e Sistema de Classificagdo Derwen.

Codigos de status da patente

Sdo cddigos normalizados para a identificacdo dos diferentes tipos
de documentos envolvidos nos tramites de solicitacdo da patente.

Solicitagdo (pedido) de patente com informe sobre o estado

Al P -
da técnica (relatdrio de busca)

A2 Solicitagdo (pedido) de patente sem informe sobre o estado
da técnica (relatdrio de busca)

A6 Patente sem informe sobre o estado da técnica (relatério de
busca)

B1 Patente com informe sobre o estado da técnica (relatério de

busca)
R Informe sobre o estado da técnica publicado separadamente
T1 Tradugdo de reivindicacdes de patente europeia
T3 Tradugdo de patente europeia
T4 Tradugdo revisada de patente europeia
T5 Tradugdo de patente europeia retificada

T6 Traducgdo de solicitagdo internacional PCT




P  Solicitagdo de patente
U Solicitagdo de modelo de utilidade
Y Concessdao de modelo de utilidade
T Topografia de produtos semicondutores
Quadro 4 — Cédigos de status da patente. Fonte: Traduzido de EPO, 2011a;

WIPO, 2001.

Considera-se estado da técnica tudo aquilo que é conhe-
cido pelo publico antes da data do depdsito da patente,
por meio de qualquer forma de divulgagao, técnico no
assunto ou pessoa que tenha conhecimentos medianos
sobre a matéria.

Codigos de identificacao de paises e organizacoes
internacionais

S3o cddigos normalizados internacionalmente, compostos de duas
letras do alfabeto, para representar os nomes dos estados e organi-
zagOes intergovernamentais, entidades e escritdrios regionais vincu-
lados a Propriedade Intelectual.

Tais cédigos facilitam o acesso as informagées sobre propriedade
industrial e identificam a protegao dos direitos correlatos ante as or-
ganizagOes atuantes na area.

A seguir, tém-se exemplos de alguns cddigos de identificagdo de
paises e organizagoes:

Pais/Organizagdo Codigo
Alemanha DE
Argentina AG
Brasil BR
Estados Unidos us

Escritério Europeu de Patentes EP
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Pais/Organizacdo Codigo

Japao JP
Escritdrio Internacional da Organizagdo Mundial da

. 1B, WO
Propriedade Intelectual
Reino Unido GB
Quadro 5 — Cédigos de identificacdo de Fonte: INPI, 2011g.

paises e organizacdes internacionais.

Patente de invencao

A patente de inven¢do é um recurso fundamental para a inovagao
tecnoldgica, pois, conforme explicado, determina o direito de ex-
clusividade de uso do objeto protegido e assegura ao titular a pos-
sibilidade de retorno dos investimentos aplicados para que possa
empregda-los no desenvolvimento de novos produtos e processos
industriais (JUNGMANN; BONETT, 2010).

Identificador da patente de invencao

Na documentagdo pertinente, a patente de invengdo (no Brasil) é
identificada por meio de uma classificagdo alfanumérica.

O Quadro 6 demonstra a légica empregada nessa codificagdo:

PI 91 01018 A
Qualificador de Década Série Cédigo de
identificacao do ano do numeérica status da
de patente de depdsito crescente, patente
invencgdo (PI) anual e (Quadro 4)
composta
de cinco
algarismos
Quadro 6 — Identificador de patente de invengéo. Fonte: os autores.

A reproducdo (folha de rosto do depdsito do pedido) a seguir é
um exemplo de patente de invengdo submetida ao INPI.
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ROJEK, Arnaldo. Processo para formagdo de um furo de alivio... P 9101018 A, 14 mar.
1991, 26 maio 1992. Disponivel em: <http://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/originalDocument?CC=BR&NR=9101018A&KC=A&FT=D&date=
19920526&DB=EPODOC&Iocale=en_EP>. Acesso em: 26 maio 2011.

Caracteristicas da patente de invencao

Uma invengdo pode ser patenteada quando atende aos requisitos
de novidade, atividade inventiva, suficiéncia descritiva e aplicagdo
industrial, além de ndo ter nenhuma implicacdo legal (BOCCHINO;
CONCEICAO; GAUTHIER, 2010).
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Novidade

Segundo o artigo 11 da Lei n? 9.279/1996, uma invengdo € nova
qguando n3do compreendida no estado da técnica (BRASIL, 1996).

A invencdo do telefone é um bom exemplo de novidade. O apa-
relho elétrico de transmissdao de voz foi patenteado pelo escocés
Alexander Graham Bell em 14 de fevereiro de 1876, sob o cédigo
Pat. US 0174465.

Além desse objeto, hda uma grande variedade de patentes de in-
venc¢do com caracteristicas de novidade mais evidentes. Algumas de-
las sdo mais simples, como a tampa Rojek (PI 9101018 A), publicada
em 26 de maio de 1992, cujo sistema abre facil funciona por meio
de um selo de vedacgdo aplicado em um orificio central da tampa; tal
invento é amplamente utilizado por fabricantes de alimentos que
acondicionam seus produtos em vidros, como no caso de requeijao,
geleias e conservas.

Atividade inventiva

De acordo com o artigo 13 da Lei n? 9.279/1996, uma invengdo é
produto de atividade inventiva quando a criagdo ndo deriva de ma-
neira obvia e evidente do estado da técnica, mediante andlise de
técnico de médio conhecimento no assunto (BRASIL, 1996).

Novamente, pode-se citar o telefone, considerando sua evolu-
¢do desde a invenc¢do patenteada por Graham Bell. Tragando-se uma
comparagao com o aparelho original, é perceptivel os atos inventivos
incorporados ao longo do tempo, como o sistema de disco (do qual
a invengdo nao dispunha), em 1921; os aperfeicoamentos dos trans-
missores (pec¢a para converter a voz em sinal elétrico) e receptores
(peca para converter o sinal elétrico em som audivel), patenteados
separadamente (Pat. US 816,619); e a discagem por tom, incorpora-
da em 1964 (CANDLESTICK PHONES, 2011).

Suficiéncia descritiva

O artigo 24 da Lei n2 9.279/1996 define que o relatdrio de pedido de
patente deve expor de forma clara e suficiente o objeto para possibi-
litar seu desenvolvimento por técnico no assunto e indicar, quando
for o caso, o melhor processo de execugdo da criagdo (BRASIL, 1996).




Aplicacao industrial
Conforme estabelecido no artigo 15 da Lei n2 9.279/1996, a aplica-

¢ao industrial diz respeito a possibilidade de a invengao ser utilizada
ou produzida em qualquer tipo de industria (BRASIL, 1996).

Na pratica, esse requisito de patenteabilidade privilegia solugdes
para um dado problema técnico, gerando, dessa forma, tecnologia e
desenvolvimento.

Periodo de validade da patente de invencao

A patente de invencgdo vigora pelo periodo de 20 anos, assim como
estabelecido no artigo 40 da Lei n2 9.279/1996. Esse prazo é valido
a partir da data de concessdo, ndo sendo possivel sua prorrogacao.
A lei estabelece ainda que 10 anos é o prazo minimo de vigéncia da
patente de invencdo.

Patente de modelo de utilidade

Refere-se a toda nova disposi¢do, forma obtida ou introduzida em
objetos conhecidos, desde que voltadas a um trabalho ou uso prati-
co. Tal disposi¢ao ou forma corresponde a ferramentas, instrumen-
tos de trabalho ou utensilios empregados para aumentar ou desen-
volver a eficiéncia ou utilidade do modelo (REQUIAO, 1989).

Identificador da patente de modelo de utilidade

No Brasil, assim como na patente de invenc¢do, na documentacgao da
patente de modelo de utilidade, define-se a respectiva identificacdo
por meio de uma classificagcdo alfanumeérica.

O Quadro 7 apresenta tal descrigdo:

MU 86 01101 u

Qualificador de Década Série numérica Cddigo de

identificacao do ano do crescente, status da

de modelo de depdsito anual, patente
utilidade (MU) composta (Quadro 4)

de cinco
algarismos

Quadro 7 — Identificador de patente de modelo de utilidade. Fonte: os autores.
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Caracteristicas da patente de modelo de utilidade

Conforme o artigo 92 da Lei n2 9.279/1996, um objeto pode ser pa-
tenteado como modelo de utilidade desde que tenha uso pratico,
sendo passivel de aplicagdo industrial, e apresente algum elemento
de melhoria funcional no uso ou fabricacdo, em razdo de sua nova
forma ou disposicdo, resultado do ato inventivo (BRASIL, 1996).

Observacao

Assim como a inven¢ao, um modelo de utilidade
é considerado produto de ato inventivo quando,
sob a avaliacdo de um técnico, ndo derivar de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Aplicacao industrial

Para atender ao requisito de aplica¢do industrial, o modelo de utilidade
deve poder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de industria, se-
gundo estabelece o artigo 15 da Lei n2 9.279/1996. Além disso, como
requisito para patente, o artigo 11 determina que o modelo de utili-
dade seja considerado novo, isto €, ndo compreendido no estado da
técnica (BRASIL, 1996).

Melhoria funcional

Consiste em uma nova forma, disposicdo ou efei-
to técnico que propiciem mais comodidade ao
usudrio. Para um produto ser considerado mo-
delo de utilidade, conforme o artigo 92 da Lei
n2 9.279/1996, o inventor deve aperfeicoar um
objeto ja existente, conferindo-lhe praticidade e
melhoria funcional (BRASIL, 1996).

Existe uma série de exemplos de patente de
invengdo com caracteristica de melhoria funcional
mais evidente — porta-sabdao em pd com dosador
(MU 7702338-2 Y1), escova de dentes com dedal

(MU 8900865-0 U2) e engradado multiuso de plas- quatro dedos é um exemplo
tico (MU 8602209-1 U) s3o alguns objetos que po- em que se destaca a melhoria
dem ser consultados na base de patentes do INPI. funcional para o ususrio.

'

A tesoura com suporte para

Shutterstock/Richard Sargeant



Nova forma ou disposicao

O mouse (patente de invenc¢do) é um tipo de produto que caracte-
riza bem uma nova forma ou disposi¢do introduzida em um objeto
conhecido.

Alguns fabricantes de mais renome no mercado costumam ofe-
recer modelos de mouse especificos para determinadas aplicagdes,
especialmente para quem necessita de maior precisdo em jogos, por
exemplo. Esses modelos normalmente possuem componentes mais
precisos e confiaveis, dispdem de fungbes que permitem acionar re-
cursos exclusivos, além de oferecer ergonomia aos usuarios. Assim, é
notdvel que, em algumas linhas desse produto, a nova forma ou dis-
posicdo resultam em design avangado e melhorias significativas que
atribuem mais funcionalidades a cada modelo.

Periodo de validade da patente de modelo de
utilidade

Conforme o artigo 40 da Lei n2 9.279/1996, a patente de modelo de
utilidade vigora pelo prazo de 15 anos a partir da data de concessado
e sua vigéncia ndo pode ser inferior a 7 anos.

Assim como no caso da patente de invengdo, o prazo maximo de
vigéncia ndo pode ndo pode ser prorrogado (BRASIL, 1996).

Diferenciacao entre patente de invencao
e de modelo de utilidade

Para diferenciar patente de invengdao de modelo de utilidade é ne-
cessario estabelecer um comparativo entre descoberta e invencdo.

