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Guia de Propriedade Intelectual

NUCLEO DE INOVAGAO TECNOLOGICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL DO OESTE DE SANTA
CATARINA (NIT - OESTE)

Orgao suplementar da Administracdo Central da Universidade do Oeste de Santa Catarina e subordinado
a Pro-reitoria de Pesquisa, Pés-Graduacgdo e Extensdo; tem como funcdo oferecer apoio a pesquisa e inovacao,
estabelecer parcerias e cooperacao técnico-cientifica com outras instituicdes e entidades e gerir a propriedade

intelectual no ambito da Universidade.
ATIVIDADES
Protecao da Propriedade Intelectual

- Atender a comunidade académica e externa nas duvidas referentes a Propriedade Intelectual.

- Auxiliar na protecao e registro da Propriedade Intelectual junto ao érgdo competente.
Transferéncia de Tecnologia (Apoio a Negocios)

- Estreitar a relagdo universidade/empresa, visando compatibilizar as ofertas de pesquisa e de servicos
desenvolvidos pela Universidade com as demandas do setor produtivo com o propésito de desenvolver projetos de
parceria em conjunto.

- Prestar assessoria a elaboracéo de convénios e contratos de transferéncia de tecnologias, produtos,

processos e servicos oferecidos pela Universidade ao setor produtivo.
Difusao da Propriedade Intelectual

- Apoiar e promover eventos, cursos de capacitagdo e palestras relacionados a Propriedade Intelectual.

QUEM DEVE PROCURAR O NIT - OESTE*

Discentes, docentes e técnicos-administrativos que tenham vinculo permanente ou eventual com a
Unoesc, no exercicio de suas fungdes, ou qualquer pessoa, sempre que sua criacdo tenha sido resultado de atividades
desenvolvidas nos laboratérios ou instalacdes, com equipamentos, instrumentos, ou com o emprego de recursos ou
informacgdes da Unoesc.

TITULARIDADE?

Sera propriedade da Fundacédo Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc) a criacdo intelectual

desenvolvida no ambito da Unoesc, decorrente da atuacdo de recursos humanos, uso de recursos financeiros,

! As pessoas anteriormente indicadas responderdo nas esferas administrativa, civil e penal, de modo simultaneo, isolado ou sucessivo, pelos prejuizos
decorrentes da inobservancia das normas que regulam a propriedade intelectual e o disposto na Resolugao n. 213/CONSUN/2009 (art. 3°).

2 Assim, ao negociar a propriedade intelectual dos resultados de um projeto cooperativo desenvolvido com empresas é fundamental estabelecer
esses direitos, antes de formalizar a relagao de parceria, para evitar possiveis conflitos no futuro.
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com ou sem a utilizacdo de dados, informacdes, laboratérios, equipamentos ou instalagdes da Instituicéo,
independentemente da natureza do vinculo existente com o criador (Resolugao n. 213/CONSUN/2009, art. 8).

O direito de propriedade mencionado podera ser exercido em conjunto (co-titularidade) com outras
instituicdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, participantes do projeto gerador do invento, desde que, no
instrumento contratual celebrado pelos participantes, tenha sido fixado expressamente o percentual de participacao

e as obrigagoes das partes.
COMO PROTEGER?

O pesquisadorcomunicardaoNIT -Oestearespeitodesuacriacdo, paraquesejarealizadaadevida protecao
juridica. A protecdo juridica pode ser feita por meio de patente (invencdo e modelo de utilidade), registro (marcas,
desenho industrial, indicacdo geografica) e certificado (cultivar). O NIT - Oeste incumbir-se-& do requerimento e
acompanhamento dos pedidos de protecao de criagao intelectual da Unoesc ao Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI) e a outros érgdos encarregados de patente, registro ou certificado de propriedade intelectual no
Pais e no exterior. Sendo possivel que a Unoesc contrate escritério ou profissional especializado na matéria, sempre
que as exigéncias ou especificidades da criacdo intelectual assim o indicarem.

0 pesquisador devera manter segredo sobre a sua criagao até obter a protecgdo juridica adequada e apoiar

as acdes que visem a sua protecao e a exploragao econdmica pertinente.
EXPLORAQZ\O DOS RESULTADOS DA CRIACAO INTELECTUAL PROTEGIDA

Cabera a Unoesc, salvo disposicao em contrario expressamente estabelecida em contrato ou convénio
celebrado com terceiros, o direito exclusivo de exploragao da criagao intelectual concebida e desenvolvida, assegurada
ao criador a participacdo nos resultados financeiros dai decorrentes (Resolucado n. 213/CONSUN/2009, art. 13).

A exploracdo dos resultados podera ocorrer direta ou indiretamente pela Unoesc, por meio de cessao ou de

licenciamento de direitos a ser formalizado mediante contrato ou convénio.
GANHOS ECONOMICOS

Considera-se ganho econémico qualquer resultado pecuniario da exploragdo econémica direta ou indireta,

por meio de licenca ou cessédo de direito de propriedade intelectual (Resolugao n. 213/CONSUN/2009, art. 2°, V).

Os ganhos economicos resultantes da exploragdo da criacdo intelectual protegida por direitos de
propriedade intelectual, consubstanciados nos rendimentos liquidos efetivamente auferidos pela
Unoesc, serdo divididos em parcelas, conforme segue:

I. Para o Nucleo de Inovagao Tecnolégica: 20% dos rendimentos liquidos.

Il. Para o laboratério, curso ou 6rgao suplementar onde foram realizadas as atividades das quais
resultou a criagdo intelectual protegida: 20% dos rendimentos liquidos.

Ill. Para o autor ou autores da criagdo intelectual protegida: 30% dos rendimentos liquidos.

IV. Para a Unoesc: 30% dos rendimentos liquidos. (Resolucao n. 213/CONSUN/2009, art. 14).

3 Sempre que tiver um resultado de pesquisa potencialmente patenteavel, o pesquisador devera, antes de publica-lo, procurar o NIT - Oeste,
que realizard uma avaliagdo sobre a patenteabilidade de seu invento. Essa providéncia é fundamental para assegurar ao titular e ao inventor
os direitos que lhes serdo assegurados pelo sistema de protecdo de propriedade intelectual. Bem como, uma vez identificada pelo professor
orientador ou pelo aluno, a possibilidade de protecdo da tecnologia, objeto do Trabalho de Conclusao de Curso, Dissertagao ou Tese, recomenda-
se procurar o NIT - Oeste imediatamente, para o adequado encaminhamento dos tramites.
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CONCEITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Otermo propriedade intelectual se refere atipos de propriedade que resultem da criagcdo do espiritohumano
(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Portanto, para compreender o significado da expresséo
propriedade intelectual, é necessario saber o que o Direito define como propriedade. A propriedade é o poder de
usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavé-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Lei n.
10.406/2002, art. 1.228) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010). Os diferentes tipos de propriedade tém em comum o fato
de que o titular da propriedade é livre para usa-la (desde que esse uso ndo seja contrario a lei e ndo interfira no direito
de terceiros) e para impedir alguém de utiliza-la (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Ou seja,
existem algumas restri¢des e limites legais ao exercicio da propriedade intelectual (seguranca nacional, uso social,
abuso ou falta de uso) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

A Convengao da Organiza¢do Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define propriedade intelectual
como a soma dos direitos relativos as obras literdrias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas
intérpretes e as execugdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusdo, as invengdes em
todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas
industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a prote¢ao contra
a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,
literario e artistico. Assim, de forma resumida, a propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de
direitos sobre as criacdes humanas (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

E um conjunto de principios e regrasjuridicas que regulam a aquisi¢ao, o uso, o exercicio e a perda de direitos
sobre ativos intangiveis (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010) (elementos imateriais importantes para a competitividade
e o0 sucesso no mercado) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Segundo a World Intellectual
Property Organization ([200-7]), a propriedade intelectual compreende os direitos de autor e a propriedade industrial.

A propriedade industrial, de acordo com o art. 2° da Lei n. 9.279/1996, abrange os direitos de patente
de invenc¢do e de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial, o registro de marcas, a repressao as falsas
indicacoes geograficas e a repressado a concorréncia desleal. Os direitos autorais e conexos sdo atualmente regidos pela
Lein.9.610/1998 (art. 1°). Enquanto os direitos do autor tratam sobre a protecao de criagdes do espirito humano (art. 7°),
os direitos conexos, também denominados direitos afins ou direitos vizinhos, originam-se de uma obra protegida pelo
direito autoral e tém por objetivo proteger os interesses juridicos de certas pessoas, fisicas ou juridicas, que contribuem
para tornar as obras acessiveis ao publico e/ou acrescentam criatividade e habilidade técnica ou organizacional no
processo de tornar uma obra conhecida do publico (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Protegem-
se também os cultivares, por certificado de cultivar, e as topografias de circuito integrado, por registro.

