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1. Entéo vocé quer ‘se globalizar:...

o passado, as empresas
podiam considerar a criacdo
de um Escritério em cada
mercado de exportacdo como a
forma légica de se expandir
internacionalmente. Hoje essa é
apenas uma dentre a ampla gama
de escolhas estratégicas - todas as
quais exigem que vocé tome alguma forma de medida com relacao a sua PI.

Quais sao minhas
opcoes de

expansao?

Ao definir a melhor estratégia para sua empresa, avalie cuidadosamente
custos, riscos e o alinhamento de cada op¢do com seus recursos e
objetivos. Algumas alternativas sdao mais simples de implementar,
enquanto outras exigem investimentos significativos.

Os dez exemplos a seguir ddo uma ideia de quantas escolhas vocé pode
ter. As secOes seguintes consideram as implica¢des de PI.

Crie um portal que fornega apenas produtos e servicos digitais ou
° venda produtos e servi¢os on-line que nao exijam demonstracao
ou explicagao de um representante comercial local.

Tenha como foco clientes especificos em um mercado externo e
P venda para eles fazendo visitas periddicas, sem ter uma presenca
comercial ou representante de vendas local.

Venda diretamente para clientes estrangeiros aproveitando as
. visitas comerciais e exposicdes em mercados onde vocé identificou
demanda potencial.

° fornecer avocé uma presenca no mercado e reduzir suas proprias
exigéncias de recursos de vendas e logistica.

Estabeleca um modelo de franquia ou licenciamento de direito de
° propriedade intelectual e ensine outras pessoas a vender seus
produtos ou servicos localmente em um mercado internacional.

Aproveite os incentivos comerciais especiais. Alguns paises
oferecem incentivos para encorajar empresas estrangeiras a
estabelecerem escritdrios no exterior; esses podem incluir “zonas”
especiais que proporcionam termos preferenciais (como zonas de
livre comércio’) com redugdo de aliquotas tributarias.

4 Identifique e trabalhe com distribuidores locais que possam

‘Compre para construir’ fazendo aquisicdes no exterior. Comprar
7 ° uma empresa que ja possui mercado, canais de distribuicdo e
logistica e acesso aos clientes pode facilitar o crescimento rapido e
melhorar o acesso ao conhecimento local.

Desenvolva joint ventures com empresas de outros paises para
compartilhar recursos, conhecimento e riscos. Isso pode envolver
a parceria com outra empresa local que também deseje
estabelecer uma presenca em seu territorio-alvo.

=
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€€ Existem muitas
formas diferentes
de sua empresa
comecgar a gerar
exportacoes - sO
ndo esqueca a
dimensdo da PI'99

Que implicagoes
essas opcoes tém
para minhas
estratégias de
protecao de PI?

Z

CCSempre é ditil ter
‘olhos e ouvidos’
atentos para
detectar copias
desde o inicio. 99

Por outro lado, se os recursos permitirem, mantenha toda a
propriedade intelectual do novo negocio, estabelecendo uma
presenca internacional pronta para decolar por conta prépria.

Centralize a propriedade de sua Pl estabelecendo uma holding
(que vocé provavelmente desejara abrir em uma jurisdicao fiscal
favoravel). Vocé pode entao licenciar a Pl para empresas
operacionais dentro de seu préprio grupo ou para terceiros
licenciados, franqueados, agentes e distribuidores em troca de
royalties ou taxas de licenga.

Essas escolhas ndo sao mutuamente exclusivas e nao sao exaustivas - vocé
pode alternar entre estratégias ou tentar duas ou mais de uma sé vez,
dependendo do modelo de negocio adotado. Porém, seja qual for a via de
expansao escolhida, lembre-se de que a maior parte dos direitos de Pl que vocé
desenvolveu em seu mercado nacional ndo ficara automaticamente protegida
quando comercializar no exterior.

er os direitos de Pl adequados é mais critico para algumas

estratégias de entrada no mercado do que para outras, mas

todos serao beneficiados pelas 10 abordagens resumidas na
secao anterior. O Uunico membro da ‘familia’ de Pl que vocé pode
presumir que deve ser aplicado automaticamente na maioria dos
paises nos quais vocé opera é o direito autoral.

Isso significa que ha uma premissa de que a copia ndo autorizada de palavras,
imagens e codigos de software nao é permitida. Existem, contudo, varia¢des nas
medidas quetalvezvocé precise tomar paraenfrentar osinfratores, mencionadas
nos capitulos seguintes.

Do ponto de vista da Pl, os trés modelos de negdcios de ‘toque mais leve’ descritos
(opcdes 1, 2 e 3, abrangendo vendas no site, visitas periddicas e feiras de
negocios/exposicdes) provavelmente serdo os menos complexos em termos de
Pl. Desde que tenha os direitos, vocé precisa vender seus produtos e servi¢os (ou
seja, vocé ndo viola a Pl de ninguém), deve haver pouca coisa que possa impedi-
lo de operar dessa forma. A principal desvantagem de selecionar um desses
modelos é que vocé simplesmente ndo teria uma presenca local para ajuda-lo a
determinar se as pessoas estao pegando suas ideias e copiando-as.

Quando chega o momento de nomear um distribuidor e/ou representante local,
um licenciado dos direitos de propriedade intelectual ou uma rede de franquias,
conforme apresentado nas opg¢des 4 e 5, vocé pode contar com outras partes
interessadas em garantir que seus direitos ndo sejam infringidos. Em
contrapartida, vocé deve dar condi¢des para que elas operem de forma lucrativa,
utilizando sua PI para tornar a proposta comercial sustentavel no longo prazo.
Vocé certamente precisara considerar a ampliagdo de quaisquer marcas que
tiver: dependendo do estagio que tiver alcancado em qualquer processo de
patenteamento ou registro de desenho industrial, vocé podera ou ndo conseguir
garantir que os territdrios considerados sejam abrangidos.

Indiscutivelmente, as estratégias em que a Pl € mais significativa sdo as de
ndmeros 8 e 10, em que devem ser criadas joint ventures e holdings. No caso de
uma joint venture, como sua tecnologia, seu produto ou servico fara parte de
Sua ‘participacdo’, vocé precisara garantir que sua Pl esteja adequadamente
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1. Entéo vocé quer ‘se globalizar:...

protegida. No caso de uma holding de PI, seu modelo de negdcios
provavelmente tera como base o lucro por meio do licenciamento do
uso de sua Pl no mercado. Claramente, ndo é possivel fazer isso a menos
que vocé tenha os direitos necessarios em cada pais em que operar.

Xpansdo internacional nao

se trata apenas de quais

direitos vocé quer licenciar
ou exigir — se trata também dos
direitos que nao alcancam seu
negocio. Vocé também precisara
considerar a necessidade de
alterar seus produtos ou servicos
parafazer seu modelo de negécios
funcionar, seja localizando-os ou
adotando diferentes acordos de
fabricacao e distribuicao.

Quais outras
consideracgoes
podem ter
influéncia sobre
minha estratégia
de PI?

O primeiro ponto a ser estabelecido é se vocé podera operar
legalmente em seus paises-alvo. Juntamente com as leis de
alfandega, comercializacdo, sanitarias, tributarias, metrologia e
transporte, vocé também precisara considerar as leis de PI.
L o de Como esses direitos de propriedade industrial sdo territoriais,
operar vocé pode facilmente se deparar com a Pl de outras pessoas
que escolheram registrar seus direitos somente em outros

mercados e, por isso, essa Pl ndo é valida no Brasil.

E uma boa estratégia realizar pesquisas a fim de determinar se
enfrentara acusacdes de violacdo, independentemente do
plano de expansdo que for adotado. Elas devem incluir, no
minimo, as marcas que vocé pretende utilizar (realizando uma
busca por quaisquer direitos prévios de marca registrada). Em
alguns territérios, incluindo nos EUA, no Japao e na Coreia do
Sul, é particularmente aconselhavel verificar patentes caso
exista alguma possibilidade de serem relevantes.

capital de giro suficiente para a manutencao do modelo de
negocio. As economias em todo o mundo apresentam muitas
variagdessubstanciaisnosniveisdeeducacdo, desenvolvimento
de infraestrutura, adocao de tecnologia, salde e riqueza, antes

4 Outra duvida vital é se vocé consegue operar com lucro e ter

-

Cépacidade . . 0 .
de operar mesmo de considerar atitudes culturais. Caso sua Pl esteja

com lucro . L. ,
vinculada a seu modelo de negdcio, esse modelo podera ter de

ser adaptado de maneira substancial, 0 que pode, por sua vez,
significar que vocé precisa de diferentes Pls. Por exemplo, caso
seja uma industria farmacéutica com pedidos de patente em
varios paises, vocé pode descobrir que alguns regimes de Pl
(como na india) n3o permitem que vocé obtenha exatamente
a mesma protecao de direitos.

| TORNANDO-SE GLOBAL

€C Sua estratégia de PI
precisa considerar
néo apenas o que
vocé quer depositar,
mas quais direitos
podem ja estar em

vigor. )

Qual é a melhor
maneira de saber

mais sobre esses
mercados?

T

(4¢ Planeje-se com
antecedéncia
e comece a
estabelecer contatos
que vocé possa
encontrar em
eventos nos seus
territérios-alvo.))

¥ ¥ Alocalizacao é outro desafio. Ela pode ser muito mais profunda
XDK do que traduzir para uma lingua diferente ou mudar a tensao
2 elétrica ou a voltagem de operacado exigida por um produto. A
Localizacdo | titulo de exemplo, as preferéncias dos compradores podem
afetar os tamanhos, cores e estilos dos produtos que vendem
melhor, e essas diferencas o podem fazer desistir da protecao

de um desenho industrial (design) que esteja adotando no

momento.
K A Também poderao existir implicacdes de Pl nos esquemas de
B producdo e entrega que vocé deseje adotar. Caso pretenda
¥ N exportar tudo para seu novo mercado, entdo a principal
g-squemas 4e | Preocupacdo pode se referir a violagao, conforme explicado

g;gg:gm acima. Contudo, caso esteja estabelecendo escritérios ou

fabricas em um pais novo, por exemplo, vocé podera nao
conseguir contar com as mesmas leis para proteger a natureza
confidencial do que vocé faz.

