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1. INTRODUCAOQ
0 QUE SIGNIFICA APROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual (Pl) decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora do
homem (conhecimento, tecnologia e saberes).

Em geral, entende-se que o sistema de Pl compreende direitos relativos a:

a) Autor e conexos: Sdo direitos concedidos aos autores de obras intelectuais expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Estes direitos incluem:
e (Obras literdrias, artisticas e cientificas (direitos de autor);
e InterpretagOes artisticas e execugdes, fonogramas e transmissdes por radiodifusao
(direitos conexos);
e Programas de computador.

b) Propriedade industrial: Sdo direitos concedidos ao titular de tecnologias industriais e
marcas, com o objetivo de promover a criatividade pela protecao, disseminacao e aplicacao
industrial de seus resultados. Estdo inclusos:

e Patentes;

e Desenhos industriais;

e Marcas,

e IndicacGes geograficas.

c) Sui generis. Sdo direitos do escopo de Pl, mas que ndo abrangem direito de autor nem
propriedade industrial. Estdo inclusos:

e Protecdo de novas variedades vegetais;

e Topografia de circuito integrado;

e Conhecimentos tradicionais;

e Manifestacoes folcléricas.

CARACTERISTICAS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

e Dimensdo temporal: Os direitos de Pl tém um prazo méximo de vigéncia durante o qual o



titular pode explorar economicamente com exclusividade os bens e processos produtivos
decorrentes destes direitos;

e Abrangéncia do direito: Cada direito de Pl apresenta uma delimitagdo de protecao
definida por lei;

e Seguranca jurfdica: O direito de Pl evita que terceiros possam explorar a obra indevi-
damente sem a prévia autorizacao do titular do direito;

e Territorialidade do direito de propriedade industrial: Embora o direito de autor tenha
validade internacional, o direito de propriedade industrial somente tem validade no
pais de deposito, desde que analisado e concedido segundo os tramites legais. Dessa
forma, caso se queira exportar e comercializar produtos em outros paises, & necessario
o depoésito de direito de propriedade industrial para garantir a exploracao econdmica em
cada um desses paises.

COMO O INPI ATUA JUNTO A SOCIEDADE BRASILEIRA

0 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ¢ uma autarquia federal vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indistria e Comércio Exterior responsavel por registros de
marcas; concessao de patentes; registros de programas de computador; registros de desenho
industrial; registros de indicagdes geograficas; registros de topografia de circuitos integrados; e
averbacdo de contratos de transferéncia de tecnologia e de franquia empresarial.

O INPI existe para criar um sistema de Pl que estimule a inovac&o, promova a competitividade
e favorega o desenvolvimento tecnolégico, econdmico e social.

Nesse sentido, a Diretoria de Cooperagao para o Desenvolvimento (DICOD) coordena agdes, em
ambito nacional e internacional, de disseminagdo e capacitacao em Pl e promove a articulagao
entre os demais setores do INPI e o piblico externo com o objetivo de promover uma maior
participacdo de brasileiros no sistema de Propriedade Industrial. Entre as agdes da DICOD,
destacam-se 0s seguintes Servigos:

Centro de Disseminagéo da Informagéo Tecnoldgica (CEDIN)
e Busca patentes realizadas em bases nacionais e internacionais;
e Oferece cdpia integral de documentos de patentes;
e Realiza estudos técnicos a partir de documentos de patente;



e Fxecuta o programa de fornecimento automatico de informagao tecnoldgica baseado em
documentos de patentes (PROFINT).

Coordenagao-Geral de Agdo Regional (CGAR) e Coordenagdo de Cooperagdo Nacional (CONAC)
e Estabelece parcerias e acordos com universidades, institutos de pesquisa, agéncias de
fomento, empresas, representacoes de classe e outras entidades dedicadas a pesquisa, ao
desenvolvimento tecnolégico, a extensdo tecnolégica e a inovagao;

e Promove a insercao do INPI em eventos que debatem a PI;
¢ Organiza, por meio de Acordos de Cooperagdo, as demandas por cursos de capacitagdo em PI;
e Organiza, por meio de Acordos de Cooperagdo, o atendimento do INPI as empresas.

Academia de Propriedade Intelectual, Inovacéo e Desenvolvimento (ACAD)
e (Oferece cursos de capacitagdo em Pl por meio dos Acordos de Cooperacdo estabe-
lecidos pela CONAC e CGAR;
e (Oferece curso de Mestrado Profissional sobre PI;
e Oferece cursos de capacitagdo em Pl na modalidade de ensino a distancia.

Coordenacao-Geral de Cooperagao Internacional (CGCI)
e Articula agBes com organizagdes estrangeiras, incluindo organismos supranacionais;
e Organiza o intercambio de experiéncias com instituicdes estrangeiras;
e Acompanha as negociacoes de carater internacional que envolvem PI.

ATENCAO: Esta publicago no substitui as orientagdes do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Ela explica, de forma simples e préatica, o sistema de patentes, marcas, registro
de desenhos industriais, programas de computadores e indicagdes geograficas.