A Organizacao Mundial do Comércio (OMC), segundo o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual o Brasil ratificou e incorporou no seu ordenamento juridico,
considerando os padroes relativos a existéncia, a abrangéncia e ao exercicio de direitos, divide a propriedade

intelectual em:

a) direito de autor e direitos conexos;

b) marcas;
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¢) indicagdes geograficas;

d) desenhos industriais;

e) patentes;

f) topografias de circuitos integrados;
g) protecdo de informacgao confidencial;

h) controle de praticas de concorréncia desleal em contratos de licencas (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

DIMENSOES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Dimensao temporal: os direitos de propriedade intelectual sdo concedidos por prazos estipulados
legalmente, de modo que o titular possa explorar, economicamente, com exclusividade, os bens e os processos
produtivos decorrentes desse direito.

Escopo do direito: cada objeto protegido pela propriedade intelectual apresenta uma delimitacdo de
protecao definida por lei.

Segurancajuridica: odireito de propriedadeintelectual evita que terceiros possam explorarindevidamente
sem a prévia autorizagado do titular do direito.

Territorialidade do direito de propriedade industrial: embora os objetos protegidos pelo Direito de
Autor tenham validade internacional, aqueles protegidos pela Propriedade Industrial somente tem validade no
pais de depdsito, desde que analisado e concedido, segundo os tramites legais (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).

FORMAS DE PROTECAO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os diferentes tipos de criagao* sdo protegidos de formas diferentes, de acordo com a sua natureza.
Apropriedade intelectual refere-se a uma expressado genérica e ampla. Por essa razdo, ela pode ser dividida

em grandes areas, cada uma com peculiaridades e tratamento juridico proprios (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Quadro 1 - Areas da Propriedade Intelectual

Criacao Forma de Protecao Legislacao
L. Nao ha formalidades .
Direito de Autor/Conexos L R Lein.9.610/1998
Criagdo = Protecao
Marcas Registro Lein.9.276/1996
Patentes Registro Lein.9.276/1996
Desenho Industrial Registro Lein.9.276/1996
L . X Lein.9.276/1996;
Indicacoes Geograficas Registro
IN n. 25/2013 (INPI)
Protecdo de Novas Variedades de Plantas Certificado de Protecdo Lein. 9.456/1997
Topografia de Circuito Integrado INPI n. 10/2013 Registro Lein. 11.484/2007
Programa de Computador IN n. 11/2013 (INPI) Registro Lein.9.609/1998

4 Criacao: toda obra que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido amplo, como: invencao, modelo de utilidade,
desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro
desenvolvimento tecnoldgico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento incremental, obtidos
por um ou mais criadores (Resolugéo n. 213/CONSUN/2009, art. 2°, 1).
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PATENTE
Conceito
E um titulo temporério de propriedade sobre umainvencdo ou modelo de utilidade, concedido pelo Estado

aosinventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criagdo (BRASIL, 2015¢).

Tipos de Patente

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) prevé dois tipos de protecdo por patentes: as patentes de
invengéo (Pl) e as patentes de modelo de utilidade (MU).

Uma invengdo pode ser definida como uma nova solugao para um problema técnico especifico, dentro de
determinado campo tecnolégico.

Um modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma ou disposi¢do em um objeto de uso pratico
ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagdo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).

Imagem 1 - Patente de Invencao - bilitron

| USA PAT. |
8.202.307 |

| PAT.BR |
8400812-1

Fonte: Fanem (2013).
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Imagem 2 - Modelo de Utilidade - Suporte para corte reto ou meia-esquadria para serra

Fonte: Patentes Mauricio Duarte (2009).

Requisitos de Patenteabilidade

A LPI, em seus artigos 8° a 15, estabelece os requisitos de patenteabilidade, tanto para inven¢des quanto
para modelos de utilidade. “Art. 8° - E patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial.” (BRASIL, 1996).

Para serem patentedveis, uma inven¢do ou um modelo de utilidade devem atender aos requisitos de
novidade, atividade (P1) ou ato inventivo (MU) e aplicagdo industrial.

Novidade: esse requisito significa que o invento ndo deve ter sido revelado, nem de forma escrita, nem

falada (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

IMPORTANTE! A Lei n. 9.279/96 permite que o inventor faca o pedido de depésito da patente até um ano apéds a
primeira divulgacao do invento, gracas ao chamado periodo de graga (art. 12 da LPI). Entretanto, em alguns paises, essa
previsdo nao esta presente, de modo que, depois que tornou publico o invento, ndo pode mais patentear. Portanto, é

recomendavel que se deposite o pedido de patente ANTES de divulgar a invengdo (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Atividade Inventiva: umainvencao é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto,
nao decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica (art. 13 da LPI) (PIMENTEL, 2005).

Ato Inventivo: o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art. 14 da LPI) (PIMENTEL, 2005).

Aplicacdo Industrial: para atender a esse requisito, o invento deve ser passivel de fabricagdo em série ou
utilizacdo em algum ramo da indUstria, ou seja, deve apresentar replicabilidade (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Em resumo, para ser patentedvel (art. 8° da LPI), uma invencdo precisa ser nova, possuir atividade
inventiva e ser suscetivel de aplicagdo industrial. Um modelo de utilidade (art. 9° da LPI) deve ser novo, possuir ato
inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricacéo e ser suscetivel de aplicagdo industrial (WORLD

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Estado da técnica

Para avaliar se umainvencao/MU é nova, precisamos conhecer o estado da técnica, que, conforme definido
no art. 11 da LPI, é tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descricéo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no pais ou no exterior, ressalvados o periodo de graca, a
prioridade unionista e a prioridade interna (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

O periodo de graga (art. 12 da LPI) assegura que as divulgagoes feitas pelo préprio inventor ou por terceiros
nao serao consideradas integrantes do estado da técnica, desde que tenham sido realizadas até 12 meses antes da
data do depésito ou da prioridade reivindicada (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Aprioridade unionista (art. 16 da LPl) assegura que, com base em um primeiro pedido de patente depositado
regularmente em um dos paises signatarios, o solicitante poderd, durante o periodo de 12 meses, solicitar protecao
para o mesmo invento em qualquer um dos demais paises signatarios da Convencdo da Unido de Paris (CUP) ou
TRIPS (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

A prioridade interna (art. 17 da LPI) assegura ao pedido de patente, depositado originalmente no Brasil,
sem reivindicacdo de prioridade e ndo publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre mesma matéria,
desde que depositado no Brasil, ndo se estendendo a matéria nova introduzida. Somente podera ser requerida pelo
mesmo depositante ou sucessores e tera prazo de um ano a partir da data de deposito, sendo o pedido anterior

definitivamente arquivado (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Exclusoes/Excec¢des de Patenteabilidade

De acordo com a legislagdo de cada pais, existem objetos que ndo podem ser patenteados. Na lei brasileira
(Lei n. 9.276/1996 (LPI)), os artigos 10 e 18 tratam dessas exclusdes/excecoes (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).

O art. 10 da LPI determina o que néo é invencdo nem modelo de utilidade.

Art. 10. Nao se considera invengao nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Il - concepgdes puramente abstratas;

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscalizacéo;

IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagao estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacdo de informagdes;

VIl - regras de jogo;

VIIl - técnicas e métodos operatérios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de
diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados na natureza, ou ainda
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biologicos naturais. (BRASIL, 1996).

O art. 18 da LPI determina que nao sdo patenteaveis:

Art. 18. Ndo sdo patentedveis:
I - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a segurancga, a ordem e a satde publica;

11
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Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como
a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtengdo ou
modificagdo, quando resultantes de transformacgdo do nucleo atémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que atendam ao trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial - previstos no
art. 8° e que nédo sejam mera descoberta. (BRASIL, 1996).

Vigéncia

O Brasil adota 20 e 15 anos, respectivamente, como prazos de vigéncia para protegao das patentes de
invencdo e de modelo de utilidade (art. 40 da LPI) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Esse
prazo é contado a partir da data do deposito do pedido de patente. O depdsito é a ocasido em que é apresentado
ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a documentagao minima exigida para se solicitar uma patente
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

Esse prazo de vigéncia da patente ndo podera ser inferior a 10 anos para patentes de invencao, e de sete
anos para modelos de utilidade, a contar da concessao, ressalvado o caso de o INPI estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Findo esse prazo, o privilégio se extingue, e a invengao cai em dominio publico, sendo possivel sua

utilizagdo para fins comerciais por qualquer pessoa (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Abrangéncia de uma patente

Nao existe patente que cubra todos os paises, ou mesmo diversos paises. O sistema de patentes é ainda um
sistema territorial. Portanto, para obter a protecdo em varios paises diferentes, é necessario requerer uma patente
para cada um deles (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Cada pais é soberano para conceder ou ndo a patente, independentemente da decisdo em outros paises
sobre pedidos de patentes neles depositados - patentes correspondentes (art. 4° bis da Convencao da Unido de Paris

para Protecdo da Propriedade Industrial - CUP) (BRASIL, 2015b).