Vocé também pode ter problemas adicionais com produtos
falsificados - principalmente se estiver subcontratando
elementos de producao e nao tiver os direitos de propriedade
PR intelectual validos necessarios para se defender. Esses topicos

D odutos sao examinados em mais detalhes no restante deste guia.

falsificados

aso esteja pensando em exportar para um novo pais, nao ha

como substituir a visita pessoalmente. Muitos setores tém

programas de feiras internacionais de negocios e acdes
governamentais para promocao de exportacdes das quais pequenos
exportadores podem participar, e para os quais subsidios e incentivos
também podem estar disponiveis. Vocé nao precisa oferecer produtos
ou servicos para venda a fim de obter informac6es valiosas de mercado
e PI. Contudo, vale a pena fazer a licao de casa primeiro.

Feiras, exposi¢des e missées comerciais podem ser uma perda de tempo
e dinheiro se vocé nao se preparar adequadamente para elas. Um bom
principio, assim que identificar um mercado de interesse, é reservar pelo
menos um membro da equipe para planejar e preparar tudo o que for
necessario para tornar sua participacao bem-sucedida, fazendo-o com
antecedéncia e focado para o objetivo proposto.

Visitas sdo sempre mais produtivas se vocé souber antecipadamente que
se reunira com pessoas relevantes (em vez de simplesmente confiar no
‘fluxo de pessoas’ em uma cabine ou estande de exposi¢do). Quando vocé
tem pessoas como alvo, considere entrar em contato com consultores
locais que possam contar mais sobre gestao de direitos de PI, etapas e
regulamentacao para a comercializacdo de produtos no pais desejado e
constituicdo de canais de distribuicdo, logistica e comercial; vocé podera
obter orientacBes valiosas sobre orcamento, prazos, e quais armadilhas
prever quando se trata de defender seus direitos.
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1. Entdo vocé quer ‘se globalizar'...

Também vale a pena estar atento a protecdo. Feiras de negdcios sdo a
oportunidade perfeita para realizar espionagem industrial, e muitas
empresas descobriram que uma exposi¢do € suficiente para que
aparecam ‘cépias’ no mercado.

Embora vocé possa ndo ter (ainda) nenhum direito registrado no territorio +4
em questao, vocé ainda pode utilizar TM' ao lado de quaisquer referéncias a @ *
Sua marca para mostrar que vocé a considera caracteristica do seu negocio. ~

Vocé também pode, e deve, marcar quaisquer folhetos e outras ¢t
publicacBes claramente com o simbolo de Direitos Autorais (©) e declarar @
que todos os direitos estdo reservados para sua empresa. Conforme |
explicado neste guia, os direitos autorais geralmente sao bem vistos
internacionalmente, entdo eles devem Ihe oferecer alguma protecao.

A lista a seguir tem como base as 10 abordagens de entrada no mercado apresentadas nesta secdo e
pode lhe ajudar a considerar qual é a probabilidade de a Pl ser muito importante em sua proposta de
estratégia de expansdo internacional. E importante observar que suas atividades ainda devem
respeitar as leis locais (e que proteger sua gestdo de marca sera importante onde quer que vocé
opere).

Além disso, até mesmo uma Unica venda (ou simplesmente a importacao de um produto, mesmo se
ndo for destinado a venda) que viole os direitos de Pl de outra pessoa pode lhe causar problemas —
dessa forma, primeiro vocé precisa ter certeza de que esta livre para comercializar.

Possivelmente menor dep: el(ltgvel a maior depen-
déncia de registros de cia de seus proprios
itos de Pl

Venda somente
pela internet
(produtos
digitais ou néo
especializados)

Abordagens
especificas,
discretas e
direcionadas ao
cliente

10 | TORNANDO-SE GLOBAL

Venda em feiras
de negdcios ou
exposicoes

Aquisicdo de
um negacio ja
existente no
territério-alvo

Criacéo de um

Escritério em uma
zona comercial de
custo preferencial

Estabelecimento
de uma
subsididria
completa

Colaboragdo
com uma
distribuidora
local

Adogdo de
franquia ou
modelo de
licenciamento

Estabelecimento
de empresa
holding de Pl e
licenca

Estabelecimento
de uma joint
venture

Pt \
Determinando onde
depositar o pedido

de registro

02
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2. Determinando onde depositar o pedido de registro

ara algumas empresas, a

expansao internacional

apenas ‘acontece”: os clientes
em outros paises acabam
descobrindo seus produtos ou
servicos e fazem pedidos. Para
outras, requer uma estratégia
muito mais deliberada e consciente
para conseguir se estabelecer nos
mercados de exportacdo. Seja qual for a abordagem que pareca mais
adequada para seus negocios neste momento, valera a pena manter
seus direitos de Pl e suas atividades comerciais ‘em sincronia'.

Quais sao os
mercados com

maior potencial?

Supondo que vocé ndo esteja sendo totalmente reativo apenas esperando
gue os pedidos aparecam, o ponto de partida é realizar pesquisas para
descobrir quais mercados sdo mais promissores em termos de vendas.

€€ Um ponto de partida
para visar territorios
onde proteger sua
Pl é considerar onde
se encontra, em sua
opiniéo, o maior
potencial de vendas. Yy

4 Y

Existem varios aspectos que devem ser analisados e que ndo estdo
diretamente relacionados a Pl (podendo incluir populacao de clientes-alvo;
qualidade de infraestrutura; estabilidade politica; impostos e tarifas;
preferéncias de compra do consumidor; barreiras linguisticas ou diferencas
culturais) - embora deva ser levada em consideracdo a probabilidade de

\fazer valer direitos (como explorado em outras partes deste guia). )
Mesmo nos casos em que decida assumir uma atitude mais proativa referente
ao presente, vocé normalmente ainda pode obter ideias sobre os territérios
gue provavelmente serdo mais promissores. A titulo de exemplo, dependendo
do seu ramo ou setor produtivo e de servicos, vocé pode ja estar atraindo fluxo
internacional significativo para seu site. Vocé deve conseguir rastrear de onde
se origina a maioria dos acessos on-line, bem como de onde esta vindo a maior
parte dos pedidos e consultas.

Essa analise deve levar vocé a identificar um ou mais paises-alvo que podem
constituir a base de futuras investigacdes do ponto de vista da PI. E dtil comecar
com um nudmero gerenciavel de mercados importantes para que Vocé possa
analisar em mais detalhes os possiveis concorrentes em cada mercado.

Certifique-se de se concentrar nos direitos de Pl que esses concorrentes
decidiram registrar para entender se esses direitos sao obstaculos para sua
entrada no mercado e se ha probabilidade de a prote¢do que vocé quer estar
disponivel. Por exemplo, vocé pode encontrar evidéncias de que outras
empresas, atuando em mercados sobrepostos, ja estao utilizando marcas que
podem gerar confusao com a sua, uma situagao que precisara de estratégia
para resolver. Vocé encontra orientacbes a respeito de como coletar
informac®es sobre a concorréncia em outro guia desta série - ‘Conhecendo a
Concorréncia’.

Andlises de estratégias de Pl concorrentes também podem ajuda-lo a
determinar quais direitos provavelmente serdo mais importantes para vocé.
Contudo, ndo é muito sabio se basear em pesquisas de patentes que abrangem
somente seu mercado interno para examina-las, ja que uma protecao diferente
estara em vigor no exterior e isso pode aumentar a probabilidade de violacao.

12 | TORNANDO-SE GLOBAL

IED),

4

Onde os produtos
infratores podem
ser fabricados?

(44 Caso esteja
vendendo produtos
fisicos, vocé precisa
considerar onde é
mais provavel que
seus imitadores
atuais e futuros
estejam localizados. 99

mbora, para muitas empresas, a protecdo das oportunidades de

venda seja o principal determinante das escolhas de depésitos de

pedidos de registro de PI, vocé também deve considerar
cautelosamente outras formas de proteger sua vantagem competitiva.
Uma delas é considerar a fonte de quaisquer problemas futuros - a
saber, onde é mais provavel que produtos falsificados ou contrafeitos
sejam produzidos ou importados.

Os direitos de Pl proporcionam a oportunidade de interromper a
importacao de produtos infratores para um mercado em que vocé esteja
adequadamente protegido. Contudo, € melhor ndo se basear apenas
nesse mecanismo, ja que, para funcionar, vocé tem de obter direitos em
cada pais em que opera.

Se for possivel utilizar os direitos de Pl para lidar com um problema na
fonte, interrompendo, inicialmente, a fabricagdo de produtos
infratores, vocé podera resolver um problema em diversos mercados
de uma sé vez (incluindo territérios onde seus direitos nao estejam
totalmente em vigor).

Os paises mais importantes de proteger serdo determinados pelas suas
atividades comerciais. Por exemplo, caso esteja envolvido na fabricacao
de produtos eletrénicos, vocé pode estar mais preocupado com violacdes
na China, Taiwan, Coreia do Sul e Japao. Com investigacdes adicionais,
vocé provavelmente podera identificar uma lista de paises com maior
atividade de negdcios em seu setor escolhido e visar esses paises para
fazer seus pedidos de registro de patentes, marcas e/ou desenhos
industriais e/ou topografia de circuitos integrados e/ou direito de autor.