2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

FAZER UM LEVANTAMENTO DOS ATIVOS INTANGIVEIS QUE
PODEM CONTAR COM A PROTECAO PREVISTA NA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Dependendo da estratégia comercial da empresa, um mesmo produto poderd dispor de varios
tipos de protegao, cobrindo diferentes aspectos, pela utilizagao apropriada dos instrumentos da PI.



Quadro resumo dos direitos concedidos pelo INPI

0 que protege?

Patente

Patente de Invencao

Produtos ou processos novos

Modelo de Utilidade

Aperfeicoamento de produtos

Qual é o tempo de duracao da
protecao?

20 anos contados da data do pedido
de deposito

15 anos contados da data do pedido
de depésito

Qual é a “dimensao
territorial” da protecao?

Nacional

Protege contra o qué?

Produgdo, uso ou comercializagdo ndo autorizado do produto ou processo por
terceiros

Onde pedir protecao?




Sinais distintivos tais
como: palavras, formas
estilizadas, imagens
e formas plasticas
tridimensionais

Desenho Industrial

Aspectos ornamentais
ou estaticos passiveis
de reprodugdo por meios
industriais

Indicacéo Geografica

Nome geogréfico de
determinada regido
reconhecida na fabricagdo
de um produto ou prestagao
de um servigo

Programa de
Computador

Codigo fonte de programa
de computador

10 anos prorrogaveis por
iguais periodos sucessivos

10 anos prorrogaveis por
3 periodos sucessivos de
5 anos

Sem tempo estabelecido

50 anos a contar de 1° de
janeiro do ano subsequente
a criacdo

Nacional

Nacional

Nacional

Internacional

Uso ndo autorizado da
marca no mesmo ramo de

Cépias ou imitagdes nao

Utilizagdo por nao membros
da localidade que produz ou

Produgdo, uso e
comercializagao da criagdo

. autorizadas presta servicos de maneira )
atividade « por terceiros
homogénea
INPI INPI INPI INPI
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INTEGRAR ESTRATEGIAS DE PI AO PLANO DE NEGOCIOS

Empresas que desejam extrair o maximo de valor de seu know-howe dos produtos derivados de
sua criatividade precisam desenvolver uma estratégia para seu negécio que esteja integrada ao
planejamento geral do empreendimento. Isto implica levar em consideracdo as questoes sobre
Pl quando da elaboracao de um plano de negécios e de marketing.

Os procedimentos basicos para garantir a gestao de bens intangiveis que envolvam o direito

sobre a Pl de uma empresa abrangem:
e Consultar bancos de dados marcdrios para evitar o uso de marcas registradas de
terceiros antes de iniciar o langamento de produtos e servicos;
e Proceder rapidamente a anélise de viabilidade técnica e comercial para inventos
patentedveis e, caso a relagdo de custo X beneficio seja satisfatoria, solicitar o depésito
do pedido de patente no escritdrio de Pl (no Brasil, isso ¢ feito no INPI);
e Certificar-se de que invengdes patentedveis ndo sejam divulgadas ou publicadas
antes do pedido de depdsito da patente. A liberagdo antecipada de informagdes
estratégicas sobre o invento pode inviahilizar a concessdo de uma patente (anula o
critério de novidade);
e Certificar-se de que segredos de negdcio sejam mantidos dentro da empresa. Em casos
de negociagao com terceiros, providenciar que contratos de confidencialidade sejam
assinados antes da divulgacdo do objeto a que o segredo se refere;
e Ter o cuidado de proteger e manter protegidos os ativos de Pl (principalmente marcas e
patentes) nos paises em que vao ser comercializados os produtos e servicos (importante
para empresas exportadoras);
e Usar bancos de dados de marcas, patentes e desenhos industriais para auxiliar
no desenvolvimento da estratégia comercial e tecnolégica da empresa (importante
ferramenta de inteligéncia competitiva);
¢ Quando desenvolver projetos com outras empresas, universidades ou centros de pesquisa,
teraclareza (se possivel documentada nos termos da colaboragao) sobre quem seré o titular
do direito sobre a Pl gerada e em que bases se dard a remuneracao dos royalties,
e Monitorar periodicamente o mercado para saber se a Pl da empresa, que é legalmente
protegida, ndo esta sendo violada, bem como se a empresa nao esta violando direitos
de terceiros.



Também sao importantes estratégias de negdcios as metodologias voltadas para a definigao
dos mercados internacionais que oferecem melhores oportunidades para as exportagoes
setoriais brasileiras.

FAZER GESTAOQ DE MARCAS — BRANDING

Criar um nome e administra-lo como marca é um processo complexo. A gestao de marca passa
por uma etapa chamada branding, que significa: construir e posicionar uma marca no mercado.

Para que serve o branding? Para adequar uma marca ao gosto do consumidor e posiciona-la no
mercado certo. O caminho do sucesso é trabalhar com o consumidor desejado.

0 que o branding tem haver com a PI? Quando uma marca é construida e posicionada no
mercado, ela passa a ter, dentre outros, um valor financeiro e, se nao for administrada estrate-
gicamente, dando-lhe a devida protecdo junto aos drgaos competentes (INPI, no Brasil), outros
podem usurpar os valores conferidos a marca.