Descoberta é a revelacdo de um principio de carater cientifico até
entdo desconhecido, porém ja existente. A invencdo, por outro lado,
corresponde a aplicagdo pratica ou técnica dada ao principio cienti-
fico, com o intuito de se criar algo novo que seja pertinente a ativi-
dade industrial, como no caso de aperfeicoamentos, por exemplo.

Em resumo, a descoberta consiste na revelagdo de algo existente
na natureza, ao passo que a inveng¢do, normalmente, estd atrelada a
criagdo de um produto ou processo sem precedentes.
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Curiosidade

0 velcro é um excelente exemplo de inven¢ao
elaborada com base na observacdo de um ele-
mento descoberto na natureza, nesse caso o po-
pular carrapicho (Arctium lappa).

A ideia do produto foi desenvolvida pelo suico
George de Mestral ao notar carrapichos gru-
dados em sua calca e no pelo de seu cachorro
apo6s um passeio pelas montanhas.

Curioso, Mestral coletou amostras e as exami-
nou em um microscépio, constatando, de acor-
do com sua suspeita, que o fruto era recoberto
por ganchos minUsculos, que aderiam facil-
mente a superficies de roupas ou cobertas por
pelos. Valendo-se dessa constatacdo, o sui-
co dedicou-se a criacao de um produto que pu-
desse ter funcionalidade e ser industrializado
(PETROSKY, 2008).

0 produto é composto de duas tiras: em uma de-
las, ha pequenos ganchos e, na outra, mindsculas
alcas que, quando em contato, aderem-se.

Atualmente, o velcro é largamente utilizado pelas
industrias téxtil e de calcados substituindo, muitas
vezes, com vantagem, os ziperes.

Um produto pode ser aprimorado por meio de uma série de ino-
vacdes, as quais determinam se a respectiva patente se encaixa na
categoria de invengao ou modelo de utilidade.

O ferro elétrico de passar roupa, por exemplo, ilustra a quantida-
de de inovagdes que certo objeto pode apresentar, abrangendo as
patentes de invengao e modelo de utilidade:

m Patente de invengao
1. Sistema de aquecimento
2. Sistema de controle de temperatura
3. Superficie antiaderente
4. Sistema sem fio




m Patente de modelo de utilidade
1. Ergonomia do cabo
2. Dispositivo de apoio
3. Protetor de botdGes

A Figura 5 resume as principais caracteristicas de cada categoria:

PATENTE

|
[ |

m Novidade

= Novidade
m Aplicacdo inventiva m Aplicacdo inventiva
m Aplicacdo industrial m Aplicacdo industrial
= Ato inventivo
m Melhoria funcional

Figura 5 — Diferenciacdo entre patente de invencao e patente Fonte: os autores.
de modelo de utilidade, evidenciando a melhoria funcional.

Assim, diferentemente do que ocorre na caracteriza¢do de uma
invencdo, o modelo de utilidade estad necessariamente vinculado a
um objeto de uso prético (ou parte dele), oferecendo melhoria em
seu uso ou produgdo.

Patente de invencao de biotecnologia

A biotecnologia também é considerada invencdo, contudo, para fins
praticos, é importante destaca-la em razdo de sua especificidade e
abrangéncia.

O INPI, para efetuar os registros, usa a seguinte classificagdo para
as patentes de biotecnologia:

AO1H

AO1N

A21D

Processo para obtengdo de plantas novas

Biocidas, repelentes, reguladores de crescimento de
plantas

Tratamento de farinhas ou massas
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A23B  Conservagdo de alimentos

A61K ae
méticos

PreparagGes médicas, odontoldgicas e higiénicas e cos-

C07G Compostos (antibidticos, vitaminas e hormonios)

CO7H  Acucares e seus derivados

CO7K  Peptideos

C12 ~
mutag&o

C13 Acgucares

(2] dicinais

Quadro 8 — Patentes de biotecnologia.

Bioquimica, enzimologia, engenharia genética ou de

Analise de materiais como alimentos e preparagées me-

Fonte: TARRE, 2011.

O artigo 18 da Lei n2 9.279/1996 descreve os micro-organismos
transgénicos como biotecnologia passivel de obtencdo de patente,
conceituando-os como organismos que “expressem, mediante inter-

veng¢dao humana direta em sua
composicdo genética, uma ca-
racteristica normalmente nao
alcancavel pela espécie em
condi¢bGes naturais” (BRASIL,
1996).

As patentes de biotecno-
logia contemplam processos
de producdo que tém como
base materiais bioldgicos,
como os proprios micro-or-
ganismos, desde que transgé-
nicos, conforme estabelece a
legislagdo brasileira.

YOI
%m‘.'ﬁ‘ ) \

0 termo “bio” se refere ao uso de um

agente vivo ou processo bioldgico, ja o termo
“tecnologia” se remete a solucdo de problemas
ou produgdo de algum produto com utilidade.

Shutterstock/Alexander Raths



Os requisitos sdo 0s mesmos previstos para as outras areas tec-
noldgicas (novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial), po-
rém acrescidos de alguns procedimentos especificos necessarios
para atender aos critérios de repetibilidade e suficiéncia descritiva
da invengdo. Em biotecnologia, especialmente este ultimo requisito
requer uma descri¢do cuidadosa e detalhada do material bioldgico e
dos parametros técnicos envolvidos no processamento do material,
visando a obtencdo de um produto efetivamente biotecnolégico. En-

tretanto, como nem sempre é pos-
sivel uma descri¢cdao com tal nivel
de detalhamento, a solugdo inter-

Diz respeito a diferenca méxima nacionalmente aplicada é garantir
permitida entre medidas mensu- 0 acesso ao material biolégico por
radas por um mesmo individuo meio do depésito de uma amostra
num Unico dia de andlise. em centros depositarios, legal-

No organismo vivo.

mente instituidos e destinados a
receber e armazenar tais amostras
in vivo.

Poderao obter esse tipo de protegao:

Matéria bioldgica

Método ou processo empregado para obter matéria bioldgica
Produtos industriais com matéria bioldgica

Produtos industriais obtidos por meio de processo que utiliza
matéria bioldgica

Produtos industriais que integram matéria bioldgica

A questdo da patenteabilidade de biotecnologia, por envolver
material vivo, implica diversas polémicas, pois abrange questdes éti-
cas e morais em paralelo a questdes de ordem cientifica e econémica.

Importante

De acordo com o artigo 18 da Lei n° 9.279/1996,
ndo sdo patentedveis “o todo ou parte dos seres
Vivos, exceto 0s micro-organismos transgénicos
que atendam aos trés requisitos de patenteabili-
dade — novidade, atividade inventiva e aplicacao
industrial — previstos no art. 8° e que nio sejam
mera descoberta” (BRASIL, 1996).




O Quadro 9 traz uma rela¢do de produtos e processos biotecno-
I6gicos patenteaveis, bem como nao patenteaveis, no Brasil:

m Anticorpos monoclonais
Hibridoma produtor de anticorpos monoclo-
nais
m Vacinas
Micro-organismos geneticamente modifica-
dos que ndo sejam células animais ou vege-
tais, animais, plantas ou suas partes (bactérias,
Produtos fungos, protozoarios; virus geneticamente
patenteaveis modificados diferentes dos selvagens naturais)
m Composi¢cdes contendo anticorpos policlo-
nais; anticorpos naturais ou indistinguiveis
dos naturais; virus selvagens naturais ou
indistinguiveis dos naturais; virus genetica-
mente modificados; micro-organismos na-
turais ou indistinguiveis dos naturais; micro-
-organismos geneticamente modificados

m Anticorpos policlonais, anticorpos naturais
ou indistinguiveis dos naturais, virus selva-
gens naturais ou indistinguiveis dos naturais,
bactérias, fungos, células vegetais, células
animais, células humanas

Produtos
nao

patenteaveis Seres Vivos

Animais ou partes de animais
m \Vegetais ou partes de vegetais

m Processos de isolamento, geragdo ou obten-
¢do de anticorpos policlonais, anticorpos na-
turais ou indistinguiveis dos naturais

Processos m Processos de isolamento, geracdo ou ob-

patenteaveis tengcdo ou modificagdo genética de virus
selvagens naturais, virus geneticamente mo-
dificados, micro-organismos selvagens ou
indistinguiveis dos naturais




Processos
patenteaveis

Processos
nao
patenteaveis

Bactérias, fungos, células vegetais, células
animais, células humanas (micro-organis-
mos geneticamente modificados)

Bactérias, fungos, células vegetais, células
animais, células humanas (seres vivos selva-
gens ou indistinguiveis dos naturais e seres
vivos geneticamente modificados)

Vegetais
Animais
Clonagem de genes

Clonagem de seres vivos (exceto de huma-
nos)

Métodos diagndsticos in vitro

Métodos cosméticos

Processos de preparagdo de medicamentos
Novo uso nao médico de um produto

Segundo uso médico de um produto

Processos bioldgicos naturais

Processos que tragam sofrimento a animais,
em que os beneficios advindos para a saude
humana ou animal ndo sejam superiores ao
dito sofrimento

Clonagem de seres humanos
Métodos terapéuticos
Métodos diagndsticos in vivo
Métodos profilaticos
Métodos cirurgicos

Métodos cosmético-terapéuticos

Quadro 9 — Patenteabilidade de invencdes Fonte: BOCCHINO; CONCEIGAO;
na area biotecnoldgica brasileira. GAUTHIER, 2010.
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Retribuicoes

Garantir a exclusividade de exploragdo por meio de patentes implica
custos que sdo de responsabilidade do beneficiado. Se o inventor
realizar o tramite via escritdrios particulares, terd um custo inicial re-
lacionado somente ao depdsito, o que normalmente inclui redagao
do documento de patente, encaminhamento do pedido e prote¢do
juridica em casos de exploragao indevida da invencgdo por terceiros.
Entretanto, manter como procurador o escritério contratado gera
custos adicionais.

O tramite pelo INPI e emissdao da carta patente também geram
onus (que diferem de pessoa fisica para juridica), além de acarretar
um custo anual por servigos prestados pelo érgdo, as chamadas “re-
tribuicdes”, que sofrem acréscimos com o decorrer dos anos. A falta
de pagamento dessas retribuicdes leva ao arquivamento do pedido
ou extingdo da patente.

Para diminuir gastos, uma excelente alternativa para depositan-
tes de pedidos de patentes é a parceria com universidades que con-
tam com agéncias de inovacdo, as quais tém certos beneficios em
relacdo aos custos envolvidos com o INPI.

Indenizacoes

Segundo os artigos 42 e 44 da Lei n? 9.279/1996, a patente da aos
seus titulares o direito de proibir que outros, sem solicitar autoriza-
¢cdo prévia, fabriquem, usem, vendam ou importem produtos prote-
gidos. A lei prevé ainda que ao titular seja assegurado o direito de
receber indenizacdo caso seu objeto seja explorado indevidamente
por terceiros (BRASIL, 1996).

Para o caso de fabricagdo sem autorizagdo do titular, a lei prevé
multa ou pena de trés meses a um ano de detencdo. Ja na ocorréncia
de exportagdo ou importacdo com o objetivo de venda, o infrator
pode pagar multa ou ser condenado a deten¢do de um a trés meses.
A mesma lei, em seus artigos 183 e 196, estabelece que as penas de
detencdo sejam ampliadas de um terco a metade se o transgressor
for (ou foi) representante, mandatario, preposto, sécio ou empre-
gado do titular da patente ou registro ou, ainda, de seu licenciado
(BRASIL, 1996).