Suas consultas podem leva-lo a identificar areas de interesse regionais
em vez de nacionais. E Util saber disso do ponto de vista da Pl também
porque, conforme explicado neste guia, existem algumas partes do
mundo (como Europa e Africa) que oferecem a facilidade para obter
direitos regionais.

Vocé ndo precisa necessariamente obter todos os direitos possiveis de Pl
em todos os paises - para fazé-lo com patentes, especialmente, pode ser
de fato muito caro. Porém, se conduzir suas investigacdes sobre o
potencial de mercado e o risco de violagdo cuidadosamente, vocé pelo
menos terd evidéncias sdlidas e imparciais nas quais se basear para
tomar quaisquer decisdes prioritarias no futuro.
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2. Determinando onde depositar o pedido de registro

) epois de pensar sobre
Qualis onde vocé quer vender e

consideragb’es onde seus concorrentes
préticas e Podem tentar f‘?bricar prodl{t95
infratores, é necessario

|°g|'5ticas POderéO considerar qual sera sua proposta
ser TE|evantES? para atender os mercados

identificados. Essa é uma questao

de logistica - como seus produtos

e servicos podem ser entregues

da forma mais lucrativa e bem-
sucedida? Vocé precisa designar distribuidores? Pode ser necessaria
uma fabrica local ou regional e, em caso afirmativo, vocé precisa ser o
proprietario?

A maior parte dos acordos contratuais identificados como necessarios para
levar seus produtos ao mercado provavelmente sao beneficiados por direitos de
Pl adequados e em vigor em cada territério. Vocé pode utilizar esses direitos
para gerenciar os riscos e apoiar suas negociacdes comerciais. Caso decida que
€ preciso designar um representante ou distribuidor, por exemplo, vocé pode
licenciar sua marca e/ou outro(s) direitos de propriedade intelectual envolvidos
para que eles a utilizem em seus proprios catalogos e materiais promocionais, 0
gue lhe concede meios para manter o controle definitivo; se seu parceiro
comercial ndo cumprir suas obrigaces contratuais, vocé pode revogar a licenca.

As vezes é uma opgdo vidvel simplesmente enviar produtos de seu pais de
origem com fins de exportacao para atender a demanda. Isso pode ser a opgao
melhor e mais segura para proteger a identidade, qualidade e origem dos seus
produtos. Entretanto, dependendo do seu modelo de negécio, pode ser mais
viavel fabricar produtos ou entregar servicos mais proximo do ponto de venda.
Além disso, ao tomar uma decisdo, vocé também deve considerar o possivel
impacto sobre seu negécio (em termos de lucratividade e reputacdo) de
remessas atrasadas, produtos presos na alfandega e produtos chegando ao
local errado.

Caso este dilema soe familiar para seu negécio, seria outra razao para priorizar
aprotecdo de Plem seus territorios preferidos, principalmente se, ao estabelecer
operacdes em um pais, vocé puder atuar em diversos mercados.

Ndo necessariamente operag¢des logisticas como essas tém de ser integralmente
detidas por sua empresa. Por exemplo, vocé pode decidir subcontratar ou talvez
franquear aspectos operacionais para outra parte. Contudo, se decidir fazé-lo,
vocé encontrara beneficios principalmente em ter direitos de PI validos, assim
como em definir a base para um contrato, que fornecerdo meios para garantir
conformidade com a marca e monitorar quantidades e padr&es de producao.

Vocé também devera garantir a obtencao de referéncias como parte da ‘due
diligence’ (etapa apdés uma auditoria). Caso tenha dificuldade em obté-las, as
associacoes industriais podem ajudar na captacao de informagées. Due diligence
€ uma investigacao ainda mais ‘forense’ da Pl de uma empresa, normalmente
voltada para a avaliacao de riscos - principalmente em termos de propriedade e
litigio.
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€€ E vital descobrir como
vocé levard seus
produtos e servigos
para cada mercado
de exportacéo e se
precisard de direitos
adicionais.))

RESUMO 7 0 200

A lista a seguir oferece um rapido lembrete dos trés principios fundamentais explorados nesta secao.
Ao pensar sobre os mercados em que se pretende entrar, é importante considerar onde seus direitos
podem ser obtidos e aplicados, bem como priorizar territérios com base no potencial de geracdo de
receitas e na efetividade contra qualquer violagcao que possa acontecer.

Quais sdo os Como gerenciar Preciso de

mercados com a logistica? Posso parceiros/

maior potencial? exportar do Brasil? distribuidores nos
paises-alvo?

Onde meus Qual PI minha E fdcil fazer valer

concorrentes concorréncia meus direitos nesse

podem fabricar detém nesse pais?

produtos territorio?

infratores?
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3. Como funcionam as leis de Pl internacionalmente

pesar da convergéncia

Existem internacional nas leis de
diferengas Pl, devido a ampla
regiona iS aceitacao desses tratados
significativas" especificos de PI, ainda existem

variagdes nacionais e regionais
significativas. Existem diferencas
na maturidade dos sistemas de
Pl,nagamadedireitos disponiveis
e na facilidade de aplicagdo dos
direitos.

ara obter protecdo de

patente em varios paises, é

provavel que SUA patente
tenha de ser meticulosamente
traduzida por um especialista.
Existem ferramentas on-line e
automatizadas que podem
traduzir patentes, mas elas nao
sao sofisticadas e geralmente sao
Uteis apenas para examinar
anterioridade ou entender as patentes de concorrentes. Se esta
considerando expandir uma marca registrada para o exterior, precisa
levar em consideragao o que sua marca significa na(s) lingua(s) do pais
em que esta entrando.

Como o sistema de
patenteamento
comporta
diferentes
linguas?

A questdo da traducdo de informagdes de patentes e outras Pls para
diferentes linguas vem sendo objeto de discussao e debate ha muitos
anos. Uma forma de postergar os custos de tradu¢do com bom custo-
beneficio é utilizar o PCT, em que vocé pode depositar um pedido de
patente em uma lingua de publicacdo ou em outras linguas aceitas pela
Autoridade Internacional de Busca (ISA). Contudo, para obter uma
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€€ Existem algumas
diferencas
significativas entre
a lei de Pl do Brasil
e de outros paises
da regido. 99

€€ Ferramentas de
traducdo automdtica
especificas para
patentes ainda néo
sdo sofisticadas
o suficiente para
serem utilizadas
em processos de
patente, mas sdéo
uteis para examinar
anterioridade. )

patente utilizando esse método na China, no Japdo ou na Coreia do Sul,
vocé terd de, no fim das contas, depositar tradu¢des em chinés, japonés
e coreano, respectivamente, por exemplo. Isso significa que, para
protecao em cada pais, vocé inevitavelmente precisara traduzir o relatério
descritivo da patente para varias linguas, de acordo com o pais.

O Brasil é reconhecido pela OMPI, desde 2009, como a 14* Autoridade
Internacional em Busca (ISA), e Autoridade Internacional em Exame Preliminar
(IPEA), sendo aceitos pedidos internacionais nas linguas portuguesa, inglesa e
espanhola. O Brasil é signatario do PCT, portanto é possivel, por intermédio de
um Unico depdsito internacional, concorrer simultaneamente na fase
internacional de todos os paises membros do Acordo. Somente na fase nacional
sao escolhidos os paises onde estrategicamente se faz necessaria a protecdo.
Nessa fase nacional, é necessario arcar com os custos de traduc¢ao do pedido na
lingua da jurisdicao local escolhida para o depdsito e os custos advocaticios para
0 acompanhamento do agente local.

Como relatérios descritivos de patentes sdo frequentemente técnicos por
natureza, é importante que as traducdes sejam as mais precisas possiveis. A
tarefa de traduzir seus documentos deve ser realizada, de preferéncia, por um
especialista em traducao de patentes qualificado, o que torna essa tarefa
provavelmente cara. Além disso, em geral, 0 processo inteiro de exame também
acontece na lingua designada e, portanto, tradu¢des de correspondéncias
essenciais vindas dos escritorios de patente estrangeiros terdo de ser incluidas
como parte do servico de um colaborador estrangeiro de seu agente de patentes
nomeado em seu pais, 0 que pode gerar taxas adicionais.

Ha varias ferramentas automatizadas de tradu¢do disponiveis que estdo se
tornando cada vez mais precisas e sofisticadas. No momento, elas ndo sao de
qualidade boa o suficiente para serem Uteis ao traduzir uma patente (ou redigir
uma manifestacdo para um examinador de patente quanto ao mérito), mas
podem ser Uteis para entender citacdes de anterioridade ou ao ler patentes de
seus concorrentes para obter informac®es da concorréncia.

Uma dessas ferramentas que permitem traduzir detalhes de
@ patentes para outra lingua é o “Patent Translate”, um servico do
;.a nt Instituto Europeu de Patentes (EPO). Trata-se de um servico de
Translate tradugao automatica que foi ‘treinado’ para processar vocabulario
e gramatica de patentes. Fornece traducdes de e para o inglés,

francés e alemdo para um total de 29 linguas diferentes,
incluindo o portugués.
2

WIPO

Translate A OMPI desenvolveu um servico semelhante chamado WIPO
Translate, disponivel por meio dabase de dados Patentscope,

que pode fornecer tradug¢des do chinés para o inglés. Outro
> ponto de referéncia Util é o sistema on-line chamado Pearl,

5 criado pela OMPI - um portal multilingue (incluindo o
Pearl portugués) de termos cientificos e técnicos derivados de

documentos de patente.
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3. Como funcionam as leis de Pl internacionalmente

o expandir internacional-

mente, vocé pode querer

utilizar os nomes de sua
empresa, produto e servico em
paises que falam idiomas
diferentes. Vocé precisa garantir
gue sua marca ainda reflita a
“promessa da marca” que esta
tentando entregar e nao tenha
uma conotacao inesperada.