H4, inclusive, projetos setoriais integrados de promogao de exportacdes em que o branding
€ uma estratégia importante para o posicionamento dos produtos e servigos brasileiros em
mercados internacionais.

FAZER CONTRATOS DE TECNOLOGIA
Licenciar P desenvolvida por outra pessoa; Licenciar Pl desenvolvida por vocé para outra pessoa.

EXPLORAR BASES DE DOCUMENTOS DE PI

A realizagao de pesquisa em bases de documentos de Pl pode auxiliar no desenvolvimento da
estratégia comercial e tecnolégica da empresa.
e Realizar buscas da literatura relevante e das tecnologias j& desenvolvidas pode gerar
economia de tempo, esforco e recursos financeiros e humanos;
e Utilizar os dados de marcas, patentes e desenhos industriais do INPI pode auxiliar na
busca de potenciais parceiros e mercados;
e Com essas informacdes, a empresa consegue identificar potenciais concorrentes, além

1
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de evitar infringir direitos de terceiros;
¢ Os documentos de Pl possibilitam ainda antecipar mudangas de rotas tecnoldgicas.

CONSULTAR PROFISSIONAIS QUE POSSAM AJUDAR

e Agéncia Brasileira de Promocdo de Exportagdes e Investimentos (Apex-Brasil);
e Associacdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI);

e AssociagOes de classe;

e Consultorias de propriedade industrial;

e |nstituto Euvaldo Lodi (IEL);

* Niicleos de Inovagdo Tecnoldgica (NITs);

e Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE);

e Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

3. TIPOS DE PROTECAQ

IMPORTANCIA DE FORMALIZAR A PROTECAO PREVISTANAPI
PARA A ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

A formalizagdo da Pl é o meio eficiente da protecao do conhecimento contra uso indevido por
terceiros. Somente 0 depésito e a concessao pelo INPI podem garantir a protegdo pelo direito de
Pl para os pedidos de depdsito de patente e de registro de marcas, desenho industrial, indicagao
geografica, programa de computador e topografia de circuito integrado. Ou seja, o simples
langamento do produto ou servico no mercado n@o garante ao usuario a titularidade do direito.

A partir da concessao desses direitos, garante-se a posi¢ao da empresa no mercado e pode-se
promover a geracao de negdcios, uma vez que, a partir da identificagdo dos titulares do direito,
é possivel estabelecer parcerias entre as partes.

A protecdo conferida pelo direito de PI é uma ferramenta utilizada em modelos abertos de
desenvolvimento de conhecimento, pois esses madelos tém sido baseados na cooperagao
entre as partes envolvidas. Nesses casos, a Pl garante a seguranca juridica para licenciamento
cruzado de conhecimento para o aperfeicoamento ou o desenvolvimento de novos produtos e/
OU processos.



OUTRAS FORMAS DE PROTECAQ

APIndo é o tinico meio de protecdo que os empresarios podem utilizar. Qutros instrumentos sao:
e Know-how é o conhecimento tacito, em geral ndo codificado, relacionado ao desenvol-
vimento do produto e do processo;

e Segredo de negdcio é relacionado ao modelo de negécio desenvolvido pela empresa, tal
como a franquia;

e Tempo de lideranga sobre competidores é o que acontece quando, dada a comple-
xidade do produto e do processo, existe uma barreira a entrada no mercado por conta
da falta de capacidade de reproducdo do processo produtivo e do desenvolvimento
de produto.

Portanto, € necessaria uma gestao eficiente desses instrumentos de protegao com a finalidade
de promover a atividade econdmica e estimular a inovagao tecnoldgica.

PATENTE

Se vocé esté no negécio de desenvolvimento de tecnologia de ponta ou fazendo melhorias para
produtos conhecidos, aparelhos ou processos, € de seu interesse saber mais sobre patentes.

0 que é uma patente?
A patente é um titulo de propriedade temporaria concedido pelo Estado a inventores,
podendo ser do tipo:
e Patente de invencdo —refere-se a produtos ou processos absolutamente novos e originais;
¢ Modelo de utilidade — refere-se a aperfeicoamentos em produtos preexistentes.

Beneficios ao inventor
A exclusividade garantida pela patente € uma possibilidade de retorno do investimento
aplicado no desenvolvimento de produtos e processos industriais.
As patentes podem ser vendidas, licenciadas ou usadas na negociacao para captacao de
financiamento.

Beneficios sociais
Em troca da exclusividade, os inventores sao obrigados a fornecer uma descrigdo completa
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de sua invengdo para que todos possam beneficiar-se do avango da tecnologia e do
conhecimento.

0 que pode ser protegido como patente?
Qualquer invencao que tenha por objeto um novo produto ou processo, em todos os
campos de aplicacao tecnoldgica, desde que cumpra 0s requisitos de:
e Novidade
—estar além do estado da técnica;
—nao ser conhecida e ndo ter sido divulgada;
—nao existir ou decorrer da natureza;
e Atividade inventiva
—nao ser 6bvia para um técnico do assunto;
e Aplicacao industrial
—ser um produto para consumo ou um processo para produgao.