O homem que derrotou a poderosa Sony

Andreas Pavel passou 27 anos tentando provar ao mundo que tinha inven-
tado o walkman. Gastou mais de USS 3 milhdes com advogados e proces-
sos. Ninguém acreditava que ele pudesse vencer a Sony, que transformou o
walkman em marca registrada. [...]

Pouca gente imagina que o walkman, uma das bugigangas eletronicas mais
vendidas da histéria, foi uma invengao brasileira. [...]

Pavel comprava dezenas de fones de ouvido e gravadores, que ia modifican-
do e combinando, até que chegou, em 1972, ao primeiro modelo funcional
de walkman. Era um aparelho de som portatil que podia ser afixado ao cinto
ou a uma bolsa e vinha com fones de ouvido. Foi batizado de “pequeno
equipamento de fixagdo corpdrea para a reprodugao de eventos auditivos
em alta qualidade” ou, simplesmente, Stereobelt. [...]

Em 1977, Pavel patenteou sua invengdo na Itdlia e, no ano seguinte, na Ale-
manha, Inglaterra, Estados Unidos. Poucos meses depois da publicagdo dos
pedidos de patente, a gigante Sony se antecipou e langou no mercado o
walkman. O aparelho se tornou um dos best-sellers da empresa japonesa,
com mais de 200 milhdes de unidades vendidas. Pavel ndo se conformou.
Resolveu enfrentar a gigante Sony e o todo-poderoso Akio Morita. Ele pas-
sou 27 anos de sua vida brigando nos tribunais da Inglaterra, Estados Unidos,
Italia e Alemanha para provar a paternidade do walkman. Perdeu processos.
Pediu empréstimos para amigos e para a familia. Teve seus bens congelados.
Gastou toda sua heranga. [...]

Em 1980, ele iniciou negociagées amigaveis com a Sony, para recebimento dos
seus direitos. Os royalties Ihe foram pagos, embora a Sony sempre tenha dis-
cordado da reivindicagdo de Pavel. Os pagamentos foram encerrados em 1986.
O inventor prosseguiu com suas reivindicagdes e ingressou com agées em
outros paises mesmo depois de ter entrado em faléncia na Inglaterra [...].

A reaproximagdo com a Sony ocorreu em 2001, quando teve inicio a nego-
ciagdo que resultou no acordo firmado recentemente. [...]

MELLO, Patricia Campos. O homem que derrotou a poderosa Sony.
Jornal do Comérecio, Rio de Janeiro, 15-16 ago. 2004. Disponivel em:
<http://www.odontopalm.com.br/gsf/arquivo/2005/09/walkman_
atraves.html>. Acesso em: 23 maio 2011.
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A patente, como explicado, contempla um conjunto de direi-
tos relativos a propriedade industrial. Trata-se de uma modalidade
de protecdo que visa recompensar a atividade inventiva de aplica-
¢do industrial. Além disso, a patente oferece relativa seguranga nas
negociagbes entre os inventores e os titulares do bem com a parte
interessada no setor de producao industrial.




Capitulo

REGISTROS DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

O registro de Propriedade Intelectual é um recurso usado para res-
guardar autores e titulares de alguns objetos passiveis de protegao
da tentativa de plagio, assim como de apropria¢cdes e usos indevi-
dos de suas criagdes. As categorias acolhidas por essa modalidade
sdo: desenho industrial, marcas, indicagGes geograficas, cultivares,
direitos autorais, softwares e topografia de circuitos integrados. Este
capitulo trata em detalhes as caracteristicas e implicacdes legais de
cada categoria.




Desenho industrial

Diferentemente das inveng¢des e dos modelos de utilidade, o dese-
nho industrial ndo é patentedvel, entretanto pode ser registrado no
INPI, assim como ser objeto de protecdo por direito autoral.

Caracteristicas do registro de desenho industrial

Segundo o artigo 95 da Lei n2 9.279/1996, considera-se desenho in-
dustrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
dando-lhe um resultado visual novo e original em sua configuracdo
externa e possibilitando sua fabricagdo industrial.

A protegao dos desenhos industriais restringe-se a nova forma
conferida ao produto, sem consideragdes quanto a utilidade, poden-
do essa forma ser aplicada em um objeto Util ou ndo (DANNEMANN;
CAMARA JUNIOR; MENDES, 2008).

Propriedade Intelectual
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Os desenhos industriais dizem respeito ao carater ornamental dos
objetos, isto é, as caracteristicas relacionadas a estética e ao
gosto, independentemente da utilidade do produto.

No site do INPI, é possivel ter acesso ao registro de inimeros de-
senhos industriais, por meio de sua base de dados disponibilizada no
link http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.
jsp?BasePesquisa=Desenhos.




Periodo de validade do registro de desenho
industrial

O artigo 108 da Lei n? 9.279/1996 determina o prazo de dez anos
para o registro de desenho industrial, podendo ser prorrogado por
trés periodos sucessivos de cinco anos cada. Essa prorrogacdo pode
ser realizada no ultimo ano de vigéncia (BRASIL, 1996).

Diferenciacao entre patente de invencao,
modelo de utilidade e desenho industrial

O esquema a seguir apresenta uma comparagdo entre objetos (in-
ventos) que tiveram avancgo técnico (melhoria funcional) e altera-
¢Oes na forma (novo design):

Cabong Studios

Avango tecnolg¢

Pl
L
Pl - Patente MU - Modelo DI — Desenho
de invengdo de utilidade industrial

Figura 6 — Diferenciacdo entre patente de invencao,
modelo de utilidade e desenho industrial.

Fonte: adaptado de
INPI, 2011;j.
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Por meio da Figura 6, é possivel observar o avanco tecnolégico
(representado de cima para baixo) indicando o progresso do objeto
inventado até sua melhoria funcional, e as altera¢des de design (re-
presentadas da esquerda para a direita) concedidas aos modelos de
utilidade provenientes desses avancos.

Para o registro de desenho industrial é importante ter clareza
dessa diferenga, uma vez que a forma do objeto deve estar desvin-
culada de sua fungdo técnica, sob pena de caracterizar um modelo
de utilidade (BOCCHINO; CONCEICAO; GAUTHIER, 2010).

Marcas

As marcas sdo utilizadas como um sinal identificador de produtos
(incluindo tecnologias) e servigos visando seu reconhecimento no
mercado e comercializagdo (SOUZA FILHO, 2007). No mundo todo,
é possivel constatar como algumas marcas tém um grande poder
de atracdo, diferenciando seus produtos das concorrentes. Existem
marcas de projecdo internacional que ilustram bem sua importan-
cia para o publico e retorno gerado para a empresa, a exemplo da
Coca-Cola, no setor de bebidas; da Intel, Microsoft, Apple e IBM, na
area de tecnologia e eletronicos afins; do McDonald’s, no setor de
alimentos; da Disney, no de entretenimento; da Google, na area de
servicos de Internet; e da Toyota, na de automotivos, s6 para citar
uma pequena parcela.

Caracteristicas do registro de marcas

No INPI, segundo o artigo 112 da Lei n2 9.279/1996, podem ser regis-
trados como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, com
o objetivo de identificar produtos e servicos (BRASIL, 1996).

As marcas sdo registradas de acordo com trés espécies distintas
(INPI, 2011i):

m Marca de produto ou servico — Empregada para diferenciar
produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim, de proce-
déncia diversa. Exemplos: produtos alimenticios e bebidas;
servigos de transporte aéreo.

m Marca de certificagdo — Utilizada para atestar a conformi-
dade de um produto ou servigo segundo alguma norma ou




especificacdo técnica. Exemplos: brinquedos certificados pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial (Inmetro); produtos certificados pela Associacdo
Brasileira da Industria de Café (Abic).

m Marca coletiva — Empregada para identificar produtos ou
servigos oriundos de membros de uma entidade especifica.
Exemplos: produtos de diversos géneros provenientes de
cooperativas.

Na definicdo da marca, algumas caracteristicas relativas as suas
diferentes formas de apresentagdo e composicdao devem ser consi-
deradas de modo que na ocasido do registro atendam aos critérios
estabelecidos por lei.

Formas de apresentacao das marcas

As formas de apresenta¢do das marcas sao diversas. N3o se trata
apenas de nomes ou figuras, visto que precisam ser suficientemente
distintivas para serem registradas. A seguir, uma listagem das princi-
pais possibilidades (INPI, 2011i):

m  Marca nominativa — Composta apenas de palavras ou combi-
nagdo de letras e/ou algarismos, de forma n3do fantasiosa, in-
dependentemente do tipo de letra, cor ou desenho, a exem-
plo das marcas Google, Sony e 3M.

m Marca figurativa — Constituida por desenho, imagem e/ou
formas fantasiosas em geral apresentados de maneira iso-
lada, como a concha que representa a Shell e o cavalo que
representa a Ferrari.

m Marca mista— Combina elementos nominativos e figurativos.
As marcas Adidas, Nestlé, Faber-Castell sdo representadas
por palavras e desenho.

m Marca tridimensional — Representada pela forma plastica
(configuracdo ou conformacdo fisica) necessariamente dis-
tintiva do produto ou de sua embalagem e dissociada de
qualquer efeito técnico. Sdo exemplos as marcas Toblerone
(produto e embalagem), Chanel n2 5 (embalagem), Yakult
(embalagem) e Pato Purific (embalagem).




Propriedade Intelectual

Observacao

De acordo com a lei brasileira, é impossivel prote-
ger sinais que ndo sejam visualmente perceptiveis.
Dessa forma, um som ou aroma ndo podem ser
amparados legalmente como marca (INPI, 2011i).

Composicao das marcas

Quanto a composigdo, é possivel distinguir as seguintes categorias
(FAZZIO JUNIOR, 2003):

m Marcas de fantasia — Compostas de elementos novos que
ndo tém um significado especifico. Sdo exemplos OMO (sa-
bdo em po) e Rolex (reldgio).

m Marcas arbitrarias — Constituidas por palavras que ndo guar-
dam relagdo com o produto que distinguem, como Apple
(computador), Condor (escovas em geral) e Lojas Americanas
(loja de departamento).

m Marcas sugestivas — Formadas por palavras que sugerem
alguma caracteristica ou beneficio do produto ou servigo,
porém sem descrevé-lo, a exemplo da Kibon (sorvete), Sadia
(alimento) e Neve (papel higénico).

m  Marcas descritivas — Compostas de uma expressao que des-
creve o produto/servico ou uma caracteristica dele, desde
que sejam suficientemente distintivas, como Copo de Leite
(laticinios em geral), Bom Ar (desodorizador) e Passe Bem
(passa roupa).

Periodo de validade do registro de marcas

A partir da data de concessdo, o registro de marca vigora por dez
anos. E possivel prorrogar esse prazo por periodos iguais e sucessi-
vos, desde que o pedido de prorrogacao seja feito durante o ultimo
ano de vigéncia do registro. Se a prorrogac¢do nado for solicitada até
o fim da vigéncia do registro, o titular podera efetuar seu pedido
nos seis meses subsequentes mediante pagamento de retribuicdo
adicional (INPI, 2011i).