Pedido de Patente

No Brasil, o 6rgdo responsavel por receber e processar um pedido de patente de invengdo ou modelo de

utilidade é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Procedimento para obtengao de uma patente no Brasil

O deposito do pedido de patente de invencao ou modelo de utilidade (art. 19 da LPI), de acordo com o
estabelecido pela Instru¢ao Normativa INPI n. 030/2013, deverd constar de: requerimento, relatério descritivo,
reivindicagdes, desenhos (se for o caso), listagem de sequéncias biologicas (se for o caso), deposito do material
biolégico (se for o caso) e resumo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Importante destacar que para proteger seu invento, o depositante ou inventor devera realizar a chamada

Busca de Anterioridades em bancos de patentes disponiveis, para se assegurar de que seu invento € novo. Ou seja,
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se ja existem produtos ou resultados de pesquisas similares ou iguais, ja patenteados (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Quadro 2 - Bases de Informacéo Tecnologica

Bases de Informagao Tecnoldgica - Publicas

Instituto Nacional de Propriedade
Industrial

www.inpi.gov.br

Patentes depositadas no Brasil.

Escritorio Europeu de
Patentes

http://worldwide.espacenet.com

Patentes de mais de 90 paises, permitindo o acesso
ao texto completo de grande parte dos pedidos
depositados.

Escritorio Americano de Patentes e
Marcas

http://www.uspto.gov/patents/process/
search/index.jsp

Oferece acesso a duas bases de dados distintas de
patentes: depositadas/concedidas.

Patentes do LATIPAT

http://|p.espacenet.com

Disponibiliza o acesso a documentos de patentes

puUblicas de 20 paises, na América Latina e Espanha.

Disponibiliza o acesso a 49 milhdes de documentos de

PATENSCOPE http://patentscope.wipo.int/search/en/ | patentes, incluindo 2,7 milhdes de pedidos de patentes
search.jsf internacionais publicados (PCT). Fornece informagéo

que pode ser tabulada.

. . Servigo gratuito contendo patentes norte-americanas
Free Patents Online (FPO) www.freepatentsonline.com

e europeias.

Servigo gratuito contendo patentes norte-americanas

Google Patents www.google.com/patents ou patentes que tenham sido depositadas no escritério

americano USPTO.

s . . ) Pesquisa nos dados bibliograficos dos pedidos de
Escritorio Japonés de Patentes WWW.jpo.go.jp/

patentes no Japao.

Fonte: World Intellectual Property Organization, (2015); Bittencourt; Pedrosa (2010).

Etapas do processamento de pedido de patente

Apos o depésito, o pedido sera processado de acordo com o Fluxograma 1.

O depositante fara a entrega (depdsito) do pedido pessoalmente na sede do INPI, no Rio de Janeiro ou nas
Divisdes Regionais ou Representa¢des nos demais estados, por via postal com aviso de recebimento, enderecado a
Diretoria de Patentes do INPI ou, ainda, pelo depdsito eletronico de patentes (e-Patentes).

Apos a apresentacdo do pedido ele sera submetido ao exame formal preliminar (art. 20 da LPI), para
verificar se esta devidamente instruido. Entédo, sera protocolado, e a data do deposito sera considerada a data da
apresentacao.

0 pedido de patente serd, entdo, mantido em sigilo por dezoito meses (art. 30 da LPI), contados da data do
deposito ou da prioridade mais antiga. Findo esse prazo, o pedido serd publicado, e a notificacdo de sua publicagdo
ocorrerd na Revista de Propriedade Industrial (RPI, semanal, publicada na pagina do INPI), a excegao da patente de
interesse da defesa nacional (art. 75 da LPI), que sera processada em sigilo. Apos a publicacao do pedido de patente
e até o final do exame técnico, interessados poderao apresentar documentos e informacdes para subsidiar o exame
técnico (art. 31 da LPI).

0 pedido de exame de patente (art. 33 da LPI) devera ser requerido pelo depositante ou por qualquer
interessado no prazo de 36 meses contados da data do depdésito, sob pena de arquivamento de pedido.

0 exame técnico aferira as condicdes de patenteabilidade do pedido, bem como a suficiéncia descritiva,
sendo emitido um parecer que podera ser pela ndo patenteabilidade ou a formulacédo de exigéncias. O depositante

serd intimado a manifestar-se no prazo de 90 dias (art. 36 da LPI). Nao respondida a exigéncia, o pedido sera

13
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definitivamente arquivado (art. 36, § 1° da LPI). Nao respondido o parecer de ndo patenteabilidade, o pedido sera
indeferido. Havendo resposta/manifestacdo ao parecer, dar-se-a prosseguimento ao exame (art. 36, § 2° da LPI).

Concluido o exame, sera proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (art. 37 da LPI).
No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispde de 60 dias para iniciar um procedimento administrativo de
recurso (art. 212 da LPI). No caso de deferimento da patente, terceiros dispdem de um prazo de seis meses parainiciar
um procedimento administrativo de nulidade (art. 51 da LPI). Ultrapassados tais prazos, a decisdo somente podera ser
contestada judicialmente.

Apatente sera concedida depois de deferido o pedido da patente (art. 38 da LPI) e comprovado o pagamento
da retribuicao correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente.

0 depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao pagamento de retribuicdo anual (art. 84 da
LPI) a partir do terceiro ano da data do deposito. A falta de pagamento da retribuicdo anual acarretard o arquivamento

de pedido ou a extingdo da patente (art. 86 da LPI) (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Direitos conferidos pela patente

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar com esses propdsitos: produto objeto de patente e processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é, ainda, assegurado o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem esses atos (PIMENTEL, 2005). Entretanto, o titular da patente tem o direito de

ceder (vender) ou licenciar a patente (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Fluxograma 1 - Pedido de Patente

Deposito do Ha questdn desesuranga
pedidao nacional ? [vide art. 75 da
LFI)

a

Exameformal

::} Pedido aceito
preliminar

0

Fublimcdo do pedido na
RPI (12 meses do
depsito)

0

Examea do pedido (atd 35

meses do depisito)

I}

Decisin

Deferimento Indeferimento

4 N 1

Procedimento

N&o-Pagamemnto da
retribuiclio espedfia

Pagamento da
retribuiclio espedfia

|

g

Argquivamento
definitivo

Concessio da
Carta Patente

I

Procadimento
adminstrativo de

nulidade (06 meses )

adminstrativo de recurso
(60 dizs )

L

Decisgo Final

Terceiros

it

Decisdo Final

Fonte: adaptado de Brasil (2015c).
Deveres do titular de uma patente
O titular deve efetuar o pagamento das anuidades ao INPI, devidas desde o terceiro ano do deposito do

pedido de patente até o final da vigéncia da patente; o ndo pagamento implica a extingao do privilégio, quando ja foi

concedido, ou o arquivamento do pedido, caso o processo ainda esteja em andamento (SOUZA; MURAKAWA, 2014).
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Licenga Compulsdria

O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes
de forma abusiva, ou se, por meio dela, praticar abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por
decisao administrativa ou judicial.

Também ensejam a licenca compulséria a nao exploragdo do objeto da patente no territério brasileiro por
faltadefabricacdo oufabricagdoincompleta do produto, porfalta de uso integral do processo patenteado, ressalvados
os casos de inviabilidade econémica, quando serd admitida a importagado, ou, ainda, pela comercializagdo que nao
satisfizer a necessidade do mercado.

A licenga compulsoria sera concedida quando, cumulativamente, verificarem-se as seguintes hipoteses:
ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em relagdo a outra, o objeto da patente dependente
constituir substancial progresso técnico em relacéo a anterior, e o titular ndo realizar acordo com o titular da patente
dependente para exploragdo da anterior.

Aslicencascompulsériasserdao sempre concedidas sem exclusividade, ndo se admitindo o sublicenciamento

(PIMENTEL, 2005).

Extin¢cdo de uma patente

Uma patente pode ser extinta: pela falta de pagamento da retribuicdo anual nos prazos previstos na lei,
pela expiracao do prazo de vigéncia, pela rentncia do titular (ressalvado o direito de terceiros), pela caducidade e,
no caso de pessoa domiciliada no exterior, pela falta de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no
Brasil, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citacdes (art. 78 da LPI)
(PIMENTEL, 2005).