0 que nédo pode ser protegido como patente?
N&o podem ser protegidos por patente:
® |nvencao contréria a moral, aos bons costumes, a seguranca, a ordem e a sadde piblica,
matérias relativas a transformagao do ncleo atdmico e o todo ou parte dos seres vivos,
exceto 0s micro-organismos transgénicos;
e Planos comerciais, manuais, planos de assisténcia médica, de seguros, esquemas de
descontos em lojas, métodos de gestdo, métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras
de arte, musicas, livros, filmes e apresentacdo de informag@es (tais como cartazes ou
etiquetas com o retrato do dono);
e |deias abstratas e inventos que ndo possam ser industrializados.

Quem pode pedir uma patente?
A empresa, instituicdo (pessoa juridica) ou o préprio inventor (pessoa fisica) podem
requerer a titularidade de uma patente no érgdo competente do pais de interesse (sendo,
no Brasil, o INPI).

Processo de protegdo
Antes de solicitar a patente, deve ser feita uma busca prévia para determinar se uma
invencdo é nova e ndo decorre obviamente daquilo que ja se conhece (estado da técnica).



Essa busca deve se estender a toda a literatura técnica e cientifica divulgada em livros,
conferéncias, teses, sites da Internet, publicagdes empresariais e jornais. Todavia, a melhor
maneira de pesquisar o estado da técnica é fazer buscas em um banco de patentes. O INPI
oferece 0 servico de busca em bases nacionais e internacionais de patentes mediante
pagamento de taxas:

e |nicia-se 0 processo com o depésito do pedido de patente no INPI, onde é submetido a
um exame formal;

e Entre a data do depésito do pedido e a data de sua publicacdo, existe um periodo de
sigilo de 18 (dezoito) meses;

¢ Uma vez publicado o depbsito, o requerente deve solicitar o pedido de exame técnico em
até 18 (dezoito) meses.

Qual é a duragao da protegdo a patente?
e Patente de invencao: 20 (vinte) anos, contados da data do pedido de depdsito.
¢ Modelo de utilidade: 15 (quinze) anos, contados da data do pedido de depésito.

Direitos conferidos
Exclusividade de produzir, usar, vender e exportar ao pais onde a protecdo foi
concedida. O direito a protecdo da patente é conferido no pais em que o direito é
requerido.

Tratados internacionais

e Convencdo da Unido de Paris (CUP) garante o direito de prioridade (denominado
“prioridade unionista”) para os depositantes de pedidos de patente nos pafses que
assinaram essa convengao, dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido corres-
pondente em todos os outros paises-membros dentro de um prazo de 12 (doze) meses a
partir do depdsito no pafs de origem.

e Tratado de Cooperacdo em Matérias de Patentes (PCT), administrado pela OMPI,
permite que, por meio de um Unico pedido internacional, seja possivel requerer o
depdsito em varios pafses simultaneamente, mediante a designacao dos paises de
interesse. Esse pedido pode ser depositado no INPI, no Brasil, ou no 6rgao competente
em qualquer um dos paises escolhidos ou, ainda, no escritério da OMPI, em Genebra,
Suica. Apés a etapa inicial de depésito, ocorrerd uma publicagdo internacional efetuada
pela OMPI (http://www.wipo.int/pct/en/).
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MARCA

A marca registrada é importante para a identificacdo da empresa pelo consumidor e pode
proporcionar uma parcela estavel de mercado, tornando-a um ativo valioso.

0 que é uma marca?
Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica
e distingue produtos e servigos de outros analogos, de procedéncia diversa, bem como
certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificages técnicas.
As marcas, quanto a sua utilizagdo, podem ser de produtos, de servigos, coletivas ou de
certificagdo.
Marcas de produtos ou de servigos: Aquelas usadas para distinguir produtos ou
servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins, de origem diversa;
Marcas coletivas: Aquelas usadas para identificar produtos ou servigos provenientes de
membros de uma determinada entidade;
Marcas de certificac@o: Aquelas que se destinam a atestar a conformidade de um
produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente
quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

0 que pode ser protegido como marca?
Em todos os casos, a marca precisa ser distintiva: precisa ser capaz de distinguir os
produtos ou servigos com os quais é utilizada.

As marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Nominativa: E constituida por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto
romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinagoes de letras e/ou
algarismos romanos e/ou arabicos;

Figurativa: E constituida por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra
e nimero, isoladamente, bem como dos ideogramas de linguas tais como japonés, chinés,
hebraico, etc. Nesta dltima hipétese, a protecao legal recai sobre o ideograma em si, e ndo
sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipétese de o requerente indicar,
no requerimento, a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compre-
ensivel por uma parcela significativa do ptblico consumidor, caso em que se interpretara
€OMO marca mista.