Observacao

"A marca é hoje o Unico valor intelectual que a le-
gislacdo reconhece como sendo uma propriedade
eterna, pois até as patentes e os direitos autorais
tém prazo de validade limitado, e as marcas per
manecem sendo de seus proprietarios até que
eles as vendam ou as deixem morrer por maus-
-tratos” (SAMPAIO, 1999 citado por NAVACINSK;
TARSITANO, 2003).

Indicacoes geograficas

O INPI também é o drgdo responsavel pelos registros de indicagdes
geograficas, os quais protegem os produtos e servicos de uma dada
regido, assim como qualquer produto ou servico vinculado a sua ori-
gem, sem fazer distingdo especial aos produtos agropecudrios.

Indicacao de procedéncia e denominacao de
origem

Conforme o artigo 176 da Lei n? 9.279/1996, constitui indicagdo geo-
grafica (INPI, 2011k):

m Indicagdo de procedéncia (IP) — Nome geografico da loca-
lidade territorial que se tornou conhecida como centro de
extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto
ou prestacdo de servigo especifico. Sdo exemplos o Vale dos
Vinhedos (IG 200002), cujo vinho fabricado ganhou notorie-
dade e prestigio, e a regido do Cerrado Mineiro (IG 990001),
que se destaca na producdo de café.

m Denominagdo de origem (DO) — Nome geografico da loca-
lidade territorial cujas qualidades e/ou caracteristicas dos
produtos ou servigos se devem essencialmente ao meio geo-
grafico, seja em razdo de fatores humanos ou naturais. Além
disso, o processo e/ou método de obten¢do do produto ou
servico deve ser leal ao local, assim como a técnica utilizada
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na producdo primaria ou industrializacdo deve ser padroniza-
da e constante, garantindo a qualidade do objeto.

Enquadra-se nesse caso, por exemplo, a denominacgdo de ori-
gem do Litoral Norte Gaucho (IG 200801) obtida pela Associa-
¢do de Produtores de Arroz da regido.

A Figura 7 elenca as principais diferencgas entre ambas as indica-
¢cOes geograficas:

ASPECTOS ESPECIFICOS
|
Indicacao de procedéncia Denominacao de origem
m Regido reconhecida pela producao m Descricao das caracteristicas e qualida-
do bem ou prestacdo do servico. de como proéprias da regido.

m Descricdo do método de obtencao de
acordo com a regido.

m Atendimento a requisitos de qualida-
de.

Figura 7 — Aspectos especificos das indicagdes geograficas Fonte: os autores.
de procedéncia e denominacéo de origem.

Cultivares

A protecdo dos cultivares foi instituida pela Lei n® 9.456/1997 com
o objetivo de impedir a “livre utilizagdo de plantas ou de suas par-
tes de reproducdo ou de multiplicagdo vegetativa” (BRASIL, 1997). A
mesma lei determina que compete ao Servico Nacional de Protec¢do
de Cultivares (SNPC), criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento (Mapa), conceder protegdo aos cultivares.

Para essa categoria, existe a distingdo entre protecdo e registro.
A protegdo assegura ao requerente os direitos de propriedade sobre
o cultivo desenvolvido e royalties advindos de sua comercializagdo.
J4 o registro é necessdrio para a producdo, beneficiamento e comer-
cializagdo de sementes e mudas de cultivares (DEL NERO, 2007). O
registro e a protegdo de cultivares se distinguem ainda pelas caracte-
risticas e direitos que podem ser reivindicados: o registro vincula-se
a propriedade, ao passo que a protecdo diz respeito a possibilidade
de comercializagao.




Por meio da Lei de Protecdo de Cultivares, é possivel alavancar
os investimentos destinados ao desenvolvimento de novas varieda-
des, além de impor barreiras a comercializagdo indevida de vegetais
por terceiros.

Essa lei é produto da Union Internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales (Upov) ou, em portugués, Unido Internacional
para a Protecdo das Obteng¢des Vegetais, organizagdo internacional
que atua junto a Ompi. Com base em uma convengao internacional, a
Unido regulamenta a protecdo de cultivares em 68 paises membros,
tendo o Brasil aderido a organizagdo em abril de 1999 (UPQV, 2011).

A adesdo a convencdo resulta na reciprocidade entre o nosso
pais e os demais paises membros, de modo que todos se obrigam a
proteger cultivares brasileiros, bem como o Brasil passa a proteger
cultivares procedentes dessas nag¢des. Tal acordo facilita e favorece o
intercdmbio entre pesquisas nacionais e estrangeiras (UPOV, 2011).

Arroz, soja, feijao e
trigo sdo exemplos
de culturas cujas
variedades podem
ser amparadas pela
Lei de Protecao de
Cultivares. &

Observacao

"A semente € um meio de producao de cultivar. Ndo
é, porém, uma tecnologia, porque o maquinismo
biolégico nado estd na cabega do ser humano, mas
no interior da semente. N&o se transfere a tecno-
logia, mas a semente” (CONCEICAO; BOCCHINO;
GAUTHIER, 2010).

Orangestock/Marco Andras
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Periodo de validade do registro de cultivares

A vigéncia da protegdo do cultivar corresponde ao periodo de 15
anos contados a partir da data de concessdo do Certificado Provi-
sorio de Protegdo, mas pode ser ampliada para 18 anos no caso de
arvores frutiferas, florestais e ornamentais.

Direitos autorais

Resguardam os criadores de obras destinadas a sensibilizacdo ou
transmissdao de conhecimento, aos quais se concede a exclusividade
de exploracgdo, exigindo-se, assim, autorizacdo do autor para qual-
quer uso publico da obra com o intuito de obter lucro, seja este di-
reto ou indireto.

Conforme explicado no capitulo 1, os direitos autorais sdo regu-
lamentados pela Lei n2 9.610/1998 e abrangem os direitos do autor
e os que |lhe sdo conexos.

DIREITOS AUTORAIS

||
I |

Direitos do autor Direitos conexos

Relacionam-se as obras de compo- Relacionam-se as atividades de ar-
sitores, pintores, artistas plasticos e tistas intérpretes ou executantes,
escritores. produtores fonograficos e empresas

de radiodifuséo.

Figura 8 — Abrangéncias dos direitos autorais. Fonte: os autores.

Adicionalmente, alguns exemplos de obras intelectuais constam
na Lei n2 9.610/1998, que assim dispde (BRASIL, 1998b):

Art. 72 S3o obras intelectuais protegidas as criagdes do espirito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte,
tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no futuro,
tais como:

| — os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;




Il — as conferéncias, alocugbes, sermdes e outras obras da
mesma natureza;

Il — as obras dramaticas e dramatico-musicais;

IV — as obras coreogréficas e pantomimicas, cuja execugao cé-
nica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composi¢des musicais, tenham ou ndo letra;

VI — as obras audiovisuais, sonorizadas ou ndo, inclusive as ci-
nematograficas;

VIl — as obras fotograficas e as produzidas por qualquer proces-

so analogo ao da fotografia;

VIII — as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia
e arte cinética;

IX — asilustragdes, cartas geograficas e outras obras da mesma
natureza;

X — os projetos, eshocos e obras plasticas concernentes a geo-
grafia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, ce-
nografia e ciéncia;

XI — as adaptagbes, tradugdes e outras transformagdes de
obras originais, apresentadas como criagdo intelectual
nova;

Xll — os programas de computador;

XIll — as coletaneas ou compilagdes, antologias, enciclopédias,
dicionarios, bases de dados e outras obras que, por sua
selegdo, organizagdo ou disposi¢do de seu contelido, cons-
tituam uma criagdo intelectual.

Ja em seu artigo 18, a mesma lei estabelece que a protegao aos
direitos autorais independe de registro, sendo a utilizagdo, fruicdo e
disposicdo da obra literaria, artistica ou cientifica um direito exclusi-
vo do autor. Por outro lado, a lei também elenca o que ndo contem-
pla como objeto de protecdo (BRASIL, 1998b):




Art. 82 N3o sdo objeto de protecdo como direitos autorais de que
trata esta Lei:

| - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos,
projetos ou conceitos matematicos como tais;

Il — os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,
jogos ou negdcios;

Il — os formuldrios em branco para serem preenchidos por
qualquer tipo de informacdo, cientifica ou nao, e suas ins-
trugdes;

<
I

os textos de tratados ou convengdes, leis, decretos, regula-
mentos, decisGes judiciais e demais atos oficiais;

V - as informagdes de uso comum, tais como calendarios,
agendas, cadastros ou legendas;

Vi
Vil

os nomes e titulos isolados;

o0 aproveitamento industrial ou comercial das ideias conti-
das nas obras.

O artigo 184 do Cddigo Penal caracteriza a violagdo do direito de
autor e direitos conexos como crime, mesmo sem intengdo de lucro.
Ja a Lei n2 10.695, de 12 de julho de 2003, penaliza especialmente a
violagdo com o objetivo de lucro, seja ele obtido direta ou indireta-
mente, assim como estabelecem os paragrafos 12, 22 e 32 do artigo
184. Considerando de modo particular esse ultimo caso, a pena foi
ampliada com a inten¢do de combater a pirataria de obras protegidas,
incluindo as violadas por meio de tecnologias como a Internet. Além
disso, a mesma lei, por meio da inser¢ao do paragrafo 42 no artigo 184,
resolve a polémica a respeito da copia Unica para uso privativo do co-
pista, sem propdsito de lucro, excluindo tal pratica “da incidéncia das
penas previstas nos paragrafos precedentes”. Isso significa que copiar
um Unico exemplar integral de obra, visando ao uso exclusivamente
privado e sem lucro, ndo é considerado crime (CARBONI, 2005). Con-
tudo, permanece em vigor a regra que possibilita ao autor ingressar
com uma acao civil para apreender as obras reproduzidas, suspender
a pratica de cépia e ainda obter pagamento de indenizagdo em razdo
da reprodugdo integral ndo autorizada (CARBONI, 2005).




Direitos decorrentes

Em relagdo aos direitos decorrentes de criagdo desenvolvida por
meio de contratos de encomenda, sejam de trabalho ou prestacdo
de servigos, observam-se que remanescem os direitos morais ao
empregado ou contratado e, em contrapartida, os direitos patrimo-
niais sdo transferidos ao autor da encomenda conforme estabeleci-
do em contrato (DELLISOLA, 2011).

Os direitos morais relacionam-se ao que se costuma chamar de
“paternidade” da obra, sendo considerados:

m Personalissimos
m Inalienaveis
m Intransferiveis

Assim, mesmo havendo a cessdo de direitos sobre a obra, é obri-
gatodrio o direito moral de o autor ter seu nome reconhecido e citado.

Ja os direitos patrimoniais estdo vinculados a exclusividade de
utilizacdo, fruicdo e disposi¢cdo da obra. Consequentemente, os di-
reitos patrimoniais concedem ao autor a possibilidade de ceder ou
licenciar sua obra, podendo o criador explora-la economicamente
como desejar.

Ambos os direitos encontram-se previstos e detalhados nos arti-
gos 24 e 28 da Lei n2 9.610/1998 (BRASIL, 1998b).

Periodo de validade dos direitos patrimoniais
do autor

A Lei 9.610/1998 estabelece 70 anos de vigéncia dos direitos patri-
moniais do autor, prazo que é contado a partir do primeiro dia de
janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, observada a or-
dem sucessdria prevista na legislagdo civil (BRASIL, 1998b).