Importante salientar que, findo o prazo de vigéncia de uma patente, a invencdo cai em dominio publico,

sendo possivel sua utilizagao para fins comerciais por qualquer pessoa (SOUZA; MURAKAWA, 2014).
MARCA
Conceito
Segundo a lei brasileira, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica e distingue
um produto ou servico de outros analogos, de procedéncia diversa, bem como certifica a conformidade destes com
determinadas normas ou especificacdes técnicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).

Quais sao as caracteristicas que uma marca deve ter?

Uma marca deve ter um carater distintivo e ndo deve ser enganosa (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).
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Marcas Nominativa, Figurativa, Mista e Tridimensional

Quanto a apresentacéo, a marca pode ser:

Nominativa: consiste em palavras, abreviacdes, neologismos ou qualquer combinacao de letras e/ou
algarismos, desde que estes nao se apresentem de forma fantasiosa.

Figurativa: constituida apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados,
ou ideogramas.

Mista: composta pela combinagao de imagens e palavras, em apresentacdo mista (WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Tridimensional: a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes

(BRASIL, 2015d).

Imagem 3 - Marca Nominativa

PHILIPS

Fonte: Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (2015b).

Imagem 4 - Marca Figurativa

—

S N

Fonte: Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia (2015a).

Imagem 5 - Marca Mista

(Ciolord

Fonte: E-marcas (2016).
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Natureza das Marcas

Quanto a natureza, a marca pode ser:

Marca de produtos e de servicos: € utilizada para identificar produtos e servicos provenientes de uma fonte
comercial e diferencia-los dos demais idénticos ou assemelhados que provenham de outras fontes.

Marca coletiva: distingue os produtos ou servicos dos membros de uma associacao daqueles produtos
ou servicos de origem diversa. Essa natureza de marca somente pode ser registrada por entidades juridicas
representativas de coletividade; é utilizada por seus membros de acordo com um regulamento de utilizagao.

Marca de certificagdo: indica que os produtos e servicos assinalados por ela sao certificados pelo titular
da marca em relagéo a origem, ao modo de fabricacdo dos produtos, a qualidade e a outras caracteristicas (WORLD

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Imagem 6 - Marca De Servico

CAILXA

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2013).

Imagem 7 - Marca Marca Coletiva

Fonte: Barbosa (2013).

Imagem 8 - Marca De certificagdo

PRODUTO

RGANICO

BRASIL

Fonte: O Globo (2014).

0 que pode ser registrado como marca?

Deacordocomoart.122 dalein.9.279/96, “[...] sdo suscetiveis de registro como marcas os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibi¢des legais.” (BRASIL, 1996).
A lei brasileira ndo permite o registro de marcas olfativas ou sonoras, por ndo serem visualmente

perceptiveis (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Nao sdo registraveis como marca (art. 124 da LPI):

| - brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, publicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designagao, figura ou imitagéo;
Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Il - expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral e aos bons costumes ou
que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto
religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneragao;

IV - designacao ou sigla de entidade ou érgdo publico, quando nao requerido o registro pela prépria
entidade ou 6rgao publico;

V-reproducdo ouimitagao de elemento caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento
ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com estes sinais
distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relagdo com o produto ou servico a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar
uma caracteristica do produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade
e época de producdo ou de prestacdo do servico, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;

VIl - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominacdes, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicacdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confuséo ou sinal que possa falsamente
induzir indicagdo geografica;

X - sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia, natureza, qualidade ou
utilidade do produto ou servigo a que a marca se destina;

XI - reproducdo ou imitagdo de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrao de
qualquer género ou natureza;

XIl - reproducdo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificacdo por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIIl - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social, politico, econémico
ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitacao suscetivel de criar confusao,
salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reproducdo ou imitagdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territorios, dos Municipios, ou de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e imagem de terceiros, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseud6nimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico singular ou coletivo, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que estejam protegidos pelo direito
autoral e sejam suscetiveis de causar confusao ou associagdo, salvo com consentimento do autor
ou titular;

XVIII - termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que tenha relagao com o produto ou
servico a distinguir;

XIX - reproducdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel
de causar confusao ou associagdo com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um s6 titular para o mesmo produto ou servigo, salvo quando, no caso
de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessaria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela
que néo possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
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XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente
nao poderia desconhecer em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
territorio nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim,
suscetivel de causar confusao ou associagdo com aquela marca alheia. (BRASIL, 1996).

Tais proibi¢des podem ser agrupadas em quatro categorias, que versam sobre veracidade, liceidade,
distintividade e disponibilidade.

Veracidade: um sinal deve possuir um carater verdadeiro, vedando-se o registro de marcas intrinsecamente
enganosas quanto a origem, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou servicos associados a esse sinal.

Liceidade: um sinal é considerado licito para ser registrado como marca quando ndo atentar contra a
ordem publica ou a moral e os bons costumes.

Distintividade: a marca deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/servigos que
assinala, vedando-se o registro de sinais desprovidos dessa capacidade.

Disponibilidade: para que o sinal seja registravel como marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-
se de outros sinais ja apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos (WORLD INTELLECTUAL

PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Titularidade

Podem requerer registro de marca as pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou de direito privado.

O registro de marca coletiva somente podera ser requerido por pessoa juridica representativa de
coletividade, a qual podera exercer atividade distinta da de seus membros.

O registro de marca de certificacdo podera ser requerido apenas por pessoa sem interesse comercial ou

industrial direto no produto ou servico atestado (PIMENTEL, 2005).

Registro

De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido,
sendo assegurado ao titular o uso exclusivo do sinal em todo o territério nacional. Apds a concessao do registro a
marca estara protegida, e seu titular tera o direito de impedir terceiros de utiliza-la. Cabe ressaltar que o depésito da
marca ndo gera automaticamente um direito, o qual serd adquirido quando do registro, mas, sim, uma expectativa
deste (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Apos verificar se a marca inventada atende a todos os requisitos legais e certificar-se de que ela nao se
encaixa em qualquer das hipoteses de proibigao, pode-se requerer o registro junto ao INPI. Vale lembrar, entretanto,
gue a marca somente podera ser requerida caso efetivamente se fabrique o produto ou se preste o servico que sera

identificado pela marca (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Procedimento para o registro da marca

A primeira etapa se inicia com o depésito do pedido de registro no INPI feito pelo préprio interessado ou

procurador por ele constituido, por meio de formulario eletronico ou em papel, de modo que se verifique se o pedido



Guia de Propriedade Intelectual

atende aos requisitos de admissibilidade, se todos os campos do formulario foram preenchidos e se a documentacao
indicada foi efetivamente juntada. Apds o deposito, o pedido serd processado de acordo com o que se expressa no
Fluxograma 2.

Caso o formulario esteja em ordem, o pedido receberd um nimero de pedido. Apds, serd submetido a um
exame formal preliminar e, se estiver devidamente instruido, sera publicado na Revista da Propriedade Industrial
(RPI), disponivel no site do INPI, para a manifestagdo de terceiros legitimamente interessados que desejem contestar
o pedido de registro, por meio de peticao de oposicao, em até 60 dias dessa publicagao.

Em seguida, com apresentacao ou nao de oposicao, o sinal em exame tera sua registrabilidade examinada
pelo INPI, que decidira pelo deferimento ou indeferimento do pedido, com base nas proibicdes estabelecidas pela LPI.

Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento de taxa final, sempre
contado da data da publicacdo na RPI, relativo a expedicdo do certificado de registro decenal. Em caso de
indeferimento por parte do INPI, é facultada ao requerente a contestacdo a decisdo, por meio da apresentacao de
um recurso que deve ser apresentado em até 60 dias contados da data da publicagao do ato na RPI.

Apos a concessao do registro, o titular da marca esta apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares
de marcas, durante a vigéncia de seu registro, valida por 10 anos e renovavel por periodos idénticos. Em caso de nao
recolhimento das taxas, o pedido é definitivamente arquivado (SOUZA; MURAKAWA, 2014; WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Vigéncia
O registro da marca vigorara pelo prazo de 10 anos contados da data da concessao do registro, prorrogavel

poriguais periodos sucessivos, mediante requerimento dottitular (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010). Caso a prorrogacao
ndo seja requerida, a marca caird em dominio publico (SOUZA; MURAKAWA, 2014).
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Fluxograma 2 - Pedido de marca

Depasito do
pedido

0

Examefaormal = Pedido aceito
preliminar

4

Publicagio do <—J

pedido na RPI

I

Exame do pedido

Deferirmento Indeferirmento

d i3t 4 N

.. ) " Arguivamento do
Ndo -Fecolhimento GRU Recalhimento Contestagao 4 .
pedido
GRU
- Recurso
Arqui yvamento do Concessao do certifimdo
de regitro decenal

pedido

0

Reconsideragdo

da decisdo

0

Recolhimento
GRL

4

Concessdo do certifiado

de regitro decenal

Fonte: adaptado de World Intellectual Property Organization (2015).