Mista: E constituida pela combinac&o de elementos nominativos e elementos figurativos
ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.
Tridimensional: E constituida pela forma plastica (entende-se, por forma plastica, a
configuragdo ou a conformacdo fisica) de produto ou de embalagem, que tenha capacidade
distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

0 que nédo pode ser protegido como marca?
Nao sdo registraveis como marca, entre outros:
e Qualquer sinal contrério a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciéncia, crenca e culto
religioso;
e Bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de paises e de organi-
zagOes internacionais;
e | etra, algarismo e data, isoladamente, que ndo possuam suficiente forma distintiva;
e Cores e suas denominacdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo;
e Sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servico a que a marca se destina;
e Termo técnico usado na indlstria, na ciéncia e na arte, que tenha relagao com o produto
ou servigo a distinguir.

Quem pode pedir uma marca?
Toda pessoa que exerce atividade licita e efetiva pode requerer registro de marca no 6rgao
responsavel (no Brasil, o INPI).
Marca de produtos ou de servigos: Ha exigéncia legal de compatibilizacdo entre os
produtos ou servigos assinalados no depdsito com aqueles produzidos/comercializados ou
prestados pelo requerente;
Marcas coletivas: Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem
exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros e devem enquadrar os
respectivos pedidos nas classes correspondentes aos produtos ou servigos provindos dos
membros da coletividade;
Marcas de certificagao: Os requerentes de pedidos de registros de marca de
certificacdo ndo podem exercer atividade que guarde relacdo direta ou imediata com o
produto ou servigo a ser certificado.
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Processo de protegdo
E recomendavel realizar uma busca prévia antes de efetuar o depésito para verificar se ja
existe marca anteriormente depositada/registrada em seu ramo de atividade econdmica.
Essa busca pode ser realizada no site do INPI.
Inicia-se o processo com o depésito do pedido diretamente no INPI ou pelo e-Marcas. O pedido
deverd referir-se a um Unico sinal distintivo e, nas condicdes estabelecidas pelo INPI, conterd:
e Requerimento;
® Reproducdo da marca;
e Discriminacao da classe de produtos ou servigos que a marca assinalar;
e Especificacao dos produtos ou servicos;
e Comprovante de pagamento de taxas.

No Brasil, 0 pedido estd limitado a uma (nica classe. Portanto, se a marca for assinalar produtos
ou servigos de classes diferentes, sera necessario apresentar um pedido para cada classe.

Se o pedido estiver devidamente instruido, sera protocolado e publicado na Revista da Propriedade
Industrial (RPI) para apresentagéo de oposicdo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo
de oposicdo, ou se interposta esta, findo o prazo de manifestagdo, seré feito 0 exame, durante o
qual poderdo ser formuladas exigéncias, que deverdo ser respondidas no prazo de 60 (sessenta)
dias. Concluido o exame, seré proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Qual é a duragdo da protegdo a marca?
0 prazo de validade do registro de marca é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de
concessao. Esse prazo é prorrogdvel, a pedido do titular, por periodos iguais e sucessivos.

Direitos conferidos
Uso exclusivo da marca em ramo especifico de atividade definida em todo territdrio nacional do
pais onde a protegdo foi concedida. As marcas registradas sao identificadas com o simbolo ®.

DESENHO INDUSTRIAL

Os desenhos industriais sao importantes para uma grande variedade de produtos da indUstria,
em especial das industrias automotiva, de moda e moveleira. Os desenhos industriais sdo
também encontrados na criagcao de embalagens, recipientes e na apresentacao dos produtos.



0 que é um desenho industrial?
Formalmente, desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto
que pode ser constituido de caracteristicas tridimensionais, como a forma ou a
superficie do objeto, ou de caracteristicas bidimensionais, como padrdes, linhas ou
cores. Ele tem que ser passivel de reprodugdo por meios industriais e, por isso, é
denominado desenho industrial.

0 que pode ser protegido como desenho industrial?
Como regra geral, para ser registravel, o desenho precisa atender aos requisitos de
Novidade, Originalidade e Utilizagdo ou Aplicagdo Industrial.

0 que nao pode ser protegido como desenho industrial?
Nao € passivel de prote¢do como desenho industrial o que for contra a moral e os bons
costumes, ou o que ofenda a honra ou imagem das pessoas, ou atente contra a liberdade
de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideias e sentimentos dignos de respeito.

Quem pode pedir um desenho industrial?
Qualquer pessoa juridica ou pessoa fisica pode requerer a titularidade de um desenho
industrial no 6rgdo competente do pais de interesse (no Brasil, o INPI).

Processo de protecao
A busca prévia ndo é obrigatéria. Entretanto, é altamente aconselhavel antes de o
interessado efetuar o depdsito de um pedido de registro de desenho industrial.
0 pedido de registro, nas condicdes estabelecidas pelo INPI, conteré:
e Requerimento;
* Relatdrio descritivo, se for o caso;
e Reivindicac@es, se for 0 caso;
e Desenhos ou fotografias;
e Campo de aplicagdo do objeto;
e Comprovante do pagamento de taxas.

E importante ressaltar que, durante o exame do pedido de registro, ndo sera verificada
a existéncia de algum outro pedido anterior. O interessado poderd obter a concessao de
um registro mesmo que exista outro pedido anterior, de terceiros, de desenho similar.
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Essa situacao pode levar a uma posterior nulidade do registro. Dai a importancia da
busca prévia.