No caso de obras anénimas, cabe a quem publica-la os direitos
patrimoniais, cuja vigéncia é de 70 anos contados a partir do pri-
meiro dia de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira
publicacdo. Essa regra de vigéncia vale também no caso de obras
audiovisuais e fotograficas (BRASIL, 1998b).
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Indicacao de leitura

Direito autoral: perguntas e respostas,
de Eliane Cordeiro de Vasconcellos
Garcia Duarte e Edmeire Cristina Pe-
reira, publicado pela UFPR em 2009.

O livro constitui uma rica fonte de
informacdes a respeito dos direitos
: autorais por meio de perguntas sobre
como registrar produtos ou auferir royalties, por exemplo, to-
talizando mais de 100 questdes pertinentes ao tema.

Além da versao impressa, a obra encontra-se disponivel no link
www.inovacao.ufpr.br/downloads/Livro_Direito_Autora.pdf.

Softwares

A Lei n2 9.609/1998, Lei de Software, em seu artigo 12, define pro-
grama de computador (software) como:

expressdo de um conjunto organizado de instru¢ées em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natu-
reza, de emprego necessdrio em mdquinas automdticas de trata-
mento da informagdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou andloga, para fazé-los
funcionar de modo e para fins determinados. (BRASIL, 1998a)

Da mesma forma como sdo tratados os direitos autorais, a prote-
¢cdo conferida aos programas de computador independe de registro.
No desenvolvimento de programa de computador, importa refletir
sobre algumas vantagens obtidas na sua protecédo juridica, entre as

quais:

Presuncdo de autoria daquele que efetuou o registro.

Obtencgdo de lucro com a transferéncia dos direitos a ter-
ceiros.

Seguranca juridica em acGes de abstencdo de uso e indeniza-
¢do por perdas e danos contra concorrentes desleais.

Garantia de uso e exploragdo exclusivos pelo titular.




Em seu artigo 69, a lei aponta os casos que ndo ferem os direitos
estabelecidos (BRASIL, 1998a):

Art. 62 N3o constituem ofensa aos direitos do titular de progra-
ma de computador:

| - areprodugdo, em um sé exemplar, de cépia legitimamente
adquirida, desde que se destine a cdpia de salvaguarda ou
armazenamento eletronico, hipdtese em que o exemplar
original servira de salvaguarda;

Il — acitagdo parcial do programa, para fins didaticos, desde que
identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;

Il — a ocorréncia de semelhanga de programa a outro, preexis-
tente, quando se der por forca das caracteristicas funcio-
nais de sua aplica¢do, da observancia de preceitos norma-
tivos e técnicos, ou de limitagdo de forma alternativa para
a sua expressao;

IV - aintegragdao de um programa, mantendo-se suas caracte-
risticas essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional,
tecnicamente indispensdvel as necessidades do usuario,
desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.

Importante

Nao existe na legislacgdo uma regra relaciona-
da ao porcentual da obra para determinar o
que é reproducdo total ou parcial ndo autoriza-
da do original. Naquilo em que é omissa a Lei
n® 9.609/1998, devem ser aplicadas, de forma
auxiliar, as regras gerais do direito autoral deter-
minadas pela Lei n® 9.610/1998.

O Quadro 10, a seguir, apresenta uma comparacgdo entre a lei que
regulamenta os direitos autorais e a que regulamenta a protegdo de
software.
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Lei de Direitos Autorais

Duragao: 70 anos contados a
partir da data de morte do autor.

Autor autoriza modificacdo da
obra.

Mesmo com vinculo, o autor é o
titular.

Direitos morais:

Reivindicar, a qualquer tem-
po, a autoria da obra.

Ter seu nome indicado como
autor em caso de utilizacdo
da obra por terceiros.

Conservar a obra inédita.

Assegurar a integridade da
obra.

Modificar a obra a qualquer
momento.

Retirar a obra de circulagdo.

Suspender a forma de utiliza-
¢do ja autorizada.

Ter acesso a exemplar Unico.

Quadro 10 — Comparativo entre a Lei de
Direitos Autorais e a Lei de Software.

Lei de Software

Duragdo: 50 anos contados a
partir da data de criagdo.

Titular autoriza modificacdo
do programa.

Se ha vinculo, o empregador é
o titular.
Direitos morais:

m Ter paternidade do pro-
grama de computador re-
conhecida.

m Fazer objecdo a modifica-
¢oes.

Fonte: os autores.

Topografia de circuitos integrados

O objeto protegido consiste na representa¢ao da configuragao tri-
dimensional de um circuito integrado, em qualquer estagio de sua
concepgdo. Para obter protecgdo, a legislagdo ndo obriga a incorpo-
racdo do objeto a um produto semicondutor (SANTOS, 2007).




O artigo 26 da Lei n? 11.484/2007 assim define o objeto a ser
protegido:

| = circuito integrado significa um produto, em forma final ou inter-
medidria, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com
algumas ou todas as interconexdes integralmente formadas sobre
uma pega de material ou em seu interior e cuja finalidade seja de-
sempenhar uma fungdo eletrénica;

Il —topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou for-
ma, que represente a configuragdo tridimensional das camadas que
compbem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente,
no todo ou em parte, a disposi¢do geométrica ou arranjos da super-
ficie do circuito integrado em qualquer estdgio de sua concepgdo ou
manufatura. (BRASIL, 2007)

A lei estabelece um regime especial para o resguardo do objeto,
incorporando elementos do direito autoral (critério de originalida-
de) e a sistemdtica dos direitos vinculados a propriedade industrial
(registro como condigdo para protecdo).

Para requisitar ao INPI o registro de topografia, o
objeto deve ser original e resultante de ato inventivo.

Ja em seu artigo 37, a mesma legislacdo define os atos que ndo
caracterizam ofensa aos direitos exclusivos do titular da topografia,
entre eles, resumidamente, os atos que tém finalidade de andlise,
avaliacdo, ensino e pesquisa (BRASIL, 2007).

iStockphoto.com/GNK82
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Periodo de validade do registro de topografia
de circuitos integrados

O artigo 35 da Lei n? 11.484/2007 determina dez anos como prazo
de vigéncia da protec¢do de topografia, contados a partir da data do
depdsito do registro ou da primeira exploracdo, de acordo com o
que tiver ocorrido primeiro.




Capitulo

PROCEDIMENTOS PARA
PEDIDOS DE PATENTE E
REGISTROS NO INPI

O objetivo deste capitulo é elencar de forma objetiva os procedi-
mentos necessarios para uma empresa ou pessoa obter protegdo
para sua criagdo por meio da modalidade patente ou registro. Para
tanto, é apresentado um guia rapido de consulta que traz os pontos
mais importantes de cada categoria, evidencia os principais docu-
mentos necessarios, bem como os termos mais utilizados na area.
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Primeiros passos

Normalmente, o passo inicial é buscar a maior quantidade possivel
de esclarecimentos sobre o que abrange a Propriedade Intelectual.
Informacdes de grande valia podem ser obtidas com o auxilio dos
nucleos de informacdo tecnoldgica, presentes em algumas universi-
dades brasileiras, e escritérios comerciais especializados.

Além dos sites institucionais ja indicados neste livro, existem
outras excelentes fontes de pesquisa sobre o tema. O Quadro 11 lis-
ta alguns:

m Agéncia de Inovagdo da Universidade Estadual de Campinas
(Inova Unicamp) www.inova.unicamp.br/paginas/visualiza_
conteudo.php?conteudo=6

m Agénciade Inovagdo da Universidade Federal do Parana (UFPR):
www.inovacao.ufpr.br

m Agéncia de Inovagdo da Universidade Tecnoldgica Federal do
Parana (UTFPR): www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/
pro-reitorias/prorec/diretoria-da-agencia-de-inovacao-1

m AgénciaIntelecto da Universidade Federal de Uberlandia (UFU):
www.intelecto.ufu.br

m Agéncia Paranaense de Propriedade Industrial (APPI): www.
tecpar.br/appi

m Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI): www.
abpi.org.br

m Associagdo Interamericana da Propriedade Intelectual (Asipi):
WWW.asipi.org

m Centro Regional de Inovacdo e Transferéncia Tecnoldgica (Critt)
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): www.ufjf.br/
critt/protecao-ao-conhecimento

Conhecimento Protegido: www.conhecimentoprotegido.com

Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgi-
co (CNPq): www.cnpg.br/cnpg/prop_intelec/index.htm

m Coordenadoria de Transferéncia de Inovagdo Tecnoldgica (CTIT)
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): www.ufmg.br/




ctit/index.php?option=com_content&view=article&id=18&
Itemid=33&Ilang=pt

m Escritorio Alemao de Patentes e Marcas (DPMA): www.dpma.
de/english/index.html

m Escritério Canadense de Propriedade Intelectual (Cipo):
patentsl.ic.gc.ca/intro-e.html

m Escritério de Direitos Autorais (EDA) da Fundagdo Biblioteca
Nacional: www.bn.br/portal/?nu_pagina=25

m Escritdrio de Patentes do Japdo (JPO): www.jpo.go.jp

m Escritdrio de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO):
www.uspto.gov

m Escritério de Propriedade Intelectual (IPO) do Reino Unido:
www.ipo.gov.uk

Escritério Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM): www.oepm.es
m Escritorio Europeu de Patentes (EPO): www.epo.org
m Instituto Federal de Propriedade Intelectual da Suica: www.ige.
ch/en.html

m Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) da Francga:
www.inpi.fr

m Secretaria de Desenvolvimento Tecnoldgico (Sedetec) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): www.
sedetec.ufgrs.br/eitt

Quadro 11 — Sites relacionados a Propriedade Intelectual. Fonte: os autores.

A consulta prévia a profissionais dos nucleos de inovagdo tecno-
légica (NITs) mantidos por algumas universidades brasileiras possi-
bilita que o consulente compreenda a categoria em que o objeto de
protecdo se adequa para iniciar a solicitagdo no INPI ou em outro
orgdo competente, conforme cada caso — concessao de patente ou
registro de desenho industrial, marcas, softwares, etc.

Com o conhecimento da(s) categoria(s) correta(s), o passo se-
guinte, e também mais comum, é o ingresso no INPI para que a em-
presa proceda a todas as etapas de solicitagdo de patente ou registro.
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Pedido de patente

Conforme exposto anteriormente, a patente no Brasil é concedida
pelo INPI. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, pode depositar um pe-
dido de patente. Contudo, como visto, é necessario que o objeto seja
passivel de patenteamento, o que ndo ocorre com uma ideia, por
exemplo, uma vez que é preciso antes concretiza-la como criagdo
do intelecto e invengdo e dar-lhe aplicagcdo industrial. Isto €, uma
ideia por si s6 ndo pode ser patentada, mas, sim, o(s) prototipo(s)
produzido(s) com base nela (concepc¢édo ou resultado fisico do que
se pretende). Vale lembrar que as inveng¢des sdo patenteaveis, mas
as descobertas ndo.