Como outros tipos
de direitos de PI
lidam com as

diferencas de
idiomas?

Embora hoje possa ser
relativamente simples traduzir informagdes sobre patentes de um
idioma paraoutro, o problema das marcas registradas nao € algo simples.
Afinal de contas, marcas registradas sao simbolos de produtos/bens ou
servicos comerciais, destinadas a associar um produto ou servico
especifico com um vendedor especifico de forma que o comprador
possa distinguir prontamente entre a sua oferta e a de seus concorrentes.
Contudo, embora a marca possa ser perfeita para seu mercado interno,
isso ndo significa que se traduzira diretamente para clientes estrangeiros.

Também é possivel que sua marca registrada ndo seja permitida no novo
territério porque é vista como descritiva de seus produtos e servicos
naquele pais e idioma.

€ E importante saber
como sua marca
é traduzida para
o idioma nativo
ao expandir uma
marca para o
exterior. ))

E necessério entender a cultura do pais de destino e estar consciente
para nao utilizar um simbolo ou nome que, quando traduzido, possa
ter conotacBes diferentes em seu mercado-alvo ou despertar
associacdes diferentes.

Um caso bem conhecido de uma multinacional que entrou em conflito com
isso foi o da General Motors quando langou seu modelo de carro “Nova” nos
mercados de lingua espanhola e vendeu muito mal - talvez porque “nova”
se traduz aproximadamente como “ndo va” em espanhol. Aempresa mudou
o nome do carro nos mercados espanhais para ‘Caribe’.

=N
+4

Pode ser importante adaptar tanto sua marca registrada quanto seus
produtos e comunicacdes para se adequar aos habitos de compra
dos moradores locais.

@’r

Esse é particularmente o caso da China, onde é importante garantir que
vocé tenha um nome chinés para sua marca registrada, a fim de melhorar
0 reconhecimento da marca entre os compradores chineses. Se nao
especificar um nome chinés, seu parceiro local ou o publico comprador
podera escolher um nome chinés proprio que pode ndo ser do seu
agrado. Por exemplo, quando a Coca-Cola foi lancada na China, alguns
lojistas locais inicialmente comercializaram o refrigerante utilizando
ideogramas que soavam parecidos com ‘Coca-Cola’, mas que, em um
exemplo famoso, foram traduzidos como ‘égua achatada com cera’l

Portanto, é aconselhavel fazer a escolha e utilizar um nome chinés. Uma
traducao literal de sua marca registrada pode funcionar melhor se vocé
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operar uma franquia, pois pode ser mais dificil confundir sua marca com
outra (por exemplo, a marca chinesa do Burger King é uma traducao
direta). Essa estratégia pode ser mais dificil de ser adotada com uma
marca registrada que seja mais exclusiva, peculiar ou uma palavra
“inventada”; além disso, o chinés tem milhares de ideogramas, cada um
com muitos significados e com pronuncias que variam de regido para
regiao.

Exemplos de traducfes de marcas bem conhecidas que podem servir de
base para reflexao sdao apresentados a seguir, na Figura 1.

Marca Chinesa

ZENE 5 (qué chdo), que significa literal-
) mente “ninho de pardal”, o qual faz
Ié parte do logotipo da Nestlé.

A marca chinesa da Colgate é H#i%
(gao lu jié), que pode ser traduzida
aproximadamente como ‘revela alta-
mente limpo’ ou ‘que revela limpeza
superior’. Também tem se argumen-
tado que, se disser os caracteres
rapidamente, o nome da marca soa
como ‘Colgate’!

Figura 1. Exemplos de tradu¢bes de marcas na China (todas as marcas pertencem a seus respectivos detentores)

RESUMO

RESUMO 77777,

A lista de verificacdo a seguir pode ser util para lembrar os pontos mais importantes deste capitulo.

Vocé fez uma
sele¢do de
paises?

Quais tratados
e leis os
territorios-alvo
possuem?

Calculou o O nome de Precisa de

orcamento sua marca soa uma vers@o

para custos de bem quando chinesa

traducdo? traduzido para separada de
a lingua do sua marca?
pais-alvo?
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Expandindo a protecao de PI
para outros paises

T/
04
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xistem trés alternativas principais para expandir para o exterior os

direitos registrados no Brasil: as vias nacional, regional ou internacional.

Em cada caso, dependendo dos direitos que deseja expandir, poderdo
existir prazos maximos rigorosos a serem obedecidos e talvez seja necessario
reivindicar prioridade ou expandir quaisquer direitos existentes no Brasil que
vocé ja possua. As regras variam dependendo do que deseja utilizar no
exterior, seja uma patente, um desenho industrial, uma marca ou uma obra
protegida por direitos autorais.

Quais sao minhas

principais
alternativas?

T

Existem trés principais alternativas para expandir internacionalmente direitos

€€ As vias para expandir de Pl registrados.

os direitos de Pl
variam de acordo
com o tipo de direito
e o pais no qual se
busca protecéo. 99

A primeira é solicitar a prote¢ao dos direitos de Pl diretamente no
pais de interesse, geralmente conhecida como via nacional.

A segunda é a via regional, utilizando o que for possivel
para conseguir protecao em toda uma regido com um unico
pedido de registro.

Aterceiravia € ainternacional, que utiliza um procedimento
administrado pela OMPI para simplificar o processo de
deposito do pedido de registro.

Com relagao aos direitos autorais, a prote¢cdo € automatica na maior parte
dos paises onde vocé desejaria operar. No Brasil existe uma instituicao
federal que faz os registros de direitos autorais, com exce¢do do programa
de computador, cujoregistro érealizado no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). O registro é realizado pela Fundacao Biblioteca Nacional,
que é vinculada ao Ministério da Cultura. O registro é feito por meio de um
processo que inclui a preparacao de uma copia fisica da obra, o pagamento
de uma taxa, o preenchimento de um formulario e a entrega ou envio do
requerimento. Apos o registro, € emitida uma certiddo que resume, certifica
e da fé as principais informac0es legais assentadas no processo de registro
referentes a obra intelectual e aos direitos de seus titulares. E importante
ressaltar que, embora o registro de direitos autorais ndo seja obrigatorio,
pois os direitos autorais sdo adquiridos no momento da cria¢do da obra, o
registro pode ser Util como prova em caso de disputas legais.

E aconselhavel registrar seu direito autoral em alguns paises para fazer valer
seus direitos, conforme explicado na préxima secao.

No caso das patentes, existe um fator que simplifica o processo, que é o fato
do Brasil ter acordos de cooperagdo com outros institutos de Pl em todo o
mundo. Por meio de varios acordos bilaterais (e multilaterais) conhecidos
como Patent Prosecution Highway (PPH), garante-se que um exame
executado pelo INPI possa ser considerado e utilizado durante o processo
de patenteamento em outro pais participante. O INPI atualmente tem
programas piloto de PPH com o Instituto de Propriedade Intelectual (CNIPA)
da Republica Popular da China, com o Instituto Europeu de Patentes (EPO),
entre outros.

COMO GERENCIAR SUA PROPRIEDADE INTELECTUAL AO OPERAR INTERNACIONALMENTE | II/INPI©2026 |

23



4. Expandindo a protecdo de Pl para outros paises

O Brasil também participa do programa piloto Global Patent Prosecution
Highway (GPPH), assim como Singapura.

Nos termos do piloto GPPH, é possivel solicitar um exame rapido do pedido de
patente baseando-se na busca de patentes e em quaisquer um dos Institutos
Nacionais de Pl participantes. O INPI preparou uma série de Guias de Propriedade
Intelectual para Exportadores, com orientacdes sobre como solicitar protecdo
de Pl em diferentes paises e regides. Consulte o site do INPI para verificar se ha
um guia especifico sobre seu destino de interesse.

s normas sobre a extensao
de seus direitos do Brasil
para o exterior sdo

Como expandir
meus direitos ja

existentes p arao complexas e sujeitas a prazos

s o rigorosos. As normas variam
exterior: dependendo se vocé estd
procurando expandir a protecao de
uma patente, uma marca, um
desenho industrial registrado ou
direitos autorais para outro pais.

As normas sobre a expansao de uma patente para outras jurisdicbes sao
estabelecidas no Acordo de Paris, do qual Brasil e a grande maioria dos paises
comercialmente importantes sdo signatarios.

4 Y

O Acordo de Paris estabelece que é possivel depositar um pedido de
patente em qualquer jurisdicao e entdo vocé tem um ano civil para
atualizar e expandir a protecao dessa patente para outras regides. O
primeiro depdsito é chamado de ‘pedido de prioridade’ e, contanto
que os pedidos posteriores sejam depositados dentro de 12 meses e
a prioridade desse documento seja reivindicada, seu conteddo nao
sera contado como divulga¢do e ndo impedira que novas patentes

sejam concedidas.
J

\_

Caso tenha depositado o ‘primeiro pedido de patente’ ha mais de um ano, ndo
sera possivel fazer uso do procedimento da Convencao da Unido de Paris para
expandir para outros paises os pedidos de patentes subsequentes utilizando a
data de depdsito do ‘primeiro pedido de patente’ (@ menos que voceé reivindique
a prioridade em até 14 meses e demonstre que o ndo depdsito dentro do prazo
de 12meses nao foiintencional, por exemplo-mas ndo é aconselhavel depender
desse fato!). Geralmente, passado o prazo de 12 meses, qualquer pedido de
patente recém-depositado nos territorios de sua escolha devera obedecer as
regras de patenteabilidade a respeito de novidade e inventividade - incluindo
ser uma novidade em comparacdo as suas proprias invencdes anteriores. Isso
significa que seus depdsitos de patentes publicados anteriormente poderdo ser
citados como anterioridade.