Qual é a duragao da protegdo ao desenho industrial?
0 registro vale por 10 (dez) anos. Ele pode ser prorrogado por mais 3 perfodos sucessivos
de 5 (cinco) anos, até atingir o prazo maximo de 25 (vinte e cinco) anos.

Direitos conferidos

0 titular de um desenho industrial protegido tem o direito de impedir cépias ou imitacdes
nado autorizadas do seu desenho por terceiros, implicando na proibigao de produzir, oferecer,
importar, exportar ou vender qualquer produto no qual o desenho seja incorporado ou no
qual seja aplicado, sem o0 seu consentimento.

A protecao aos desenhos industriais € limitada ao pais em que eles foram registrados. Por
isso, € necessario que sejam feitos pedidos de protecdo para cada um dos pafses para os
quais se deseja exportar ou conceder licenga de fabricagdo ou venda.

Tratados intemacionais
0 Acordo de Haia relativo ao Depésito Internacional de Desenhos e Modelos Industriais é
administrado pela Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e disponibiliza
um procedimento para registro internacional. Os interessados podem protocolar um
depésito internacional junto a OMPI. O desenho serd, entao, protegido em tantos paises-
membros do Tratado quanto desejar o interessado.

INDICACAO GEOGRAFICA

Aindicagdo geografica € um sinal distintivo utilizado em produtos ou servigos que sao originarios
de uma determinada érea geogréfica e que possuem qualidades ou reputacao relacionadas ao
local de origem.

0 que é uma indicacao geografica?
Uma indicacdo geografica informa ao consumidor que um produto ou servigo é produzido
em um certo lugar e tem certas caracterfsticas que sdo ligadas ao local. Pode ser utilizada
por todos os produtores que desenvolvem suas atividades na localidade designada pela
indicagdo geogréfica e cujos produtos ou servigos apresentam determinadas caracteristicas.



No Brasil, as indicaces geograficas estao definidas na Lei de Propriedade Industrial e sdo
classificadas em denominacao de origem e indicacdo de procedéncia.

Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geogréfico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio que se tenha tornado conhecido como centro de extragdo,
produgdo ou fabricagdo de determinado produto ou de prestacdo de determinado servigo.
Considera-se denominacdo de origem o nome geogréfico de pafs, cidade, regido ou
localidade de seu territdrio que designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracte-
risticas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogréfico, incluidos fatores
naturais e humanos.

0 que pode ser protegido como indicagdo geografica?
0 reconhecimento de uma indicagdo geogréfica origina-se do esforco de um grupo de
produtores ou de prestadores de servico de uma dada regido que se organizam no intuito
de defender a boa reputagdo de seus produtos ou servigos.
Esta forma de protecdo juridica geralmente estd ligada a determinada cultura de uma
regido ou ainda a um grupo de pessoas. O bem protegido ndo é o produto ou servico em i,
mas o conjunto de fatores que estao associados a ele.

Quem pode pedir uma indicacéo geografica?
Podem requerer o pedido de reconhecimento de um nome geogréafico como indicacdo
geogréfica sindicatos, associagdes, institutos ou qualquer outra pessoa juridica de
representatividade coletiva, com legitimo interesse e estabelecida no respectivo territério.
Nesses casos, essa pessoa juridica age como substituto processual da coletividade que
tiver direito ao uso de tal nome geografico.

Processo de protegdo

0 pedido de reconhecimento de indicacdo geogréfica deverd ser requerido em formuldrio
préprio, onde deverdo ser discriminadas, dentre outras, informagdes acerca do nome da
area geografica e sua delimitacdo e as descrigdes dos produtos ou servigos, e devera ser
acompanhado do comprovante do recolhimento das custas devidas, da procuracao e das
respectivas etiquetas, no caso de apresentacao figurativa ou mista.

0 pedido deveréa conter, ainda, elementos que comprovem ter a localidade se tornado
conhecida como centro de extragdo, producao ou fabricacao do produto ou como centro de
prestacao do servigo e elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores
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de servigos estabelecidos na drea geogréfica objeto do pedido, efetivamente exercendo as
atividades de producao ou prestacao de servicos.

Se o pedido estiver devidamente instruido, seré publicado na Revista da Propriedade
Industrial (RPI) para que terceiros se manifestem, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Havendo manifestacao ou ndo, ap6s esse prazo, o pedido serd objeto de exame de
mérito.

Qual é a duragéo da protegao a indicacdo geografica?
A lei ndo estabelece prazo para a vigéncia do registro de indicacdo geogréfica. Porém,
entende-se que o registro protegera os direitos enquanto persistirem as razoes pelas quais
ele foi concedido.

Direitos conferidos
Uma vez reconhecida, a indicagdo geografica s6 podera ser utilizada pelos membros
daquela localidade que produzem ou prestam servigo de maneira homogénea.

Tratados intemacionais
No ambito internacional, o Brasil é signatério da Convencdo de Paris (CUP), do Acordo
de Madri sobre Indicaces de Origem e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

PROGRAMA DE COMPUTADOR

Reconhecido o papel preponderante da tecnologia da informacdo no contexto do desenvol-
vimento econdmico-industrial, a protegao aos programas de computador deve ser objetivo das
empresas e dos criadores nacionais.