Para depositar seu pedido de patente, o requerente deve verifi-
car ou efetuar os seguintes procedimentos (BOCCHINO; CONCEICAO;
GAUTHIER, 2010):

m Determinar se o objeto a ser patenteado é uma invengao ou
modelo de utilidade, pois essa diferenciagdo resulta em pro-
cedimentos distintos para cada categoria. Assim, é preciso fa-
zer a avaliacdo considerando as especificidades da legislacdo
e tramite do pedido em relagao as duas modalidades.

m Buscar em bancos ou bases de patentes (Quadro 2), revistas
especializadas, como a RPI, ou publicagdes técnicas para ve-
rificar se a patente pretendida é nova (inédita)?, pois a novi-
dade é um dos requisitos para o pedido. Essa busca deve ser
feita no Brasil e no exterior.

m Redigir a documentagao de acordo com as normas do INPI,
atendendo aos requisitos solicitados em cada caso (os formu-
larios podem ser adquiridos no INPI ou por meio de repre-
sentantes).

m Na elabora¢do de um pedido de patente, é recomenda-
vel consultar as diretrizes constantes no Ato Normativo
n2 127/1997?%, em especial o item 15.

1 Para ser entendida como nova, a invencdo (ou modelo de utilidade) ndo podera ter
se tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito. Dessa forma, devem ser
evitadas publicacdes a respeito do invento antes da efetivacao do depésito do pedido.

2 0 Ato Normativo n2 127/1997 pode ser consultado no link www.leonardos.com.br/
Vademecum/P1%5CMarginalia%5CAN%20127-1997.pdf.




O esquema a seguir representa a organizacdo basica da docu-
mentacgdo a ser apresentada no processo de patenteamento, incluin-
do a possivel incorporacdo de outros formuldrios, dependendo do
objeto a ser protegido:

7. (Outros formularios)

|_e—— 6. Comprovante de pagamento

__*— 5. Resumo

4, Desenhos

R BT __e—— 3. ReivindicagGes

— ; 2. Relatério descritivo

|

+—— 1. Requerimento

Lei n2 9.279/1996 — Ato Normativo n2 127/1997

| Figura 9 — Documentos para o pedido de patente. Fonte: os autores.

Requerimento

Consiste na folha de rosto do depdsito, a qual apresenta informa-
¢cOes bibliograficas e os seguintes dados: nimero do depdsito da
patente; pais de depdsito; titulo da invengdo; nome do depositante
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e inventor; datas de depésito e
concessdo da patente (se for o

caso); pais de prioridade; classifi- E o pais onde é feito originalmente

cagdo internacional; documentos o pedido de depésito da patente.
citados (se for o caso); resumo da

invengao.

Relatorio descritivo

Nessa parte da documentagao deve haver titulagdo clara e precisa,
sem palavras irrelevantes ou desnecessarias, além das seguintes
descri¢bes e elementos:

m Descrigdo em linhas gerais da matéria motivo da patente,
com indicagdo do setor técnico ao qual pertence o objeto.
Esse setor necessita estar classificado conforme a CIP (Qua-
dro 3), disponivel no link http://pesquisa.inpi.gov.br/ipc/
index.php, e conter o maximo possivel de detalhes, isto é,
apresentacdo da secado, classe, subclasse, grupo e subgrupo.

m Descri¢do do estado da técnica, visando auxiliar na compre-
ensdo da invengdo. Quando pertinente, devem ser citados
documentos para enriquecer o contetido informativo (paten-
tes ou qualquer outra fonte bibliografica, por exemplo).

m Descricdo dos pontos deficientes do estado da técnica, por
meio de um breve estudo comparativo entre o objeto pro-
posto no pedido e os disponiveis na sociedade, visando evi-
denciar as vantagens/qualidades do invento.

m Definigdo dos objetivos da invengdo com mengdo as solu-
¢Oes geradas para os problemas encontrados no estado da
técnica, destacando conteudo inventivo e beneficios, isto é,
requisito de novidade e efeito técnico alcangado (atividade
inventiva e/ou melhoria funcional).

m Relagdo das figuras com especificagdo de suas representa-
¢Oes graficas. Nos casos em que ha inclusdo de reprodugdo
fotografica, por exemplo, deve haver a especificacdo das ca-




racteristicas do tipo de representacdo (ampliacdo, condi¢cdes
e natureza do material fotografico, etc). As representacGes
graficas (desenhos, vistas, cortes, fluxogramas, etc.) sdo mui-
to importantes, pois facilitam o entendimento do avaliador
técnico e, por isso, devem estar corretamente indicadas por
algarismos e/ou letras.

m Descricdo detalhada das caracteristicas da invengdo, com
remissdo aos sinais de referéncia dos desenhos e, se ne-
cessario, exemplos e/ou quadros comparativos com o es-
tado da técnica de modo que o objeto seja perfeitamente
compreendido por um técnico no assunto e possibilite sua
reproducdo. Além disso, é preciso explicar a melhor forma
de execucdo da invencdo (se houver mais de uma forma co-
nhecida na data de depdsito) e apontar sua aplicagdo indus-
trial. Também podem ser descritas as inven¢des acessorias
(quando houver) derivadas da invengdo principal para pos-
teriormente ser reivindicadas. No caso dessas invengdes, se
necessario, também podem ser apresentados exemplos e
descrigdo do uso (INPI, 2011e).

Importante enfatizar que o avaliador técnico necessita de infor-
macdes claras e precisas e que é totalmente inadequado escondé-
-las, pois, com isso, provavelmente o pedido de patente serd indefe-

rido e, consequentemente, o que
era estado da arte passara a ser
estado da técnica, isto €, estard ao

Diz respeito ao que existe, no mo- alcance de todos na sociedade, in-
mento, de melhor acerca de algum clusive dos concorrentes, uma vez
conceito, produto ou técnica. que o pedido de patente implica a

divulgacdo do objeto.

Reivindica¢oes

Estabelecem e delimitam os direitos do titular da patente com o
propdsito de conferir ampla e eficaz protegdo, devendo estar funda-
mentadas no relatdério descritivo.
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As reivindica¢cOes podem se remeter a uma ou varias categorias
(produto, processo, sistema, etc.), desde que vinculadas a um mes-
mo conceito inventivo. Isso normalmente ocorre quando o objeto do
pedido de patente possibilita outros produtos derivados.

Em sua redacdo, as reivindicagGes devem ser iniciadas pelo titulo
ou parte do titulo correspondente a categoria e conter a expressao
“caracterizado por”, apds a qual sera descrito o diferencial da inven-
¢do em relacdo ao que ja existe na sociedade (INPI, 2011e).

Importante

As invengdes acessorias descritas no relatério
também devem ser reivindicadas.

Desenhos

Correspondem a parte do documento que visa facilitar ou permitir
o pleno entendimento da matéria exposta no relatdrio descritivo.

Os desenhos devem ser uma representa¢do aproximada do obje-
to, mostrando suas formas e vistas moderadamente detalhadas, isto
é, apresentando apenas o que é essencial ao pedido.

Atencao

Os desenhos sao obrigatérios somente em casos de
patentes de modelos de utilidade (INPI, 2011e).

Resumo

Trata-se de uma sintese do que é apresentando no relatorio descriti-
Vo, reivindicacdes e desenhos. Deve ser redigida, preferencialmente,
obedecendo a um limite entre 50 e 200 palavras, organizadas em até
20 linhas de texto. Em sua redagdo, o resumo tem de indicar o setor
técnico ao qual pertence a invengdo (INPI, 2011e).




Dica

No site do EPO é possivel observar a organizacao
completa do pedido de patente para um protetor
paralancamentos de fogos de artificio (P10901159-5
A2). 0 documento encontra-se assim disposto no
arquivo digital:

Requerimento (pagina 1)

Relatério descritivo (paginas 2 e 3)
Reivindicacoes (pagina 4)

Desenhos (paginas 5, 6, 7, 8 e 9)

Resumo (pagina 10)

Para visualizar toda a documentacdo, basta
acessar o link http://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/originalDocument?CC=BR&N
R=PI0901159A2&KC=A2&FT=D&date=20101
116&DB=EPODOC&locale=en_EP

O depésito da patente deve ser feito na sede do INPI, no Rio de
Janeiro (RJ), ou em uma das divisdes regionais presentes nos demais
estados brasileiros (os respectivos enderegos podem ser obtidos por
meio do site do instituto)®.

Na efetivacdo do protocolo, o 6rgido fornece um comprovante e,
posteriormente, uma cépia numerada para consulta e acompanha-
mento do pedido, que pode ser feito por meio da RPl em sua versdo
eletronica.

O INPI mantém o pedido de patente em sigilo por um periodo
de 18 meses contados a partir da data de depdsito; expirado esse
tempo, o pedido de patente é publicado. Com a publicagdo, a solici-
tacdo passa a ser de conhecimento publico e os interessados podem
apresentar novos documentos e informacgdes para subsidiar o exa-
me do pedido. A partir da data de depdsito, o inventor ou empresa
tem o prazo de 36 meses para requerer o exame técnico do pedido.

3 No Parand, a Delegacia Regional do INPI estd localizada na Rua Marechal Deodoro,
344, 162 andar, no centro de Curitiba. O contato para informacdes pode ser feito pelo
telefone (41) 3322-4411.
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Caso ndo seja feito o requerimento de exame, o pedido de patente
é arquivado.

Concluido o exame, a decisdo é declarada deferindo ou ndo a
solicitagcdo. Se deferido o pedido, o requerente deverd comprovar
junto ao INPI o pagamento da retribuicdo, no prazo de até 60 dias
apds a decisdo, para que posteriormente a carta patente seja ex-
pedida pelo instituto (a retribuicdo é cobrada anualmente a partir
do inicio do terceiro ano da data de depdsito; a inadimpléncia im-
plica extingdo da patente). Se, por outro lado, o pedido de patente
for negado pelo 6rgdo, o requerente tera o prazo de 60 dias para
recorrer.

Para os casos de depdsitos no exterior, recomenda-se sua rea-
lizagdo por meio do PCT. Como beneficios, o tratado possibilita a am-
pliacdo do prazo de depdsito de 12 para 30 meses nos demais pai-
ses, além de permitir ao solicitante um relatdrio de busca e exame
internacional.

Importante

Mencionado no capitulo 2, o PCT é um tratado
multilateral de cooperacao patentaria. Esse tratado
determina a requisicao da protecao simultanea nos
diversos paises membros por meio de um Unico pe-
dido internacional de patente.

Contudo, o pedido nao gera a concessao de uma
patente internacional, pois essa nao é uma pratica
vigente no mundo. Assim, o requerente deve efe-
tuar o depdsito da patente em cada pais que seja
de seu interesse comercial.

Impedimentos de deferimento de patente

Legalmente, existem alguns impedimentos que implicam o ndo pa-
tenteamento de uma invenc¢do ou modelo de utilidade, ainda que
atendam aos requisitos ja delineados.




Os artigos 10 e 18 da Lei n2 9.279/1996 tratam desses casos

assim estabelecendo (BRASIL, 1996):

Art. 10. N3o se considera invengao nem modelo de utilidade:
| — descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il — concepgdes puramente abstratas;

Il — esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, con-

tabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e
de fiscalizacdo;

IV — asobras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criagdo estética;

— programas de computador em si;
VI — apresentagdo de informacdes;
VIl — regras de jogo;

VIII — técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagao no
corpo humano ou animal; e

IX — otodo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgi-
cos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioldgicos naturais.