Paraexpandirum desenho industrial registrado, também é possivel reivindicar
prioridade sobre um direito existente no Brasil, porém ha prazos maximos
rigorosos (em algumas jurisdicdes o prazo é de 6 meses e em outras, de 12
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€€ 0 conceito de
‘reivindicacéo
de prioridade’
é importante
para extensdo
da protecdo de
patentes e desenhos
industriais e até
para marcas. ))

meses). No Brasil, ndo sera considerado como incluido no estado da técnica o
desenho industrial cuja divulgacdo tenha ocorrido durante os 180 (cento e
oitenta) dias que precederem a data do depdsito ou a da prioridade reivindicada.
Caso esteja fora do prazo de prioridade de seu desenho industrial, existe a
possibilidade de realizar um novo pedido de registro no novo pais sem reivindicar
prioridade, porém cada pais tem suas proprias regras com relagdo ao prazo
permitido para um pedido de registro apds o desenho industrial ter se tornado
publico, bem como diferentes definicdes sobre o que significa divulgacao publica.

No Brasil, as marcas, para serem protegidas em ambito nacional, precisam ser
registradas no INPI. O prazo estabelecido para requerer a prioridade é de até 6
meses para solicitar o direito a exclusividade sobre o sinal de um pedido de
registro anterior. Entretanto, toda pessoa que, de boa-fé, na data de prioridade
ou do depdsito, usava no Pais, ha pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou
semelhante para distinguir ou certificar produto ou servico idéntico, semelhante
ou afim, tera o direito de precedéncia ao registro. Nos paises onde o direito a
exclusividade dosinal se adquire pelo registro, o prazo de prioridade é importante
ser observado e pode ser crucial para a obtencdo do registro de marca na
jurisdicdo nacional. Entretanto, ha paises em que o uso se faz necessario para a
solicitacdo da exclusividade da marca perante o 6rgao concessor do registro.

Alids, em varios paises, ndo é possivel registra-las antes que tenham sido
utilizadas ativamente para promover produtos ou servi¢os. Por esse motivo, o
sistema de prioridade € menos importante, a menos que um concorrente
também esteja registrando uma marca semelhante a sua para produtos
semelhantes em épocas semelhantes; nesse caso, ao utilizar uma data de
prioridade vocé garante que seu registro seja anterior ao dele. Se ndo for o caso,
nao sera necessario reivindicar prioridade de um pedido de registro anterior
nessas jurisdicdes nacionais e ndo existem prazos maximos para solicita-lo,
€omo sao os casos de Singapura e dos Estados Unidos, por exemplo.

No Brasil, a protecao de direitos autorais é gratuita e automatica para
0s paises signatarios da Convencdo de Berna, e ndo ha nenhum
procedimento de registro necessario (embora seja aconselhavel que
VOCEé registre o processo de criacao desses direitos para o caso de
surgirem duvidas futuras). No caso de registrar os direitos autorais,
no Brasil, o registro pode ser realizado na Fundacao Biblioteca
Nacional, na Escola Nacional de Belas Artes, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (programa de computador) entre outros.

No Brasil, o registro de direito autoral é opcional e ha diversos érgaos onde o
registro de direito de autor pode ser pleiteado, respeitando a natureza da obra
como por exemplo: a Fundacdo Biblioteca Nacional para obras intelectuais; a
Escola Nacional de MUsica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para
obras musicais; a Escola de Belas Artes da UFR] para obras artisticas; a Agéncia
Nacional de Cinema (Ancine) para obras audiovisuais e cinematograficas; o
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para obras arquitetonicas
e demais relacionadas ao 6rgdo; o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) para registro de software (cédigo fonte) e outros orgaos. Contudo,
atualmente, para fins de registro também as novas tecnologias da blockchain
podem ser utilizadas para comprovacdo da data de criacdo da obra e de
comprovacao de autoria.
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4. Expandindo a protecdo de Pl para outros paises

Mais informacdes sobre direitos autorais podem ser obtidas na pagina
da Fundacdo Biblioteca Nacional (https://www.gov.br/bn/pt-br/atuacao/
direitos-autorais-1) para registro de obras intelectuais na mesma, entre
outros servicos.

Em alguns outros paises, incluindo EUA, Canadd, China, india e na maioria
dos outros paises da Associacao de NagOes do Sudeste Asiatico (ASEAN),
exceto Brunei, existem registros de direitos autorais voluntarios, mas
oficialmente sancionados. Embora os direitos autorais passem a existir
automaticamente, o registro pode ser Util ou mesmo necessario antes
que possa ser movida uma agao por viola¢do de direitos autorais.

Oregistro de direitos autorais nos EUA esta disponivel on-line. Na Malasia,
o detentor dos direitos autorais pode usar a “Notificacdo Voluntaria de
Direitos Autorais” do MylPO, introduzida em 2012, para ajudar a
demonstrar evidéncias de seus trabalhos criativos, propriedade e data
de criacao dos trabalhos protegidos por direitos autorais (€ preciso pagar
uma pequena taxa). Em outros paises (p. ex., Tailandia), o registro é
gratuito.

Mais informagdes sobre direitos autorais e como eles funcionam na regido da
ASEAN podem ser encontradas em um documento on-line do South-East Asia
IPR SME Helpdesk.

y 4
possivel usar a ‘via nacional’

Posso depositar para  solicitar  prote¢do
diretamente no diretamente em territ6rios
especificos. O pedido de registro
direto é geralmente mais
adequado quando vocé deseja
protecio em um numero
relativamente  pequeno de
jurisdicdes. Como cada pais tem
procedimentos administrativos diferentes, € importante usar os
servicos de um agente ou escritério especializado em propriedade
intelectual (Pl) familiarizado com as regras daquele pais. Caso esta
nao seja uma opc¢ao, vocé deve ler as orientacdes detalhadas que a
maioria dos institutos nacionais fornece antes de solicitar.

pais onde desejo
obter protecao?

Como quase todos os paises onde vocé deseja operar e fazer valer seus
direitos terd um sistema de Pl equivalente ao do Brasil, é possivel registrar
seus direitos diretamente nos institutos nacionais onde vocé deseja
operar. Por exemplo, caso esteja comecando a exportar para os EUA,
pode optar por registrar uma marca no Instituto de Marcas e Patentes
dos Estados Unidos (USPTO) diretamente.
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€€ Solicitar
diretamente
nos institutos
nacionais pode
fazer sentido
caso vocé
precise apenas
de protecéo
em um numero
limitado de paises
estrangeiros.))

Ajuda para
depositar pedidos
no exterior

€€ A maioria dos

institutos nacionais

disponibiliza

informacées uteis

sobre pedidos de

registro em seus
sites.))

No Brasil, se a invencao for de interesse da defesa nacional,
o requerente deve solicitar permissao ao INPI antes do
depdsito de uma patente no exterior.

omo os procedimentos e exigéncias detalhados sao diferentes de

pais para pais, é aconselhavel utilizar os servicos de um agente ou

escritério especializado em PI localizado na regido e que esteja
acostumado com as leis locais e alfandegarias (em algumas jurisdicdes,
essa podera ser uma exigéncia, como no Brasil). Isso normalmente pode
ser organizado com o auxilio de seu profissional de PI localizado no
Brasil, caso o tenha.

Existem algumas vantagens e desvantagens de utilizar a via nacional.
Caso necessite somente de protecdo em um ou dois paises, esse
caminho provavelmente serd o menos caro e oneroso em termos de
documentos. Contudo, se for necessario prote¢do em varios paises,
essa via podera nao ser a mais eficiente em termos de custo ou
complexidade.

Para obter mais detalhes sobre como solicitar patentes ou marcas
especificas em um pais estrangeiro, recomenda-se entrar em contato
diretamente com o Instituto de Pl daquele pais ou procurar um agente
de patentes ou advogado de marcas registradas local que possa
encaminha-lo a um profissional adequado localizado no pais. Os
institutos nacionais disponibilizam muitas informacdes de maneira
gratuita em seus sites para auxilid-lo com seu pedido de registro. Por
exemplo, o USPTO produziu um guia que abrange todas as informacoées
necessarias para que vocé possa obter uma patente de design norte-
americana (0 nome norte-americano de um desenho industrial
registrado). Esse documento fornece varios exemplos da redagdo exigida,
apresenta exemplos de desenhos aceitaveis e descreve o processo de
pedido de registro em detalhes.
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X m algumas regides do
Existem mundo, o0s governos se

uniram e concordaram em

alternativas . ° concordara

. . ~ ormar um Orgao regional para
reglqnals pa Ira .naO administrar e agilizar a protecao
precisar depOSItar de PI na regido. Dependendo de

onde vocé queira que sua Pl seja
protegida, em muitas ocasifes é
possivel utilizar uma via regional
em vez da nacional.

pedido em cada
pais independen-
temente?

Essa via provavelmente sera mais
cara do que o pedido de protecao
em um uUnico pais em sua regido escolhida, porém geralmente é a opcao
com a melhor relacdo custo-beneficio caso a protecdo seja necessaria
em varios paises participantes. Pedir protecdo regional e ndo em uma
sériedeInstitutos especificostambémreduzaquantidade de documentos
e a administracao envolvida.

Atitulo de exemplo, em vez de pedir protecdo de patente separadamente
em uma série de paises da Europa, é possivel pedir a concessao de uma
patente no Instituto Europeu de Patentes (EPO). No que diz respeito a
prioridade e as normas da Convencao da Unido de Paris, os pedidos
nesses 6rgdos regionais sao tratados como nacionais e, dessa forma, a
prioridade pode ser reivindicada a partir de um pedido de depdsito no
Brasil dentro de um ano. Assim que o EPO conceder uma patente, vocé
pode escolher os paises nos quais deseja validagao.