Abrangéncia

O registro de uma marca é concedido pelo Estado e valido para todo o territério nacional (UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2015).
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Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente conhecidas

As marcas de alto renome sao consideradas notorias, que transpassam o conhecimento comum da
populacdo, e o renome é estendido para todas as classes sociais e econdmicas e para todos os setores empresariais.
Gozam de uma protecao especial perante o INPI, que engloba todas as classes de produtos e servigos (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2013). Essa protecdo especial, que derroga o principio da especialidade,
ou seja, que as marcas terdo sua exclusividade reconhecida independentemente de sua classe e segmento de
mercado, é possivel apenas se a marca ja estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende
do art. 125 da LPI (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015; INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2015).

As marcas notoriamente conhecidas sdo marcas consideradas notérias e renomadas no ramo de atividade
em que sao utilizadas para identificar produtos e/ou servicos, nos termos do art. 6°, da Convencao da Unido de
Paris para Protecdo da Propriedade Industrial (CUP). Elas gozam de protecdo especial, pois sdo reconhecidas
independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil (art. 126 da LPI), apresentando-se
essa protecao como excegao ao principio da territorialidade (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
2013). Assim, o Brasil, na qualidade de signatario da Convencao, compromete-se a recusar ou invalidar registro de
sinal que constitua usurpacao de marca regularmente protegida, via depdsito ou registro, em outro pais também
membro da Convencao, quando esta for notoriamente conhecida no pais, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil, sendo essa norma aplicada de oficio ou arequerimento do interessado (INSTITUTO

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

Imagem 9 - marca de alto renome
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Fonte: Academia Propriedade Intelectual (2012).

Imagem 10 - marca notoriamente conhecida

tols

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2015).

23



24

Guia de Propriedade Intelectual

Direitos e Deveres do Titular

Oregistro de um marca garante ao seu titular o direito de utiliza-la com exclusividade e, consequentemente,
de impedir sua utilizagdo, por terceiros nao autorizados, para que o consumidor ndo seja induzido ao erro. Podera,
ainda, ceder o registro ou o pedido de registro e licenciar o uso da marca, sem prejuizo de seu direito de controlar
as especificacdes, natureza e qualidade dos produtos ou servicos oferecidos. E importante que o titular mantenha
o pagamento das taxas devidas em razdo da expedicdo do certificado de registro e da protecdo da marca (SOUZA;

MURAKAWA, 2014).

Extingdo de uma marca

Conforme disposto no art. 142 da LPI, o registro da marca extingue-se: pela expiracdo do prazo de
vigéncia, sem que haja pedido de renovagdo; pela renuincia, que podera ser total ou parcial em relagao aos produtos
ou servigos assinalados pela marca; pela caducidade, que ocorre nas hipéteses em que, decorridos cinco anos da
sua concessao, o uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil, sem motivo justificado, ou tiver sido interrompido
por mais de cinco anos consecutivos; ou pela inobservancia do disposto no art. 217 - nao constituicdao ou nao
manutencao de procurador devidamente qualificado e domiciliado no Pais, se o titular for domiciliado no exterior

(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
DESENHO INDUSTRIAL
Conceito
De acordo com o art. 95 da LPI, considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto

ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual

novo e original na sua configuragao externa e que possa servir de tipo de fabricagdo industrial.

Imagem 11 - Desenho Industrial

-

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2013).
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Registro

No Brasil, desde a promulgacao da Lei n. 9.279/1996, o desenho industrial é protegido por meio de registro,
que é um titulo de propriedade temporario concedido pelo Estado, e a protecdo conferida tem validade somente
dentro dos limites territoriais do pais (abrangéncia) (SOUZA; MURAKAWA, 2014; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).

Requisitos para concessao do Registro

Os requisitos para protecdo de um objeto por desenho industrial sdo novidade, originalidade, utilidade ou
aplicabilidade industrial.

Novidade: para que seja considerado novo, é necessario que o desenho industrial ndo esteja compreendido
no estado da técnica, ou seja, ndo tenha se tornado acessivel ao publico antes da data do depdsito do pedido.
Entretanto, assim como ocorre para as patentes, a Lei prevé um periodo de graca para o desenho industrial, o qual,
nesse caso, é de 180 dias.

Originalidade: o desenho é considerado original quando resulta de uma configuragdo visual distintiva em
relacdo a outros objetos (ou padrdes) conhecidos, ainda que resultantes da combinacéo inovadora de elementos ja
conhecidos.

Servir de tipo de fabricagdo industrial: o objeto reivindicado deve poder ser reproduzido industrialmente,
quer dizer, deve ser reprodutivel em escala, de tal forma que todos os exemplares saiam exatamente iguais entre si

(WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

0 que pode ser protegido pelo registro de Desenho Industrial

O registro de Desenho Industrial limita o escopo da protecdo ao aspecto ornamental. Assim, ndo sdo
protegidos pelo registro de desenho industrial funcionalidades, vantagens praticas, tipos de materiais ou processos

de fabricagdo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

0 que nao é registravel como Desenho Industrial

De acordo como o art. 100 da LPI, ndo sdo registraveis como desenho industrial:

| - 0 que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas,
ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de
respeito e veneragao;

Il - a forma necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente
por consideragdes técnicas ou funcionais. (BRASIL, 1996).

Aforma comum ou vulgar do objeto diz respeito a objetos cuja forma ja é conhecida do publico e, portanto,

ndo apresenta originalidade. Exemplo: formas geométricas comuns, como cubo ou esfera.
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0 que é determinado essencialmente por caracteristicas técnicas ou funcionais sdo objetos cujas formas
ndo apresentam carater ornamental, isto é, suas formas sdo condicionadas por seus aspectos técnicos, em geral,
relacionados a fungdo que os objetos desempenham, como engrenagens e parafusos (WORLD INTELLECTUAL

PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Procedimento adotado para o registro

O exame preliminar é o primeiro passo para a obtencdo do registro de desenho industrial. Nessa fase,
serdo verificadas as condi¢des formais necessarias para a continuidade do processo. Caso essas condi¢gdes sejam
atendidas, o pedido de registro serd publicado na RPI, de modo que todos tomardo conhecimento de que seu pedido
foi depositado.

Caso o exame preliminar verifique alguma irregularidade, serdo feitas exigéncias ao depositante, que
devera atendé-las no prazo de cinco dias corridos, contados do primeiro dia Gtil subsequente a data de publicacao
da exigéncia. Atendidas as exigéncias, o pedido sera publicado na RPI.

Apds aprovacao pelo exame preliminar e publicagdo do pedido, o passo seguinte é o exame formal (ou
exame técnico). Nessa fase, analisa-se o titulo do pedido, o campo de aplicagdo informado e as figuras incluidas no
pedido. Caso tenham sido incluidos relatorio descritivo e reivindicagdes, que sdo opcionais, estes também serdo
analisados nessa etapa, em que se verifica se o pedido atende as condicdes previstas em lei para ser concedido.

Sendoestiverenquadradonascondi¢cdesdoart. 100daLPI (o que ndo éregistravelcomo desenhoindustrial),
o pedido é analisado em relagdo a apresentacdo, especialmente quanto as figuras, titulo e campo de aplicagao, e, se
for o caso, relatério descritivo e reivindicagdes. Caso sejam necessarios ajustes, serdo feitas exigéncias técnicas ao
depositante, que devera atendé-las no prazo de 60 dias corridos, contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente
a data de publicagdo da exigéncia técnica. Atendidas as exigéncias, o pedido tera sua concessao publicada na RPI

(INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).
Vigéncia

A vigéncia do registro é de 10 anos contados da data de depdsito e podera ser prorrogada por até trés
periodos de cinco anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja do interesse do titular do registro (WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
Direitos e Deveres do titular do registro

O registro confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar com esses propositos o produto com o desenho industrial. Também, o direito de
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os referidos atos (PIMENTEL, 2005).

Extingao do registro

O registro se extinguira pela expiragdo do prazo de vigéncia, pela renlncia de seu titular, ressalvado o

direito de terceiros, pela falta de pagamento da retribuicdo, ou se a pessoa domiciliada no exterior ndo constituir e
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mantiver procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representa-la administrativa

e judicialmente, inclusive para receber intimagées (PIMENTEL, 2005).
INDICAGAO GEOGRAFICA
Conceito

Indicagbes geograficas (IG) identificam produtos ou servicos em razdo de sua origem geografica e
incorporam atributos como reputacao e fatores naturais e humanos, proporcionando produtos ou servicos com
caracteristicas préprias, que traduzem a identidade e a cultura de um espaco geografico.

A protegao das Indicacdes Geograficas pode ser para produtos industriais e agricolas, e nas legisla¢des de
alguns paises, como o Brasil, também para artesanato e servicos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION,
2015).