0 que é um programa de computador?
0 aspecto de imaterialidade que caracteriza os programas de computador, sempre
presentes em meios magnéticos ou volateis, faz com que a comprovacdo da autoria dos
mesmos torne-se tarefa bastante dificil, diferentemente das demais obras protegidas
pelo direito autoral, que geram provas materiais aceitas em direito, implicando, por este
aspecto, que o registro seja a Unica forma efetiva para a protecdo contra a utilizagdo ndo
autorizada dos programas de computador.



Processo de protegdo
0 interessado na protegdo deve ter acesso ao Manual do Usudrio de Registro de Programas
de Computador, que contém todas as instrugdes necessarias ao registro, disponivel no site do
INPI ou diretamente na sede do Instituto ou em seus escritérios ou representagdes estaduais.
A documentacao técnica pode ser entregue em papel ou em CD/DVD. Caso a opgao
seja pela entrega em papel, devem ser utilizados invélucros especiais €, caso esta
documentacdo seja entregue no formato eletronico, o CD/DVD deverd ser entregue em
envelopes SEDEX.
0 interessado deve dirigir-se ao INPI para entrega de formuldrio préprio para o pedido de
registro e recebimento dos invélucros especiais na quantidade solicitada.
Apds o preenchimento do formulario e anexacdo da documentacdo, ofs) invélucro(s) ja
fechado(s) ou o CD/DVD poderéa(do) ser entregue(s) diretamente no INPI ou postado(s)
por SEDEX (utilizar o servico de postagem que garanta a inviolabilidade do contetdo, até
chegar ao INPI).
Examinados os aspectos pertinentes, um Certificado de Registro seré exarado no prazo de
90 (noventa) dias.

Qual é a duragao da protegdo ao programa de computador?
A validade dos direitos para quem desenvolve um programa de computador e comprova a
sua autoria é de 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente
ao da sua “data de criacdo”, aquela na qual o programa torna-se capaz de executar a
funcdo para a qual foi projetado.

Direitos conferidos
O registro de programa de computador é uma forma de assegurar a seu autor seus direitos
de exclusividade na produgdo, uso e comercializagdo de sua criagdo.
Pelo fato de a protecdo ao programa de computador ser considerada como Direito do Autor,
duas caracteristicas adicionais sao merecedoras de destaque:
e A protegdo tem abrangéncia internacional — os registros feitos no Brasil devem ser
aceitos como comprovacgao de autoria nos demais paises signatarios dos acordos interna-
cionais, que sao a maioria;
e ( titulo do programa é protegido concomitantemente com o programa “em si”, 0 que
implica a prerrogativa de, com um s6 procedimento, proteger-se tanto o produto quanto
seu nome comercial.
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Tratados internacionais
No ambito internacional, as diretrizes juridicas seguidas pela protecdo aos programas de
computador encontram-se estabelecidas pela Convencao de Berna, relativa aos direitos
do autor, e pelas disposicoes do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

4, CONCLUSAOQ: PENSANDO EM EXPORTAR 0U
INTERNACIONALIZAR SEUS NEGOCIOS?

OPORTUNIDADES

As marcas, as patentes, os desenhos industriais, as indicacdes geogréaficas e os programas
de computador sdo valiosos ativos que as empresas detém e podem garantir vantagens
competitivas sobre seus concorrentes.

As empresas que protegem seus ativos de PI nos mercados de exportagdo fortalecem suas
atividades comerciais, pois:
e podem produzir no Brasil e exportar diretamente ou através de intermediarios, sabendo
que outras empresas nao poderdo fazé-lo a menos que tenham sua autorizagao;
e podem licenciar seus ativos de Pl a empresas estrangeiras locais que queiram ser suas
representantes, em troca de pagamento de royalties;
e podem estabelecer joint ventures com empresas que queiram produzir ou comercializar
seus produtos no mercado externo.

CUIDADOS
0 processo de internacionalizagdo deve demandar alguns cuidados:

1. Ter ciéncia de que a protegao conferida por um escritdrio de P NAO é interacional
Os ativos de Pl sdo, por natureza, direitos territoriais. Ou seja, esses ativos s estarao
protegidos em determinado pais se o interessado fizer o registro nesse pafs.
Muitas vezes os exportadores sé se ddo conta da importancia de proteger seus ativos de P!
quando ja é tarde — normalmente, quando sdo copiados ou acusados de copiar.
0 registro obtido no Brasil junto ao INPI, com excecdo dos programas de computador,



apenas produz efeitos em territdrio brasileiro, ndo conferindo nenhuma protegao
automatica no estrangeiro. Nos paises onde nd@o se adquiriu protecdo, ndo podera ser
invocado qualquer direito se sua invencao for copiada.