[...]
Art. 18. Ndo sdo patentedveis:

— o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a segu-
ranga, a ordem e a saude publicas;

— as substancias, matérias, misturas, elementos ou produ-
tos de qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas
propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de
obteng¢do ou modificagdo, quando resultantes de transfor-
magao do nucleo atomico; e

— o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-organismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patentea-
bilidade — novidade, atividade inventiva e aplicagdo indus-
trial — previstos no art. 82 e que ndo sejam mera descoberta.
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O quadro 12 resume os principais procedimentos para fazer o
pedido de patentes vistos neste capitulo:

Consultar a Lei de Propriedade Industrial para verificar se a

1 . "
invengdo é patenteavel.

) Determinar se o pedido é uma patente de invengdo ou mo-
delo de utilidade.

3 Realizar uma pesquisa para verificar se a invengao atende

ao requisito de novidade (Quadro 2).
4  Escrever o pedido de patente.
5 Depositar o pedido de patente no INPI.
6  Solicitar o exame técnico do pedido.

Acompanhar o andamento processual do pedido e aguar-

7 A

dar o resultado do exame técnico.

Cumprir as eventuais exigéncias técnicas feitas pelo exami-
8

nador do INPI.
9 Ao ser deferido o pedido, solicitar a expedi¢do da carta pa-

tente.

10 Manter o pagamento das anuidades (retribui¢cdes) em dia.

Quadro 12 — Resumo dos procedimentos Fonte: os autores.
para solicitacdo e manutencdo de patente.




Registro de desenho industrial

Para o protocolo do pedido de registro de desenho industrial, de
modo semelhante ao que ocorre com o processo de pedido de pa-
tente, recomenda-se consultar as diretrizes constantes do Ato Nor-
mativo n2 161/2002¢ e elaborar o pedido abrangendo requerimento,
relatério descritivo e reivindicagdes (se for o caso), desenhos ou fo-
tografias, além de efetuar o pagamento da retribuicdo referente ao
depdsito (BOCCHINO et al., 2010).

Requerimento

Da mesma forma que nos demais processos de protegao industrial,
para o pedido de registro de desenho industrial deve-se preencher
o formulario préprio de requerimento (trés vias), o qual se encontra
disponivel no site do INPI.

Relatorio descritivo

Se houver relatdrio descritivo, este deve conter titulo, breve descri-
¢do das caracteristicas plasticas (configuragdo) do objeto, variantes
configurativas e remissdo aos desenhos ou fotografias, de forma cla-
ra, conforme os sinais indicativos.

No relatdrio ndo deve haver explicagdes sobre o tipo de material
usado na fabricacdo do objeto, dimenséGes, detalhes de producdo,
detalhes internos, especificagdes técnicas e vantagens praticas.

Reivindicagoes
Sdo similares, em sua forma e conteldo, as reivindicagdes ja des-

critas no caso de pedido de patente, visando, igualmente, oferecer
ampla protecdo ao titular do objeto.

Em sua redagdo, as reivindicagGes também devem ser iniciadas
pelo titulo ou parte do titulo correspondente a categoria e conter a
expressao “caracterizado por” (INPI, 2011e). Apds essa expressao, o
autor do documento devera descrever o diferencial de seu desenho
em relagdo ao que ja existe.

40 Ato Normativo n2 161/2002 pode ser consultado no link www.inpi.gov.br/
menu-esquerdo/desenho/pasta_legislacao/ato 161 _02_html.
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As reivindica¢des ndo sdo obrigatdrias para registro de desenho
industrial, pois o diferencial do objeto de proteg¢édo deve ser demons-
trado por meio de fotos ou desenhos.

Desenhos ou fotografias

Devem ser apresentados em paginas distintas, numeradas consecu-
tivamente (1/3, 2/3, 3/3...), em seis vias, nas quais devem constar
apenas o numero da figura e da pagina. Nos documentos, o objeto
deve ser representado montado e de forma tridimensional. Além
disso, devem ser mostradas as vistas frontal, lateral, posterior, supe-
rior e inferior. Nos desenhos, ndo pode haver a marca ou qualquer
outra inscrigdo alfanumérica.

Além de todos os documentos descritos, no pedido de registro
deve constar o campo de aplicagdo do objeto, conforme determi-
na o Ato Normativo n2 129/1997. Caso o pedido sofra alguma exi-
géncia de ordem técnica, esta precisara ser atendida, por meio de
formulario especifico, no prazo de 60 dias contados a partir da data
de publicagdo do pedido na revista do INPI. Depois de efetivada a
concessdo do registro, passam a ser cobradas pelo instituto as taxas
referentes ao quinto e décimo anos contados a partir da data do
depdsito.

Impedimentos de registro de desenho industrial

No dmbito legal, segundo o artigo 100 da Lei n2 9.279/1996, os im-
pedimentos referem-se ao ferimento da moral e bons costumes,
ofensa a honra ou imagem de pessoas, incluindo-se também o que
for contrario a liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou
ideia e sentimentos dignos de respeito e veneragdo.

A lei prevé também que “a forma necessaria comum ou vulgar
do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por con-
sideragdes técnicas ou funcionais” nao é passivel de registro como
desenho industrial (BRASIL, 1996).

Além disso, é reservado a terceiros o direito de interpor a¢do de
nulidade administrativa no prazo de cinco anos se constatada irregu-
laridade no registro.




Registro de marcas

Para protocolar o pedido no INPI, é necessario, como primeiro passo,
determinar em conjunto com o criador a natureza da marca, que po-
dera ser de produto, servico, coletiva ou de certificagdo, como expli-
cado no capitulo 3, efetuando-se posteriormente uma busca prévia
no banco de dados do instituto para assegurar se ndo ha colidéncia
com outras marcas ou eventuais impedimentos para o registro. Na
sequéncia, faz-se necessario efe-
tuar cadastro no sistema do INPI
para emissdo da Guia de Recolhi-

No contexto do registro de mento da Unido (GRU). Também
marcas, diz respeito ao uso ou é possivel solicitar o registro de
existéncia de um signo distin- uma marca por meio do sistema
tivo muito similar a outro ja e-Marcas, disponibilizado pelo
existente, no mesmo ramo de instituto. Para tanto, sugere-se a
atividade, podendo confundir o leitura do Manual do usudrio do
publico em razao da proximida- e-Marcas®. Uma vez enviado o pe-
de entre ambos. dido pelo e-Marcas, um numero

de protocolo é emitido.

Observacao

Tem prioridade no pedido o protocolo de primei-
ra data assentada, pois, eventualmente, podem
existir outras solicitacdes realizadas por terceiros
referentes a mesma marca.

E recomendavel o solicitante acompanhar o andamento do pe-
dido via RPI ou ainda efetuar cadastro no sistema Push-INPI®, por
meio do qual todas as publicacGes relacionadas ao pedido sdo ime-
diatamente informadas ao requerente.

5 0 Manual do usudrio do e-Marcas encontra-se disponivel no link www.inpi.gov.br/
menu-esquerdo/marcas/oculto/copy_of index_html.

6 Para ter acesso ao sistema Push-INPI, o requerente deve efetuar seu cadastro no link
www.inpi.gov.br/menu-superior/e-inpi.
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Caso seja deferido o pedido, é necessdrio efetuar o pagamento
das taxas para obter a expedicdo do certificado de registro e prote-
¢do para o primeiro decénio.

Depois de publicado o deferimento, a concessao do registro tem
de ser solicitada no prazo de 60 dias (BOCCHINO et al., 2010). Se o
pedido for indeferido, o requerente tem o mesmo prazo para recor-
rer via formulario préprio disponibilizado pelo érgao.

Impedimentos de registro de marcas

Assim como explicado sobre os demais bens imateriais, sdao previs-
tos alguns critérios para que nao ocorram impedimentos ao registro
da marca. S3o eles (PEREIRA, 2011):

m Liceidade — O sinal marcério ndo pode ser ilicito, isto é, con-
trariar a ordem publica.

m Distintividade — O sinal escolhido deve diferenciar determi-
nado produto ou servigo de outros similares de procedéncia
diversa.

m Disponibilidade — O sinal deve estar disponivel, ndo contra-
riando o direito de terceiros.

m Veracidade — O sinal deve ser veridico, ou seja, ndo pode in-
duzir o publico ao erro.

Além desses impedimentos, mesmo apods deferimento, é dado a
terceiros o direito de se oporem ao pedido de registro de marca no
prazo de 60 dias. Nesse caso, o requerente sera notificado para no
mesmo prazo apresentar sua defesa.

Registro de indicacoes geograficas

Para o registro de indicages geograficas, recomenda-se consultar
as diretrizes constantes na Resolugdo INPI n2 075/20007 antes de
preencher o formuldrio de requerimento fornecido pelo instituto.
Nesse documento, deverdo constar: dados do requerente; espécie
de indicagao geografica pretendida — indicagdo de procedéncia ou

7 A Resolugdo INPI n2 075/2000 pode ser consultada no link www6.inpi.gov.br/
legislacao/resolucoes/re_075_00.htm?tr4.




denominagdo de origem; nome da area geografica e sua apresen-
tacdo; delimitagdo da drea geografica; produto ou servigco da area
delimitada a ser protegido.

Junto ao pedido de registro, precisam ser anexados os documen-
tos instrutdrios listados a seguir (INPI, 2011c):

instrumento comprobatdrio da legitimidade do requerente;

copia dos atos constitutivos do requerente e da ultima ata
de eleigao;

copias do documento de identidade e CPF do representante
legal da entidade solicitante;

regulamento de uso do nome geografico;

instrumento oficial delimitando a area geografica;

descricdao do produto ou servigo;

caracteristicas do produto ou servico;

comprovante de recolhimento da retribuicdo devida ao INPI;
procuragao, no caso de haver procurador para o pedido;

etiquetas préprias no caso de representagGes graficas ou fi-
gurativas da indicacdo geografica ou de representagdo geo-
grafica da localidade;

comprovagao de que os produtores ou prestadores de servi-
¢os encontram-se estabelecidos na area geografica indicada e
exercendo a atividade econémica objeto de protecdo;

comprovacao da existéncia de uma estrutura de controle so-
bre os produtores ou prestadores com direito ao uso exclusi-
vo da indicagdo geografica e sobre o produto ou servigo por
ela distinguida.

Conforme a espécie de indicacao geografica a ser registrada,
além dos documentos listados, é necessario apresentar informacgdes
inerentes a cada solicitagao.

Nas situagdes em que se requer indicagdo de procedéncia, os
solicitantes precisam comprovar que a localidade é referéncia em
extragdo, produgao ou fabricagdo de certo produto ou na prestagao
de determinado servigo.
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Ja nos casos de requerimentos de denominacdo de origem, cabe
aos requerentes descreverem as caracteristicas do produto ou ser-
vico determinadas de modo particular ou exclusivo pela regido geo-
grafica, abrangendo fatores naturais e humanos e/ou processo de
desenvolvimento do produto ou servigo.

Impedimentos de registro de indicacoes
geograficas

De acordo com a Lei n? 9.279/1996, é proibido fabricar, importar,
exportar, vender ou manter em estoque produtos que apresentem
falsa indicagdo geografica, assim como usar os termos “tipo”, “es-
pécie”, “género”, “sistema”, “semelhante”, “sucedaneo”, “idéntico”
ou equivalentes em produto, recipiente, invélucro, rétulo, cartaz e
qualquer outro meio que possa ser usado para divulgagdo nao res-

salvando a verdadeira procedéncia do produto.

Ao infrator é prevista a pena de detengdo, de um a trés meses, ou
multa, conforme cada caso (BRASIL, 1996).