Outros institutos regionais de Pl incluem a Organizagdo Regional Africana
para a Propriedade Intelectual (ARIPO), a Organizacao de Patentes da
Eurasia (EAPO), a Organizacao Africana de Propriedade Intelectual (OAPI)
e o Instituto de Patentes do Conselho de Cooperacao dos Estados Arabes
do Golfo. A Unido Europeia também tem uma organizagao, o Instituto de
Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO), que permite o
registro de desenhos industriais e marcas de toda a UE.

Os escritdrios regionais originalmente foram estabelecidos para reunir
recursos, fazer o intercambio de informacdes e coordenar leis de Pl e
atividades de maneira mais facil. Todos eles estdo bem estabelecidos
atualmente em suas respectivas regides e cooperam internacionalmente
para avancar no objetivo de harmonizar normas e procedimentos de PI.
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€C Escritdrios de Pl
regionais tém
o objetivo de
harmonizar as
regras, desenvolver
diretrizes
para atender
empreendedores
locais e simplificar
os sistemas de
protecéo de Pl. ))

Existem opgoes
regionais
englobando o Brasil
na América do Sul?

T

€€ No Mercosul estéo

sendo articulados

acordos de
cooperagdo. 99

Existem opcoes
regionais no Sudes-

te Asiatico para
uma empresa
brasileira depositar
sua Pl na regiao?

€€ 0 programa de
ASPEC fornece um
meio de simplificar
0 exame de
patentes. )Y

Mercosul, mas existem tratativas para o estabelecimento de
acordos de cooperacdo para que se torne mais facil para uma
empresa realizar seus depdsitos nos paises-membros.

D entre os paises da América do Sul, nem todos fazem parte do

No Brasil, no ambito do Mercosul ha a previsdao para o estabelecimento
do Programa de Cooperacao em Exame de Patentes da regido, contudo
as tratativas ainda estdo longe dessa realidade. As vantagens desse
Programa de Cooperacao em Exame de Patentes sdo semelhantes aos
demais acordos desse tipo: melhora na eficiéncia, na redu¢do de custos
e tempo para obten¢do de uma patente na regido. O Brasil também
participa do Programa de Cooperacao em Matéria de Patentes (PCT)
estabelecido que permite por intermédio de um Unico depdsito participar
da fase internacional de todos os paises membros desse acordo,
conforme sera ainda elucidado nesse guia.

Outros acordos regionais dos quais o Brasil faz parte sdo o PROSUL, o
Programa Ibero-Americano de Propriedade Intelectual (IBEPI) e o Portal
da Lusofonia.

O PROSUL é um espaco de diadlogo e cooperacao entre os paises sul-
americanos, visando a integracgao regional efetiva por meio da construcao
de consensos sobre temas prioritarios na agenda internacional, incluindo
PI.

Cooperacao em Propriedade Intelectual e a maioria agora faz

parte do Programa de Cooperacdao em Exame de Patentes da
ASEAN. Eles tornam mais facil para uma empresa de um pais da ASEAN
expandir seus direitos a outros paises da regiao.

Todos os paises da ASEAN assinaram o Acordo ASEAN sobre

No Sudeste Asiatico, os paises da ASEAN comegaram a atuar como um
grupo e a colaborar formalmente em questdes de Pl em 1994. O Acordo
ASEAN sobre Cooperacao em Propriedade Intelectual foi assinado em
1995 visando fortalecer e promover a cooperagdo no campo da Pl entre
agéncias governamentais, o setor privado e 6rgaos de classe a fim de
facilitar o crescimento regional e liberalizar o comércio.

O escopo de cooperacdo incluiamplamente as areas de direitos autorais
e direitos relacionados, estabelecimento de sistemas de patentes e
marcas, desenhos industriais, indicacdes geograficas, informag¢des ndo
divulgadas (segredos comerciais) e topografias de circuitos integrados.
Varias iniciativas foram exploradas, como os escritérios de marcas e
patentes, para promover a protecdo de direitos em toda a regido.

A maioria dos paises da ASEAN, incluindo Singapura, faz parte do
Programa de Cooperagdao em Exame de Patentes. Esse programa é feito
para agilizar e reduzir a carga de trabalho dos examinadores de patentes
nos paises da ASEAN. Caso uma patente seja examinada e considerada
aceitavel para concessdao em um dos paises da Cooperacdo em Exame
de Patentes da ASEAN (ASPEC), esse exame serd avaliado e levado em
consideragdao pelos examinadores das outras nacfes participantes.
Embora o primeiro exame nao seja obrigatério no segundo pais, o acordo
de considerar o exame aumenta a eficiéncia, reduz o tempo e os custos
de obtencdo de uma patente em um pais vizinho da ASEAN. Vale a pena
considerar essa opcao caso deseje expandir sua protecdo de patente na
regido.
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Iém das vias nacionais e

Existem formas regionais, €  possivel
mais eficientes de 2genely s e

. = outros paises usando um dos
,garantlr,a prOtegaO protocolos aplicados pela
internacional de Organizagao Mundial da

Propriedade Intelectual (OMPI).
Conjuntamente, sdo conhecidos
como a ‘via internacional’.

patentes?

Para expandir um pedido de patente
para outros paises, € possivel, além da via nacional ou regional, utilizar o
procedimento do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT).
Utilizando esse sistema, vocé pode depositar um pedido de registro nos termos
do PCT (normalmente reivindicando a prioridade de seu pedido no prazo de 12
meses do deposito, de acordo com a Convengdo da Unido de Paris) e, no
momento do depdsito, designar um ou mais paises onde queira obter a protecao
de patentes. No momento, existem 158 paises (em fevereiro de 2026) signatarios
do PCT, e normalmente, no estagio do pedido de registro, se designa todos esses
paises para manter suas op¢des em aberto.

D

Uma vantagem da via do PCT é poder depositar uma patente em uma lingua
e pagar um conjunto de taxas, com o mesmo efeito de varios pedidos de
depdsitos nacionais ou regionais. A via do PCT é uma forma popular de
proteger o status de “patente pendente” e postergar os custos substanciais
da fase nacional/ regional até 30 ou 31 meses a partir do depdsito do “pedido
de patente prioritario” original. Para uma empresa com recursos limitados,
adiar esses custos de patentes pode ser crucial para dar tempo de
comercializar o objeto da patente. Esse tempo também pode ser bem
utilizado para entender em quais paises serd mais vantajoso garantir uma
futura protecdo de patente (na fase “nacional/regional”), o que de outraforma

precisaria ter sido decidido no inicio.

J

De acordo com o PCT, sdo emitidos um ‘relatério de busca internacional’ (revisdo
da anterioridade) e um ‘parecer escrito’ (parecer ndo vinculante sobre a
patenteabilidade de sua invencdo) por uma Autoridade Internacional de Busca
(ISA) designada, o que é Util comercialmente para o inventor ou requerente
avaliar a probabilidade de concessdo de uma patente. Convencionalmente, o
Escritério de Singapura é uma ISA para esses fins. O INPI também foi reconhecido
como uma ISA/IPEA, em 2009, conforme dito anteriormente.

Caso deseje, vocé pode optar por ter seu depdsito nos termos do PCT examinado
formalmente (Capitulo Il do PCT) em vez de apenas fazer uma busca (Capitulo |
do PCT, conforme mostrado abaixo na Figura 3). O Capitulo Il envolve formularios
e taxas adicionais e, caso o parecer escrito recebido seja positivo, vocé podera
optar por ndo depositar o pedido. De qualquer forma, o pedido de registro nos
termos do PCT em si ndo é concedido; em 30 ou 31 meses apds ter depositado
seu pedido de prioridade, vocé tera de decidir em qual dos paises designados
deseja prosseguir com seu pedido de registro na fase nacional. Nesse estagio,
vocé entra na fase nacional daquele pais e deposita um pedido de registro
nacional ou regional que é examinado pela via nacional/regional convencional.
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IED),

4

€€ 0 sistema PCT
proporciona acesso
a mais de 150
paises com apenas
um pedido de
registro inicial.yy

Pedido de
patente
prioritdrio

0

Pedido de
registro nos
termos do PCT

12 (max)

Publicagéo
do pedido de
registro
Pais 2 | Processo no pais 2

Pais 4 | Processo no pais 4

Tempo/Meses

18 30/31 (max) i

Figura 2. O sistema do Tratado de Cooperacéo em Matéria de Patentes (PCT), por meio do Capitulo | do PCT, posterga o exame
de mérito, a traducdo e a maioria dos custos do processo até 30/31 meses apos o requerimento de tramite prioritdrio.

Existem sistemas
de registro de
marcas registradas
e desenhos
industriais que
economizam tem-
po e dinheiro?

€€0s sistemas de Madri

e

Haia proporcionam

um meio conveniente

de pedir protecdo
em vdrios paises ao
mesmo tempo. 99

Informacgdes adicionais sobre o depdsito de um pedido de patente
internacional nos termos do PCT estdo disponiveis no site do INPI do
Brasil.

OMPItambém administraumasérie de protocolos estabelecidos

por tratados internacionais para ajudar na extensao suave e

eficiente dos direitos de desenhos industriais e marcas
registradas para outros territorios.

Com relacdo a marcas registradas, a OMPI administra o Sistema Madri,
que compreende dois tratados: o “Acordo de Madri” e o “Protocolo de
Madri”. Isso proporciona um caminho para solicitar protecdao de marca
registrada em varios Estados com um unico pedido de registro inicial.

Por meio do Protocolo de Madri, um formulario de pedido de registro é
preenchido no site da OMPI e, mediante pagamento de uma taxa, a OMPI
se comunica com escritérios nacionais e regionais e gerencia o processo
de registro. A marca ainda é examinada e avaliada por cada Instituto
nacional ou regional, mas grande parte da administracao é simplificada.
Informacdes adicionais sobre o depdsito de um pedido de registro de
marca internacional nos termos do Protocolo de Madri estdo disponiveis
no site do INPI do Brasil. Por meio do Protocolo de Madri, vocé faz sé um
pedido de registro em inglés e paga uma uUnica taxa.