Tem a finalidade de agregar valor e credibilidade a produtos ou servicos, atestando sua procedéncia. O
orgdo responsavel por gerir os registros de indicacao geografica é o INPI, e a legislagdo aplicavel é a Lei n. 9.279/96

(SOUZA; MURAKAWA, 2014).
Diferentes formas de indicagao geografica

Dentro de um conceito mais amplo de Indicagdo Geografica, pode-se incluir a Indicagdo de Procedéncia
(IP) e a Denominacdo de Origem (DO).

Indicagéo de Procedéncia: é “[...] o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério,
que se tenha tornado conhecido como centro de extracao, producao ou fabricacdo de determinado produto ou de
prestacao de determinado servico.” (art. 177 da LPI) (BRASIL, 1996). Exemplo: Fabricado no Japdo (made in Japan).

Denominag¢do de Origem: é “[...] o nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério,
que se designe produto ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao
meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos.” (art. 178 da LPI) (BRASIL, 1996). Exemplo: Champagne, regido

francesa que produz vinhos espumantes (PIMENTEL, 2005; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Imagem 12 - Indicagdo de Procedéncia
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Fonte: Vinho Fortaleza (2011).
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Imagem 13 - Denominagao de Origem
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Fonte: Conselho Nacional do Café (2014).
Protecao das Indicagoes Geograficas

As Indicagdes Geograficas sao passiveis de uma grande variedade de prote¢des. Podem ser protegidas por
legislagao sui generis, decretos ou registro préprio.

O Brasil protege suas Indicagdes Geograficas por meio de LPI, que regula direitos e obrigacdes relativos
a propriedade industrial e dispde sobre as Indicacdes Geograficas. O INPI é a entidade governamental responsavel
pelo registro das Indicagdes Geograficas, sendo a Instru¢do Normativa INPI n. 25/2013 o instrumento legal normativo
vigente que estabelece as condicdes de registro para as Indicacdes Geograficas (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).

Procedimento de Registro

Conforme estabelecido na IN n. 25/2013, para solicitar um pedido de registro de Indicacdo Geografica,
€ necessario apresentar a Guia de Recolhimento da Unido (GRU) paga para esse servigo e preencher o formulario
de solicitacdo de registro especifico (préprio do INPI), em duas vias, com os dados do requerente, espécie de
IG solicitada (Indicacdo de Procedéncia ou Denominacao de Origem), nome geografico que se quer proteger,
delimitacdo da area e produto.

Também sdo necessarios os seguintes documentos: instrumento comprobatério da legitimidade da
entidade requerente; documentos referentes aos dos atos constitutivos da entidade requerente (ex: estatuto social);
documento que identifique o representante legal da entidade requerente; procuragdo, se for o caso; regulamento
de uso do nome geografico; instrumento oficial que delimita a drea geografica; descricdo do produto ou servigo;
caracteristicas do produto ou servico; representacao grafica ou figurativa da Indicagdo Geografica, caso exista;
comprovagao de que os produtores ou prestadores de servicos estdo estabelecidos na area geografica demarcada e
exercendo a atividade econémica no local que buscam proteger, e existéncia de uma estrutura de controle sobre os
produtores ou prestadores que tenham direito ao uso exclusivo da Indicagdo Geografica, bem como ao produto ou
presta¢do do servigo distinguido pela IG (BRASIL, 2015a).

O pedido de registro de IG serd submetido a exame formal, durante o qual poderdo ser formuladas

exigéncias para sua regularizacdo, as quais deverdo ser cumpridas no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento
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definitivo. Concluido o exame formal do pedido de registro, seréd publicado, para apresenta¢do de manifestagédo de
terceiros, no prazo de 60 dias. Decorrido o prazo sem que tenha sido apresentada manifestacao de terceiros ou, se
apresentada esta, findo o prazo para contestagdo do requerente, serd proferida decisdo reconhecendo ou negando
reconhecimento a indicagédo geografica (PIMENTEL, 2015).

Na hipotese de deferimento, o requerente deve pagar as taxas de concessdo do registro e emissado do

certificado em até 60 dias (SOUZA; MURAKAWA, 2014).
Legitimidade para requerer o registro de indicacoes geograficas

O registro de indicagdes geograficas, que tera carater declaratério, podera ser requerido pelas associagoes,
institutos e pessoas juridicas representativas da coletividade legitimadas ao uso exclusivo do nome geogréfico e
estabelecidas no respectivo territorio, na qualidade de substitutos processuais.

Na hipétese de haver um Unico produtor ou prestador de servico legitimado ao uso exclusivo do nome
geografico, estara este (pessoa fisica ou juridica) autorizado a requerer o registro da indicacdo geografica em nome

proprio (PIMENTEL, 2015).
Abrangéncia

0 uso da indicagdo geografica é restrito aos produtores e prestadores de servico estabelecidos no local
(territorial), exigindo-se, ainda, em relagdo as denominagdes de origem, o atendimento de requisitos de qualidade

(art. 182 da LPI) (PIMENTEL, 2015).
Vigéncia

A Lei ndo estabelece prazo para a vigéncia da indicacdo geografica, porém, entende-se que ela vigorara
enquanto persistirem as razdes pelas quais o registro fora concedido, inexistindo instrumento administrativo habil

para seu cancelamento nessa hipotese (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).
PROTECAO DE NOVAS VARIEDADES DE PLANTAS (CULTIVARES)
Conceito

Cultivar é a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de
outras cultivares conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagao prépria, que seja homogénea
e estavel quanto aos descritores por meio de geragdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e acessivel ao publico, bem como a linhagem
componente de hibridos (Inciso IV, art. 3°, Lei n. 9.456/1997) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010; WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Imagem 14 - Cultivar
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Fonte: Jeacontece (2013).

Requisitos para concessao do registro

Para ser protegido, o cultivar deve atender aos seguintes requisitos:

a) nao tersido comercializado no Brasil ha mais de um ano;

b) néo ter sido comercializado no exterior hd mais de quatro anos (ha mais de seis anos para videiras,
frutiferas e espécies florestais);

c) ser produto de melhoramento genético;

d) serde uma espécie passivel de protecdo no Brasil;

e) possuir denominacgao propria;

f) serdistinto (diferente de outros cujos descritores sejam conhecidos);

g) serhomogéneo (quanto as caracteristicas em cada ciclo reprodutivo);

h) ser estavel (quanto a repeticdo das mesmas caracteristicas ao longo de geragbes sucessivas)

(BITTENCOURT; PEDROSA, 2010; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Certificado de Protecao

Para solicitagdo de protecdo de cultivares no Brasil, regulamentada pela Lei n. 9.456/1997, os interessados

devem apresentar uma série de documentos ao Servigo Nacional de Protegdo de Cultivares (SNPC), 6rgao ao qual a
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Lei atribui a competéncia pela protecao de cultivares no Pais, e que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2010).

Para requerer o certificado de protecdo, o proprio requerente ou seu representante legalmente qualificado
deve cadastrar-se no Sistema CultivarWeb, disponivel no portal da internet do MAPA, na pagina de Protecdo de
cultivares, e preencher os formularios que devem ser encaminhados ao SNPC, para formalizagdo do processo inicial
que devera corresponder a uma Unica cultivar. Importante salientar que todos os formularios, mesmo quando
enviados eletronicamente, deverao ser impressos e assinados para encaminhamento, via correio ou pessoalmente,
ao SNPC.

Pormeio do Sistema CultivarWeb, o usuario, além de teracesso aos formularios eletrénicos de requerimento
de protecgao de cultivares, podera acompanhar os tramites e documentos constantes do processo de protecao de

cultivar encaminhados ao SNPC (BRASIL, 2010; CULTIVARWEB, 2016).

Concessao do certificado de protecao de cultivar

O certificado de protecéo de cultivar sera expedido depois de decorrido o prazo de 60 dias para recurso do
pedido ou, se este for interposto, apos a publicacéo oficial de sua decisao.

No certificado de protecédo de cultivar constara o nimero respectivo, nome e nacionalidade do titular ou,
se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessionario, bem como o prazo de duracdo da protecéo; se for o caso,
o nome do melhorista e a circunstancia de que a obtencao resultou de contrato de trabalho ou de prestacao de
servicos ou outra atividade laboral, fato que devera ser esclarecido no respectivo pedido de protecao. A protecao
concedida terd divulgacdo em publicagdo oficial.

Obtido o certificado provisério de protegao ou o certificado de protecdo de cultivar, o titular fica obrigado
a manter, durante todo o periodo de protegdo, amostra viva da cultivar protegida a disposi¢cdo do érgao competente,
sob pena de cancelamento do respectivo certificado se, notificado, ndo a apresentar. O titular fica obrigado a enviar
ao 6rgao competente duas amostras vivas da cultivar protegida, uma para manipulacao e exame e outra para integrar

a colegdo de germoplasma (PIMENTEL, 2005).