2. Verificar se 0 mercado esté livre para a entrada de uma marca, patente, desenho industrial ou
indicacao geografica em um determinado territorio
A empresa deve adotar uma estratégia de Pl antes de exportar ou internacionalizar suas
atividades. E importante saber o que pode e o que ndo pode ser protegido no mercado-alvo
e fazer uma busca do que j4 foi protegido nele.
Uma busca prévia nas bases de dados de cada mercado-alvo é essencial para evitar que
a empresa, ao ofertar seu produto ou servico, esteja violando direitos j& adquiridos por
alguém. Caso o produto ou servico apresente um ativo de Pl semelhante a um j& existente
no novo mercado, a empresa podera ser acusada de contrafagao e incorrer em custos altos
e danos de reputagdo irrecuperaveis.

3. NAO divulgar prematuramente os produtos ou servigos antes de protegé-los no mercado de
exportagao
Antes de introduzir seu produto ou servico em um novo mercado externo, a empresa
deve entrar com o pedido de registro junto a autoridade nacional deste pafs. A divulgacao
prematura pode inviabilizar o respectivo processo de protecao.

4. NAO pensar que as regras sao iguais em todos os paises

A protecdo é valida apenas nos paises onde foi requerida e concedida. Cada
pais é soberano para conceder ou nao os registros, independentemente da
decisdo em outros paises sobre pedidos correspondentes (art. 4° bis da
“Convencao da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial” — CUP
—, promulgada através dos decretos n° 75.572, de 8 de abril de 1975, e n° 635,
de 21 de agosto de 1992).

Além disso, é importante ter atencdo as exigéncias formais que podem variar substan-
cialmente entre paises.

5. Ficar atento aos prazos para requerer a protecao da Pl no exterior
Para alguns tipos de direitos de protecao a P, o pedido de depésito/registro no exterior ndo
pode exceder um perfodo especifico a contar da data de depésito no pais de origem. Esse
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periodo, chamado de “prazo de prioridade”, & de 1 (um) ano no caso das patentes e de 6
(seis) meses no caso de desenhos industriais.

Perder o “prazo de prioridade” resulta na impossibilidade de obter a protecdo em outros
paises. Nesse caso, outras empresas poderdo copiar a invencao liviemente.

ATENCAO: Escritérios especializados em Pl poder&o auxiliar no processo de internacio-
nalizagdo do seu ativo, inclusive porque, em muitos dos paises, 0 requerente ndo pode agir
diretamente junto a autoridade local e deve ter um procurador.

5. INFORMACOES UTEIS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

Rua Mayrink Veiga, n° 9 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20090-910
Praca Maud, n°7 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20081-900
Telefone: (21) 3037-3000

http://www.inpi.gov.br

E-INPI

0 e-INPI é um sistema eletrdnico para requisicao de servicos ao INPI. Para acessar o sistema
e-INPI pela primeira vez, & necessario realizar um cadastro.

Atualmente, estdo disponiveis 0s seguintes sistemas:

Sistema e-Marcas

0 e-Marcas € o sistema de acesso aos formularios eletronicos de peticao e de pedido de
registro de marcas. Ele faz parte do e-INPI, que € o sistema por meio do qual o INPI oferece
Seus servicos ao usudrio através da internet, junto com o sistema que gera a Guia de
Recolhimento da Unido (GRU) Eletronica. O e-Marcas possui um manual do usudrio, em que
constam as instrugdes relativas ao acesso, preenchimento e envio dos formuldrios eletronicos.
Sistema Push-INPI

0 Sistema Push-INPI permite que o usuario faga um cadastro para receber, via e-mail, as
principais informagdes do(s) seu(s) processo(s), como datas e despachos, publicadas na
RPI (Revista de Propriedade Industrial). As informaces completas continuam disponiveis



somente na RPI. O objetivo do Push-INPI é facilitar o acompanhamento dos processos de
marcas, patentes e desenho industrial.

Sistema e-Patentes/Parecer

0 sistema e-Patentes/Parecer permite ao usudrio do INPI acessar os pareceres gerados
de acordo com o Artigo 35 da Lei 9.279/96, por ocasido do exame técnico de pedidos
de patente. Os pareceres estao disponiveis na forma de arquivos com extensdo PDF e
certificacdo digital, assim como os documentos de anterioridade citados. O principal
objetivo deste sistema é facilitar 0 acesso a documentagao produzida pelos examinadores
de patentes do INPI e agilizar a manifestacdo do depositante no prazo determinado pelo
Artigo 36 da Lei 9.279/96. Esse sistema esté em fase de testes e dispoe atualmente de
2124 pareceres e 583 documentos de anterioridade referentes as revistas 2103 a 2109.

LEGISLACAO APLICAVEL

Lei da Propriedade Industrial n° 9.279/96 - Em vigor desde 15 de maio de 1997, substitui a Lei
5.772/71. Atualizada de acordo com a Lei 10.196/01.

Lei n° 10.196/01 - Altera e acresce dispositivos a Lei n® 9.279/96, que regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial e da outras providéncias.

Lei de Programa de Computador n®9.609/98 - Substitui a Lei 7.646/87 e dispde sobre a protecao
de propriedade intelectual de programa de computador e sua comercializagao no Brasil.

Lei de Direito Autoral n® 9.610/98 - Altera, atualiza e consolida a legislacdo sobre direitos
autorais e da outras providéncias.
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