Por fim, a OMPI também administra o Sistema de Haia para simplificar o
registro internacional de desenhos industriais. Utilizando o Sistema de
Haia, vocé pode registrar até 100 desenhos industriais em mais de 65
territérios por meio do depdsito de um Unico pedido internacional.
Informacdes adicionais sobre o Sistema de Haia podem ser obtidas no
folheto da OMPI e no guia oficial para requerentes.
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Este capitulo apresentou as diferentes maneiras como vocé pode expandir os direitos que ja possui,
ou que estdao em andamento, no Brasil para outros territérios. Aqui esta uma lista apresentando
alguns pontos adicionais a ter em mente.

Identifique Converse com Escolha uma Considere Considere quais
e priorize orgéios de via nacional, acelerar direitos poderdo
possiveis assisténcia regional e/ou os pedidos ser estendidos,

mercados locais e internacional, de registro considerando os

el P orssens Ml poosmine Diferencas especificas nos
Sistemas de Pl de alguns
paises importantes

T
05
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5. Diferencas especificas nos Sistemas de

Pl de alguns paises importantes

ara ilustrar algumas das

Quais sao0 as principais diferencas entre
principais osfpal’ses e ressaltar onde

g as leis foram harmonizadas por
g(;‘l;?rrlznc%ar;gr:)tsre = meio de tratados internacionais,
sistemas de PI

é interessante examinar alguns
dos principais mercados, em
busca de empresas do Brasil, com
um pouco mais de detalhes.

funcionam em
alguns dos
principais
mercados?

Como uma empresa sediada no
Brasil, ha varios paises e regides
do mundo para o0s quais
inicialmente vocé pode considerar
a expansdo. Nesta secdo,
examinamos alguns dos lugares
mais comumente escolhidos por empresas locais e nos concentramos
em algumas das principais areas nas quais as leis de propriedade
intelectual (os tipos de direito de PI, os processos de registro e as op¢des
de aplicacao da lei) diferem do que vocé pode estar acostumado no
Brasil.

Especificamente, este capitulo analisa outros mercados importantes do
sudeste asiatico (Malasia, Tailandia e Indonésia), mercados asiaticos
maiores (China e india), os EUA e a regido europeia.

Mais assisténcia on-line também esta disponivel no INPI e em outros
orgaos, como o South-East Asia IPR SME Helpdesk.
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€€ E provdvel que vdrias
regioes e paises
estejam no seu
radar caso esteja
considerando operar

no exterior. 99

[ém de se tornar o
local de fabricagcao
favorito do mundo,
a China tem sido associada nos circulos de Pl a um
alto volume de produtos falsificados. Também
desenvolveu a reputacdo de ser um pais onde as
leis de Pl podem ser dificeis de aplicar. Essa
situacdo esta mudando rapidamente: ha
procedimentos de protecdo de Pl cada vez mais
eficientes e robustos e a aplicacao da lei esta se
tornando muito mais direta e eficaz para empresas
estrangeiras.

China

A China registra atualmente mais patentes no total do que
o resto do mundo combinado, o que reflete e alimenta
uma maior valorizacao do valor e da importancia da PI. A
China tem trés tipos de patentes - patentes de invencao
(equivalentes a protecdao de patente em Singapura e no
Brasil), patentes de modelos de utilidade (modalidade
semelhante no Brasil) e patentes de design (equivalentes
a um desenho industrial registrado em Singapura e no
Brasil).

A patente de modelo de utilidade oferece uma via mais
simples e mais curta para a protecao de aparelhos, formas
e estruturas que sdo novas, mas menos inventivas do que
0 padrao exigido para prote¢ao de patentes de invengao.
As patentes de invencdo sao validas por 20 anos, ao passo
gue as patentes de modelos de utilidade e desenhos
industriais sao validas apenas por 10 anos na China. No
Brasil, a patente de modelo de utilidade é valida por 15
anos, enquanto a prote¢ao por desenho industrial é valida
por 10 anos, podendo ser estendida por 3 periodos
sucessivos de 5 anos, totalizando o prazo maximo de 25
anos de protecdo.

Se vocé possui uma patente chinesa e sente que esta
sofrendo violacdo, ha duas formas alternativas de buscar
uma solucdo legal. Vocé pode solicitar a Autoridade
Administrativa para Assuntos de Patentes (AAPA) que lide
com uma disputa de violagdo de patentes ou entrar com
uma acao civil por violacdo de patentes diretamente na
justica chinesa. Desde 2014, existem trés tribunais
especializados em propriedade intelectual na China (em
Pequim, Xangai e Guangzhou) e varios outros tribunais
criaram divisdes especializadas para decidir casos
relacionados a PI.

Onde nao houver ‘divisao’ de PI, a divisdo econdmica de
um tribunal acolhera casos de violagdo de patentes. Na
China, contudo, ha uma prescricdo de dois anos, entdo,

€C Ndo ha equivalente em Singapura
para o modelo de utilidade chinés.
No Brasil, a patente de modelo
de utilidade possui 15 anos de
protecdo, enquanto na China e
na maioria dos paises adeptos do
modelo de utilidade, o prazo de
protecdo é de 10 anos. )Y

caso suspeite que esteja sofrendo violacdo, ha prazos
maximos bastante rigorosos dentro dos quais vocé deve
agir.

A China esta se esforcando para melhorar suas leis de
propriedade intelectual e, no ultimo ano, o governo chinés
publicou um amplo plano de acdo sobre Pl que detalhava
propostas para aumentar a cooperacao de protecdo de Pl
com outras nagdes, promover o crescimento de setores
intensivos em Pl e remover barreiras para alavancar Pl
fora da China. Também prometeu aumentar a
disponibilidade de solu¢Bes para violagao de PI.

Um desenho industrial pode ser protegido nos termos
das leis de patentes da China por meio do registro de uma
patente de design. Assim como em Singapura e no Brasil,
um desenho industrial deve ser novo e ndo ter sido
divulgado ou tornado publico em nenhum lugar do
mundo (com algumas exce¢les especificas) antes que o
pedido de registro seja depositado na China - ndo ha
periodo de caréncia ou periodo de graca. Se o desenho
industrial tiver sido divulgado antes do depésito do pedido
de patente de design, a patente de design pode ser
invalidada posteriormente.

O Brasil admite o periodo de graga, o qual ndo inviabiliza a
protecdo por uma divulgacdo realizada pelo préprio
inventor/criador inadvertidamente em até 12 meses da
data do depdsito para a prote¢ao patentaria. Nesse caso,
a divulgacao ndo pode destituir a novidade requerida pela
protecdo de patente. No caso do desenho industrial, esse
periodo é de até 180 dias para a divulgacao ndo invalidar o
registro por ndo atender o critério da novidade. Contudo,
ha jurisdicdes que ndo reconhecem o periodo de graca e,
portanto, a protecao pode se tornar inviavel.

Aleide marcasregistradasda Chinaestabemharmonizada
com os padrdes internacionais e vocé nao deve encontrar
muitas diferencas entre ela e as leis as quais vocé esta
acostumado no Brasil. Eimportante ter em mente que sua
marca poderater de ser registrada em caracteres chineses
(além de romanos), como mostra a Figura 1.
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5. Diferencas especificas nos Sistemas de
Pl de alguns paises importantes

india tem como
politica com rela-
¢do a Pl se esforcar

para equilibrar os direitos de acesso as melhorias
tecnolégicas de seus cidadaos com os direitos dos
detentores de PI, principalmente na area de
produtos farmacéuticos. Apesar de ser um
mercado grande, vibrante e empreendedor, isso
pode se tornar um desafio para algumas empresas
operarem de forma lucrativa na india.

A india, como Singapura, baseia suas leis de Pl no
sistema britanico, porém elas se diferenciaram
significativamente, ja que o Estado indiano introduziu
algumas protecdes de Pl novas e especificas do pais.
Por exemplo, a lei indiana introduziu leis de variedades
vegetais ‘mistas’ que tem o objetivo de promover a
agricultura comercial e proteger fazendeiros
tradicionais.

O regime de Pl indiano tem uma visdo relativamente
mais rigida e mais rigorosa do que é patenteavel na
area farmacéutica do que outros paises, limitando, por
exemplo, a capacidade de as empresas obterem
patentes de novas versbes de medicamentos cujos
principios ativos eram previamente conhecidos, a
menos que eles apresentassem beneficios terapéuticos

€C Patentes farmacéuticas na India
podem ser mais dificeis de garantir
do que em outros paises. 99

significativos. Varios medicamentos e formulagdes
farmacéuticas que sdo protegidas em outros lugares
do mundo estdo sem protecdo de patente na india.

As leis de marca originadas no Reino Unido foram, em
grande parte, substituidas em 1958 e novamente em
1999. A Lei de Marcas Registradas mais recente realizou
alteraces no regime que abrange marcas de renome,
aumentou o prazo de protecdo e estendeu a protecdo
para marcas de servico e marcas de design, também
conhecidas como marcas visuais, Sao uma representacao
grafica de uma marca, que inclui elementos como
logotipos, simbolos, cores, embalagens etc.

Recentemente, em 2016, a india aprovou uma Politica
Nacional de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) com
0 objetivo de introduzir um ‘sistema de direitos de PI
dinamico, vibrante e equilibrado’. Espera-se que os prazos
de processamento dos pedidos de registro sejam
reduzidos como consequéncia disso, embora os
comentaristas argumentem que a situagao subjacente
com relacdo a prote¢ao de produtos farmacéuticos nao
mude.