Prazo de protecao de Cultivares

A protecao do cultivar vigorara pelo prazo de 15 anos, para a maioria das espécies, a partir da data da
concessao do Certificado Provisério de Protecdo, excetuadas as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais
e as arvores ornamentais (inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto), para as quais a duracado sera de 18 anos

(BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).
Direitos do titular
O titular tem direito a reprodugao comercial no territoério brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante

o prazo de protecao, a producado com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacdo do material de

propagacao da cultivar, sem sua autorizagdo (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Extingao do certificado de protegao de Cultivares

De acordo com o art. 40 da Lei n. 9.456/97, a protecao da cultivar extingue-se nas seguintes situacdes: pela
expiracdo do prazo de protecao; pelarentincia do titular ou de seus sucessores e pelo cancelamento administrativo do
Certificado de Protecdo nas seguintes hipoteses: perda da homogeneidade ou estabilidade; auséncia de pagamento
da anuidade; auséncia de Procurador; ndo apresentacdao de amostra viva quando solicitado ou a apresentagao de
impacto desfavoravel ao meio ambiente ou a satde publica (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015;
BRASIL, 1997).

Extinta a protecdo por qualquer uma das hipéteses citadas, a cultivar cai em dominio publico (WORLD

INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

PROGRAMA DE COMPUTADOR

Conceito

0 art. 1° da Lei n. 9.609/98, conhecida como a Lei de Software, estabelece a definicdo legal de Programa de

Computador, in verbis:

Art. 1° Programa de computador é a expressdo de um conjunto organizado de instru¢des em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego
necessario em maquinas automaticas de tratamento da informacéo, dispositivos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de
modo e para fins determinados. (BRASIL, 1998).

Regime Juridico

O regime juridico para a protecao aos programas de computador é o do Direito do Autor, disciplinado pela
Lei de Software (n. 9.609/98) e, subsidiariamente, pela Lei de Direito Autoral (n. 9.610/98). Conforme se infere na
legislagdo autoral vigente, o registro no campo autoral tem contetddo declaratério e ndo constitutivo, como ocorre no

direito de propriedade industrial em relagdo a marcas, patentes e desenho industrial (BRASIL, 2015f).

Registro

O Registro de Programa de Computador no Brasil deve ser efetuado no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI), mediante requerimento proprio e de acordo com as normas e procedimentos dispostos na Instrucao
Normativa n. 11/2013 (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015; BRASIL, 2013).

O pedido do registro de programa de computador serd constituido por documentacdo formal e
documentacdo técnica, de modo que toda informacdo prestada pelo depositante é tida como verdadeira, e é este
quem responde por elas (ANDRADE, 2008; BRASIL, 2003).

A parte formal do pedido de registro de programa de computador consiste na apresentacdo dos seguintes
documentos: formulario do pedido de registro preenchido e Guia de Recolhimento da Unido (GRU) paga. Ademais,

podem ser solicitados: uma procuracdo (caso ndo seja o titular a fazer o dep6sito), um documento comprobatério



Guia de Propriedade Intelectual

de titularidade (caso os criadores ndo sejam os titulares) e uma autorizagédo do titular do programa original (caso o
programa apresentado seja uma modificacdo de outro ja existente) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, 2016).

A documentacdo técnica, composta pelo cédigo-fonte ou objeto, deve ser apresentada em duas vias,
seja por meio de midia eletronica (CDs/DVDs) seja documentalmente, e ser capaz de identificar e caracterizar a
originalidade do programa (art. 3°, § 1°, Inciso da Lei n. 9.609/98), de modo que o registro somente terd a eficacia
desejada se a documentacdo técnica demonstrar que o programa correspondente é aquele que se encontra

depositado (ANDRADE, 2008; BRASIL, 2016).

Prazo de protecao dos direitos sobre programa de computador

O prazo de protecao dos direitos relativos ao programa de computador € de cinquenta anos, contados a
partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao da sua publicagao ou, na auséncia desta, da sua criacao, considerada,
nesse caso, a ocasido naqualo programa passou a desempenhar asfungdes para as quais foi desenvolvido (PIMENTEL,

2005; SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Abrangéncia

Diferentemente dos casos de marcas e patentes, o reconhecimento do Registro é internacional. Assim, os
programas estrangeiros ndao precisam ser registrados no Brasil - salvo, para garantia das partes envolvidas, nos casos
de cesséo de direitos - e, da mesma forma, os nacionais ndo precisam ser registrados nos demais paises, desde que
haja o registro no INPI (Tratado sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

Internacional (TRIPs); Lei n. 9.609/98, art. 2°, § 4°) (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Conceito

O circuito integrado é um dispositivo microeletrénico (microchip) capaz de desempenhar funcéo eletronica
(SOUZA; MURAKAWA, 2014).

De acordo com a Lei n. 11.484/2007, topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuragao tridimensional
das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposicdo geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em qualquer estagio de sua concepgao ou

manufatura (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).
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Imagem 15 - Topografia de Circuito Integrado

Fonte: Winzow (2015).

Requisitos para concessao do Registro

A protecédo da topografia de circuitos integrados trata-se de uma protecao sui generis de propriedade
intelectual, pois, por suas peculiaridades, ndo pertence ao ramo do direito autoral nem ao da propriedade industrial
e dependerd do registro (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Serd protegida a topografia de circuitos integrados que seja original, ou seja, que resulte do esforco
intelectual de seu(s) criador(es), que ndo seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos
integrados, no momento de sua criagao, conforme disposto do art. 29 da Lei n. 11.484/2007, que atenda, também, aos
requisitos da novidade, no sentido de que merecem protecao apenas os elementos de topografia que ja ndo estejam
no mercado em qualquer pais ha mais de dois anos, e da suficiéncia descritiva, ou seja, a exata reivindicacdo do
material protegido como novo e original, de forma que somente possa individualizar o objeto da protecédo (BRASIL,

2007; BARBOSA, 2016).
Registro
A protecao depende do registro, que deve ser efetuado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(INPI), seguindo os procedimentos relativos ao depésito e ao processamento de pedidos de registro de topografia de

circuito integrado, previstos na Instru¢do Normativa INPI n. 10/2013 (BRASIL, 2015g).
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0 pedido de registro sera realizado pelo requerente em formulario préprio e devera se referir a uma Unica
topografia de circuito integrado, podendo, por ocasido do depdsito, a requerimento do depositante, ser mantido em
sigilo pelo prazo de seis meses, contados da data do deposito (BRASIL, 2007; BRASIL, 2013).

Protocolizado o pedido de registro, o INPI fara exame formal, podendo formular exigéncias, as quais
deverao ser cumpridas integralmente no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Ndo
havendo exigéncias, ou sendo elas cumpridas integralmente, o INPI concedera o registro, publicando-o na integra e

expedindo o respectivo certificado (BRASIL, 2007).

Vigéncia

Com a aprovacdo do registro pelo INPI, o titular terad protecdo da topografia pelo prazo de 10 anos, a contar

do depésito do registro ou da primeira exploracdo comercial, o que ocorrer primeiro (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

Direitos conferidos ao titular

Oregistrodetopografiadecircuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explora-la, sendo vedado
a terceiros sem o consentimento do titular: reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive
incorpora-la a um circuito integrado, importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia
protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, ou importar, vender ou distribuir
por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma
topografia protegida, somente a medida que este continue a conter uma reproducéo ilicita de uma topografia.

Arealizacao de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro ndo autorizado, entre a data do inicio
da exploragao ou do depésito do pedido de registro e a data de concessado do registro, autorizara o titular a obter,

apos a dita concessdo, a indenizacao que vier a ser fixada judicialmente (BRASIL, 2007).

Extingao do registro

De acordo com o art. 38 da Lei n. 11.484/2007, o registro extingue-se pelo término do prazo de vigéncia ou
pela rendncia do seu titular, mediante documento habil, ressalvado o direito de terceiros.

Extinto o registro, o objeto cai em dominio publico (BRASIL, 2007).

DIREITOS AUTORAIS

Conceito

E o ramo do direito que protege as obras literarias, artisticas ou cientificas e que regulamenta as relacdes
juridicas surgidas a partir da sua criagao e utilizagdo. A garantia de protegao ao direito do autor é prevista no art. 5°,
inciso XXVII, da Constituicdo Federal, e sua regulamentacéo é feita pela Lei n. 9.610/98 (SOUZA; MURAKAWA, 2014).