Registro de cultivares

Para proceder a solicitagdo de registro de cultivares é necessario
organizar a documentacdo relativa ao requerimento, que deve ser
especifico para cada cultivar, conforme os passos indicados:

m Preenchimento e emissdo eletrénica do formulario de reque-
rimento de protec¢do; preenchimento, impressao, assinatura
e emissdo dos demais formuldrios exigidos (relatério técnico
e descri¢do do cultivar)®.

m Pagamento da taxa referente ao requerimento de protegdo
de cultivares.

m Encaminhamento dos formuldrios impressos ao SNPC.
O protocolo referente a solicitagcdo de protecao é efetuado pelo
6rgao mediante o recebimento da documentagdo completa e desde

8 0s trés formularios encontram-se disponiveis para download no link www.
agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/formularios-
protecao-cultivares.




que o formulario de requerimento de protecdo tenha sido previa-
mente emitido pelo interessado.

A protecdo ao cultivar exige do solicitante o pagamento de anui-
dades a partir do exercicio posterior ao da data de concessdo do
certificado de protegao.

Dica

Mais informacdes a respeito da protecdo de
cultivares no Brasil podem ser obtidas no portal
do Mapa, por meio do Sistema de Informacdes
Documentais do SNPC, disponivel no link www.
agricultura.gov.br/portal/page/portal/Internet-
MAPA/pagina-inicial/servicos-e-sistemas/
sistemas/Snpcsid.

Registro de direitos autorais

Como explicado no capitulo 3 deste livro, nos termos do artigo 18
da Lei n? 9.610/1998, a prote¢do aos direitos autorais independe
de registro, cabendo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor de sua obra.

Alguns autores consideram que o direito a prote¢ao depende do
sistema declaratério, isto é, da exterioriza¢do da criagdo, uma vez
que a obra ndo precisa de registro para ser protegida (BOCCHINO
et al,, 2010).

Conforme o interesse de registrar a obra, o autor pode obter re-
gistro por meio de algumas das instituicGes listadas a seguir, de acor-
do com a natureza do objeto:

Criagoes InstituicOes responsaveis pelo registro
Livros e textos Fundagdo Biblioteca Nacional: www.bn.br

Filmes Agéncia Nacional do Cinema: www.ancine.gov.br
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Criagoes Instituigdes responsaveis pelo registro
Obras artisticas  Escola de Belas Artes: www.eba.ufrj.br

Escola de Musica da Universidade Federal do

Partituras de Rio de Janeiro: www.musica.ufrj.br

musicas R )
Fundagdo Biblioteca Nacional: www.bn.br

PEES EIRLL Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura

tetOnicas e .

. e Agronomia: www.confea.org.br
projetos
Programas de Instituto Nacional da Propriedade Industrial:
computador www.inpi.gov.br
Quadro 13 — Institui¢bes responsaveis pelo Fonte: JUNGMANN;
registro dos direitos autorais no Brasil. BONETT, 2010.

Nesses enderecos eletronicos, é possivel obter informagdes
detalhadas sobre os requisitos e procedimentos necessarios para a
protecdo dos respectivos direitos autorais.

Registro de softwares

Os programas de computador podem ser registrados no INPI via
encaminhamento de documentacgdo técnica (programa, em cédigo
fonte ou cédigo objeto, ou trechos do programa para caracterizar
sua criagdo independente) organizada em papel ou midia eletronica
(CD/DVD)°. Neste ultimo caso, as midias devem estar desbloquea-
das para que o instituto proceda a transferéncia dos arquivos para
servidores visando garantir a integridade do objeto, uma vez que a
protegdo vigora por 50 anos, e as midias ndo dispéem de tamanha
durabilidade (INPI, 2011d).

90 INPI fornece esclarecimentos importantes sobre os critérios de apresentacao
dos documentos de acordo com cada caso, isto &, se em papel ou em midia ele-
tronica. Para mais informagdes sobre registro de softwares, basta acessar o link
www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/Como%20registrar%200%20seu%20
programa%?20passo%20a%20passo.




Para efetuar o registro, o requerente deve também providenciar
a documentacdo formal que, entre outros, inclui formulario especifi-
co (pedido de registro de programa de computador) e comprovante
de pagamento da taxa correspondente para aceite da solicitacdo.

Importante destacar que programas de computador derivados
de outro preexistente necessitam de autorizagdo do titular do pro-
grama original e que a data de criagdo do programa tem de ser pos-
terior a de contratacdo de seus criadores pela empresa requerente
(INPI, 2011d). Se o detentor dos direitos patrimoniais ndo for o pro-
prio autor do objeto, compete ao requerente providenciar os docu-
mentos que comprovam a transferéncia de direitos.

A empresa pode acompanhar o deferimento do pedido por meio
da RIP. Se for o caso, apds a publicagdo, terceiros terdo o prazo de 60
dias para contestar formalmente o registro.

Concluido o processo, o certificado é disponibilizado na sede do
INPI no Rio de Janeiro (RJ) ou na divisdo regional onde o pedido foi
encaminhado (INPI, 2011d).

Impedimentos de registro de softwares

Segundo o artigo 22 da Lei n? 9.609/1998, n3o existem impedi-
mentos para o registro de softwares, pois a protecao aos direitos
relacionados ao objeto independe de registro. Por outro lado, a
mesma lei define as infragGes e respectivas penalidades vinculadas
a violagdo dos direitos de autor de programa de computador, que
seguem o mesmo regime juridico dedicado aos direitos autorias
(BRASIL, 1998a).

Registro de topografia de circuitos
integrados

Os procedimentos para registro de topografia de circuitos integrados
estdo normatizados pelas Resoluges n2 187/2008 e n2 190/2008.

10 As Resolugdes ne 187/2008 e n2 190/2008 podem ser consultadas, respectivamente,
nos links www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/legislacao-1/resolucoes/2008-1/
resolucao-no187-2008 e www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/legislacao-1/
resolucoes/2008-1/resolucao-no-190-2008.




Cada solicitacdo de registro
deverd se referir a apenas uma
topografia de circuito integrado,
observando-se que no pedido tem
de constar: descri¢do e funcdo da
topografia a ser registrada; dese-

Formatos de arquivos usados
para a producdo de desenhos.

nhos (nos formatos GDS-II, Oasis Formatos de arquivos usados
ou CIF) e/ou fotografias (nos for- para a reproducdo de fotogra-
matos JPEG, JPG ou TIF) em di- fias.

mensodes e resolucdes que permi-

tam a visualizacdo detalhada da topografia; documentos referentes
ao circuito integrado; comprovante de titularidade ou de cess3ao de
direitos; autorizacdo do titular de topografia original protegida; tra-
ducdo publica juramentada dos documentos em lingua estrangeira;
além da comprovacgdo do pagamento da GRU (INPI, 2011l).

Impedimentos de registro de topografia de
circuitos integrados

A Lei n2 11.484/2007, em seu artigo 29, especifica os casos em que
ndo é concedida protecdo para topografias (BRASIL, 2007):

Art. 29. A protecdo prevista neste Capitulo sé se aplica a topo-
grafia que seja original, no sentido de que resulte do esforgo
intelectual do seu criador ou criadores e que ndo seja comum
ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos
integrados, no momento de sua criagdo.

§ 12 Uma topografia que resulte de uma combinagdo de ele-
mentos e interconexdes comuns ou que incorpore, com a devida
autorizagdo, topografias protegidas de terceiros somente sera
protegida se a combinagdo, considerada como um todo, atender
ao disposto no caput deste artigo.

§ 22 A protegdo ndo sera conferida aos conceitos, processos, sis-
temas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer
informagdo armazenada pelo emprego da referida protecao.

§ 32 A protegdo conferida neste Capitulo independe da fixagdo
da topografia.




Quadro-resumo

No quadro a seguir, encontram-se listados os bens imateriais objetos
de protecdo com o intuito de oferecer uma rapida visualizagdo do
marco legal, local e forma de protecdo, além do tempo de vigéncia
da patente e do registro.

Bem . Forma/local s A .
. . Lei ~ Vigéncia
imaterial de protegao
20 anos, con-
~ tados a partir
29.279/1
Invengdo N29.279/1996  Patente/INPI da data de
depdsito

15 anos, con-
Modelo de o tados a partir
utilidade N29.279/1996  Patente/INPI da data de

depdsito

10 anos,
contados a
partir da data

Desenho N2 9.279/1996 Registro/INpl ¢ dePOSito,

industrial prorrogaveis
por trés perio-
dos sucessivos
de 5 anos

10 anos,
prorrogaveis

Marca N29.279/1996  Registro/INPI  por periodos
iguais e suces-
sivos

Indicacbes o6 579/1996  Registro/iNpI €1 13O
geograficas estabelece
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Bem
imaterial

Cultivares

Topografia
de circuitos
integrados

Direitos
autorais

Software

Quadro 14 — Quadro-resumo dos principais

Lei

N©9.456/1997

Ne 11.484/2007

N2 9.610/1998

N2 9.609/1998

Forma/local
de protegao

Registro/Mapa

Registro/INPI

Independe de
registro/Biblio-
teca Nacional

Independe de
registro/INPI

elementos relacionados a Propriedade Intelectual.

Vigéncia

15 anos, a
partir da data
de concessdo
do certificado
provisoério de
protec¢do (em
alguns casos
pode chegar a
18 anos)

10 anos,
contados a
partir da data
de depdsito
ou da primeira
exploragdo

70 anos,
contados a
partir da data
de morte do
autor

50 anos,
contados a
partir da data
de criagdo

Fonte: os autores.



Nao se esqueca!

Patentear ou registrar produtos, servigos, marcas e processos é um
procedimento importante para empresas e pesquisadores, visto
que sdo formas de zelar pelo patrimdnio, resguardando-o formal-
mente de reproducgdes indevidas e roubos.

Entre outros 6rgdos que visam ao crescimento e consolidagdo em-
presarial no pais, destaca-se o Servigo de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), o qual incentiva tais praticas, pois, como bem
orienta, a marca “agrega valor aos produtos ou servigos por ela iden-
tificados e ajuda a fidelizar o consumidor”, além de identificar a em-
presa e diferenciar seu produto ou servico de outros iguais ou simi-
lares. Da mesma forma, explica que a patente protege a organizagdo
“contra a copia do produto ou servigo que inventou ou melhorou
significativamente”, o que impede a concorréncia de comercializar
ou usufruir de um produto ou processo no qual nada investiu para
sua criacdo ou desenvolvimento (SEBRAE, 2011).

Com este livro da Cole¢do UTFinova, o NGT/UTFPR e o CNPq es-
peram ter fornecido subsidios aos interessados em patentear ou
efetuar registros de bens imateriais, oferecendo um direciona-
mento para a busca da prote¢do do conhecimento.
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A propriedade intelectual
ndo é um tema recente.
Contudo, atualmente,
ganhou importdéncia
impar no contexto
empresarial, em

que conhecimento é
sinénimo de vantagem
competitiva, dai a
relevdncia desta obra.
Propriedade Intelectual
faz uma incursdo pelas
legislagoes e entidades
que protegem as criagoes
do intelecto humano.
Trata, em detalhes,

dos tipos de patentes e
registros, mostrando as
diferencas entre esses
conceitos, e orienta como
empresa e pessoa fisica
podem proteger suas
criagdes intelectuais.
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