De acordo com o art. 1° da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98), os direitos autorais englobam os direitos
de autor e os que lhe sdo conexos (BRASIL, 1998). Os direitos de autor tratam sobre a protecédo de criagdes do espirito

humano. A legislacao brasileira de direitos autorais, em seu art. 7°, descreve que sao obras intelectuais protegidas as
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criagdes do espirito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido
ou que se invente no futuro (BRASIL, 1998; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Ja os direitos conexos originam-se de uma obra protegida pelo direito autoral e estdo, geralmente,
associados a comunicacdo ao publico (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015). Ou seja, sdo 0s
direitos que a Lei estende aos artistas intérpretes ou executantes, produtores fonograficos e empresas de radiodifusdo
(PIMENTEL, 2005). Desse modo, por originarem-se de uma obra protegida pelo direito autoral, estabelece a Lei, que as
normas relativas aos direitos de autor se aplicam, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes,

dos produtores fonogréficos e das empresas de radiodifusdo (BITTENCOURT; PEDROSA, 2010).

Quais sao os direitos protegidos pelos direitos de autor?

Osdireitos concedidos pelas legislagdes nacionais ao titular dos direitos de autor sobre uma obra protegida
sdo, geralmente, “direitos exclusivos”: o titular tem o direito de autorizar terceiros a fazerem uso da obra, resalvados
os direitos e interesses reconhecidos legalmente a esses terceiros ou em razao do interesse publico, que impde
limitacdes a esses direitos.

Existem dois tipos de direitos cobertos pelos direitos de autor: direitos patrimoniais, que permitem ao
titular dos direitos extrair um beneficio financeiro em virtude da utilizagao de sua obra por terceiros, e direitos morais,
que permitem ao autor adotar certas medidas para preservar o vinculo pessoal existente entre ele e a obra.

Vale destacar que os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos para terceiros, geralmente,
recebendo o autor ou titular de direitos, em contrapartida, uma remuneracao ou royalties. Entretanto, os direitos
morais jamais podem ser transferidos, ou seja, enquanto os direitos patrimoniais sdo considerados aliendveis, os

direitos morais sdo tidos por inalienaveis (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Registro

De acordo com a legislagédo brasileira, o registro de obras literarias, artisticas ou cientificas é facultativo,
pois o ato da criacdo faz nascer a protecdo do Direito Autoral (BRASIL, 1998; SOUZA; MURAKAWA, 2014), ou seja, de
acordo com a lei brasileira, ndo existem formalidades a cumprir. Fundamentalmente, a obra estd protegida pelo
simples fato de o autor té-la criado (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Entretanto, o registro é recomendado porque faz presumir que o titular do registro é o verdadeiro autor
(SOUZA; MURAKAWA, 2014). Em Santa Catarina, para seguranca de seus direitos, o autor da obra intelectual podera
registra-la na Fundacdo Biblioteca Nacional (Escritorio de Direito Autoral da UDESC) (BRASIL, 1973; BITTENCOURT;
PEDROSA, 2010).

Vigéncia

No Brasil, os direitos patrimoniais do autor estdo protegidos desde o momento da criagao da obra e sua
exteriorizacdo e por mais 70 anos ap6s a morte do autor, contados a partir do ano subsequente ao de seu falecimento.
Excecdo a regra sdo as obras fotograficas, audiovisuais e coletivas, cujos direitos patrimoniais duram por 70 anos

contados da sua publicagdo (BRASIL, 1998; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).
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Apos esse prazo, a obra intelectual passara para o dominio publico, podendo ser livremente utilizada por
todos, sem a necessidade de autorizacdo nem de pagamento para o seu uso (SOUZA; MURAKAWA, 2014). Assim, além
das obras cujo prazo de protecao aos direitos se excedeu, pertencem também ao dominio publico: as de autores
falecidos que ndo tenham deixado sucessores e as de autor desconhecido, ressalvada a protecdo legal para os

conhecimentos étnicos e tradicionais (BRASIL, 1998; AVCTORIS, 2016).

Transferéncia dos Direitos de Autor

Osdireitos patrimoniais de autor podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, a titulo universal
ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, o que é feito geralmente por meio
de licenca, concessao ou cessao (PIMENTEL, 2005).

A transferéncia pode ser permanente (ou cessdo) e envolver todos os direitos patrimoniais, ou apenas
alguns deles. A transferéncia pode ser realizada por um periodo especifico (licenca) e em um territério limitado, ou
por toda a duragao de um ou alguns dos direitos de autor e no mundo inteiro. Sdo muitas as combinagdes possiveis,
que dependem da negociagao entre as partes.

Aprincipal diferenca entre a cessdo e alicenca é que o criador (licenciante) autoriza apenas a utilizagao pelo
licenciado por um periodo, sem que transfira a titularidade da obra, o que acontece com a cessao. Juridicamente, a
pessoa para quem o direito ou os direitos foram contratualmente transferidos passa a ser o detentor desses direitos.
Ele, entdo, torna-se o novo titular desses direitos pelo periodo e no territorio contratados. Desse modo, as licengas

sdo mais vantajosas para os autores do que a cessao (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2015).

Limitagoes aos Direitos de Autor

Sao circunstancias em que a lei determina a possibilidade de uso das obras sem a necessidade de
autorizagao por parte dos titulares.

Ha trés categorias mais comuns de limitagdes aos direitos do autor.

A primeira limitacdo é a exclusdo de certas categorias de obras da protecao dos direitos de autor. Os
textos legais e as decisdes judiciais e administrativas estdo excluidos da protecao dos direitos de autor. Na legislagdo

brasileira, essas situagdes estao previstas no artigo 8° da Lei n. 9.610/98.

Art. 8° Ndo 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 formularios em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informacao, cientifica
ou nao, e suas instrucdes;

IV - os textos de tratados ou convencdes, leis, decretos, regulamentos, decisdes judiciais e demais
atos oficiais;

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

VI - os nomes e titulos isolados;

VII - 0 aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. (BRASIL, 1998).

37



38

Guia de Propriedade Intelectual

Uma segunda categoria refere-se as obras cujo prazo de protecdo expirou e, portanto, encontram-se em
dominio publico. Isso quer dizer que essas obras podem ser usadas livremente, de qualquer forma, por qualquer um,
independentemente de autorizagdo ou remuneragao.

A terceira categoria de limitagdes dos direitos dos autores se refere a atos especificos de utilizagdo, os
quais, normalmente, necessitam da autorizagao do titular dos direitos, mas que podem, em certas circunstancias,
ser praticados sem autorizacao. Nessa categoria, existem dois tipos basicos de limitagoes:

1) Utilizagées livres: constituem-se atos de exploracédo de obras que podem ser realizados sem autorizacdo
e sem a obrigacao de remunerar o titular dos direitos pelo uso. Exemplo: a utilizacdo de obras a titulo de ilustragao

para fins de ensino. Todas as situac¢des de utilizacdes livres estdo previstas nos artigos 46 a 48 da legislacdo autoral.

Art. 46. Nao constitui ofensa aos direitos autorais:

| - areproducao:

a) na imprensa didria ou periddica, de noticia ou de artigo informativo, publicado em diarios
ou periédicos, com a mengao do nome do autor, se assinados, e da publicagdo de onde foram
transcritos;

b) em didrios ou periddicos, de discursos pronunciados em reunides publicas de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representacdo da imagem, feitos sob encomenda, quando
realizada pelo proprietario do objeto encomendado, ndo havendo a oposicdo da pessoa neles
representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literarias, artisticas ou cientificas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que
areproducéo, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatarios;

Il - a reproducdo, em um sé exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que
feita por este, sem intuito de lucro;

Il - a citagdo em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicagdo, de passagens de
qualquer obra, para fins de estudo, critica ou polémica, na medida justificada para o fim a atingir,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV-0apanhado de licdes em estabelecimentos de ensino por aqueles aquem elas sedirigem, vedada
sua publicagdo, integral ou parcial, sem autorizagao prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilizacdo de obras literarias, artisticas ou cientificas, fonogramas e transmissao de radio e
televisdo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstragao a clientela desde
que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua
utilizagao;

VI - a representacao teatral e a execug¢do musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para
fins exclusivamente didaticos, nos estabelecimentos de ensino, ndo havendo em qualquer caso
intuito de lucro;

VIl - a utilizagdo de obras literarias, artisticas ou cientificas para produzir prova judiciaria ou
administrativa;

VIl - a reproducdo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer
natureza, ou de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a reproducdo em si ndo seja
o objetivo principal da obra nova e que nao prejudique a exploragdo normal da obra reproduzida
nem cause um prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos autores.

Art.47.Sao livres as parafrases e parodias que ndo forem verdadeiras reproducdes da obra originaria
nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros publicos podem ser representadas
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. (BRASIL, 1998).

2) Licengas ndo voluntdrias: constituem-se de atos de exploragdo de obras que podem ser realizados
sem autorizagdo, mas com a obrigacdo de remunerar o titular dos direitos (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION, 2015).
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