Indonésia mantém
um ordenamento
juridico de Pl que
segue a maior parte dos padrdes internacionais.
Todos os direitos habituais podem ser obtidos,
mais a protecao do modelo de utilidade para
patentes que ndo atendam aos critérios rigorosos
da atividade inventiva. Contudo, existem
varia¢des, algumas das quais decorrem do uso
subjacente de leis holandesas, e houve algumas
alteracGes recentes nas leis de patentes no pais.

Indonésia

Devido ao tamanho de seu mercado interno, é o pais
mais popular da ASEAN com rela¢do a pedidos de
registro de marcas e patentes e, no Relatério de
Competitividade Global do Férum Econdmico
Mundial de 2015-2016, a Indonésia ficou em 37°
lugar entre 144 paises com relacao a protecao de PI.

Como em outros paises altamente povoados, niveis
de pirataria de direitos autorais e falsificacao foram
documentados como uma preocupagao.
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€€ A Indonésia é o maior pais da ASEAN e o
mais popular em termos de pedidos de
registro de patentes e marcas. 99

Nos ultimos anos, o governo da Indonésia tomou
medidas para atualizar seu regime de Pl
promulgando varias novas leis e emendas. Por
exemplo, houve alteracdes de patenteamento que
afetaram produtos biofarmacéuticos em relacao as
exigéncias, reivindicagdes de segundo uso,
importacao paralela e exigéncias a respeito de onde
os produtos patenteados sdo feitos. Também
aprovou uma nova lei sobre marcas e indicacdes
geograficas, introduzindo a prote¢do de marcas para
objetos 3D (marcas tridimensionais) e o aumento
das san¢des penais por violacao de marcas.

s leis tailandesas
geralmente cum-
prem os padrées
interna-cionais, embora, como na india, o governo
tailandés por vezes tome medidas para equilibrar
os direitos de detentores de Pl com os direitos de
seus cidaddos que precisam de tratamentos
medicamentosos.

Tailandia

ATailandia tem atualmente sete leis relacionadas a Pl: a Lei de
Direitos Autorais [Copyright Act], a Lei de Patentes [Patent Act],
a Lei de Marcas [Trademark Act], a Lei de Topografias de
Circuito Integrado [Integrated Circuit Topography Act], a Leide
Segredos Comerciais [Trade Secret Act], a Lei de Indicagbes
Geograficas [Geographical Indications Act] e a Lei de Producdo
de CDs [CD Production Act]. As leis tailandesas cumprem os
padrdes internacionais de propriedade intelectual conforme
estabelecido pelo TRIPS. A Tailandia também faz parte da
maioria das outras principais convencdes de Pl. Como a
Malasia, a Tailandia mantém um registro voluntario, mas
oficial, de direitos autorais, mas ndo possui equivalente da
patente de inovacdo de utilidade de sua vizinha, a Malasia,
sendo essa protecdo, habitualmente, conhecida e equiparada

sistema de Pl da vi-
zinha Malasia tem
varios possiveis

atrativos. Os pedidos de registro de patentes sao
feitos em inglés, as patentes que protegem
invencdes que tém software como base podem ser
mais faceis de obter e o sistema judicial é
relativamente rapido e eficiente.

A Malasia aderiu ao Tratado de Cooperacao em Matéria
de Patentes em 2006 e aceita pedidos de registro em
inglés, entdo € improvavel que vocé incorra em custos
de traducgao se expandir seus direitos de patente paraa
Malasia. Diferente de algumas outras jurisdicfes, o
software em si ndo é excluido enquanto objeto
patenteavel, portanto, negocios que dependem de
invencdes implementadas em softwares podem achar
mais facil obter uma concessdo de patente nesse
territorio do que em outros paises.

Como alternativa para o depdsito regular de pedido de
patente, a Malasia proporciona a opgao de depositar o
pedido de uma ‘inovacao de utilidade’, que corresponde,
na maioria dos aspectos, ao modelo de utilidade
encontrado em outros paises. Como eles, a inovacao de
utilidade é mais barata e mais rapida de obter, mas, como
naoexige o mesmo nivelde comprovacaodeinventividade,
é, no fim das contas, menos robusta enquanto meio de
protecdo, até porque essa protecdo sé é reconhecida

€€ De maneira geral, expandir seus direitos
para a Tailéndia deve ser relativamente
simples. J)

a patente de modelo de utilidade aos paises adeptos desse
regime como a Indonésia.

O governotailandés porvezes autorizou aemissao delicencas
compulsérias de patentes de alguns medicamentos para
tratamento de cancer e AIDS, negando protecdo de patente e
o direito de monopdlio sobre esses medicamentos em seu
pais. Comoemalguns outros paises da regiao, historicamente,
as patentes tém sido concedidas mais lentamente do que em
Singapura, embora planos anunciados recentemente pelo
Departamento Tailandés de Propriedade Intelectual (DIP)
sugiram que o pais planeja triplicar seu numero de
examinadores de patentes.

Aaplicacdo civildas leis de Pl pode ser desafiadora naTailandia
devido a uma falta de disponibilidade de indeniza¢des. Em
2016, foi criado um Tribunal de Recursos Especializado para
fortalecer os processos civeis em tribunais de primeira
instancia.

€ Expandir seus direitos de patente para
a Maldsia por meio do PCT néio deve
incorrer em custos de tradugdo, pois a
Malasia também aceita pedidos de registro
eminglés. ))

pelos paises adeptos a patente de modelo de utilidade.

Desde 2007, a Malasia tem estabelecido tribunais
especializados em propriedade intelectual que julgam
casos de violacdo. Processos de violacdo de patentes sao
instaurados no Tribunal Civel Superior (Propriedade
Intelectual) e tomam a forma de mandado com um Unico
juiz e sem juri presente no julgamento. Isso ajuda o sistema
judicial da Malasia a ser eficiente e relativamente rapido:
desde a introducao dos tribunais de Pl e aimplementacao
de um sistema judicial eletrénico, com frequéncia, os
julgamentos podem ser realizados com decisdo tomada
dentro de 12 a 24 meses. Também estdo disponiveis
solucdes alternativas para controvérsias.

A Malasia realizou esforcos para aprimorar seu cenario
nacional de PI nos ultimos anos, inclusive varias reformas
de direitos autorais. Também é um dos paises da ASEAN
gue mantém um regijstro voluntario de direitos autorais.
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5. Diferencas especificas nos Sistemas de
Pl de alguns paises importantes

s Estados Unidos
da América sdo um
mercado  grande

comumsistemade protecdaode PIbem desenvolvido
e maduro. Os direitos de propriedade intelectual
sao respeitados e ha vias bem estabelecidas para
proteger sua Pl, embora qualquer acao judicial nos
EUA provavelmente seja cara. Existem também
algumas mudancas recentes que afetam
particularmente as patentes.

Costumava ser significativamente mais facil obter a patente
de uma invengdo baseada em software, um método de
negocio ou ‘material humano' nos EUA, em comparagao com
outras partes do mundo, e as empresas costumavam focar
especificamente no sistema de patentes dos EUA se tivessem
inovacBes nessas dreas. Desde a aprovacao da Lei de Patentes
dos Estados Unidos em 2011 e casos subsequentes, tornou-
se significativamente mais dificil obter protecdo nessas areas.

As decisbes da Suprema Corte dos EUA, especificamente no
caso Alice, Myriad Genetics e Prometheus contra Mayo,
confirmaram que alguns objetos sdo considerados nao
patenteaveis nos EUA. O objeto elegivel para patente nos EUA
inclui quatro categorias estatuarias definidas no titulo 35,
secao 101 (8101) do cédigo norte-americano como ‘qualquer
processo, maquina, fabricagdo ou composicdo de matéria
novo e util, ou qualquer melhoria nova e Util. De maneira
geral, as leis da natureza, os fenémenos naturais e as ideias
abstratas ja foram consideradas, pela Suprema Corte dos
EUA, como exce¢Besimplicitas ao objeto elegivel para patente.
Existem varias resenhas Uteis da atual diretriz emitida pelo
governo norte-americano sobre patenteabilidade.

Ao contrario de outros territorios, o sistema de patentes dos
EUA também permite que varios pedidos de registro filhos'
sejam depositados a partir de um pedido original de registro
‘pai. Isso é algo separado e diferente de um pedido de registro
dividido, permitido em todos os paises signatarios da
Convencao da Unido de Paris, e as diferencas entre uma
divisao e as ‘continuacdes’ e ‘pedidos desdobrados’ que o
sistema norte-americano permite valem uma breve
explicagao.

Uma divisdo é utilizada para reivindicar um aspecto diferente
dainvencao. Por exemplo, caso seu pedido original de registro
realmente contenha dois aspectos inventivos, vocé pode
pedir a patente original com a primeira invencao e depositar
uma divisdo para obter protecao da segunda invencao. Nos
EUA, a continuagao ainda se baseia em um pedido de registro
anterior, mas em vez de focar em um aspecto diferente da

38 | TORNANDO-SE GLOBAL

€€ Cada pais define o que é considerado
patentedvel de formas ligeiramente
diferentes. Recentemente, tornou-se mais
dificil obter protecdo de patente nos EUA
para alguns tipos de invencgéo. 99

invencao, procura obter um conjunto de reivindicagdes mais
amplo e geral para a invencao original.

N&o é incomum nos EUA que um proprietario de patente
obtenha uma concessao para um conjunto de reivindicacdes
relativamente especificas e entao deposite uma continuac¢ao
com o objetivo de conseguir um conjunto mais amplo de
reivindicagoes.

Um pedido de patente desdobrado é um pouco diferente;
abrange melhorias e modificagdes na invencao original. Em
um pedido desdobrado é permitido adicionar um novo
objeto — novas melhorias — mas é preciso reivindicar
prioridade a partir da patente original.

Desenhos industriais registrados sao conhecidos como
‘patentes de design'nos EUA. O processo de pedido deregistro
é parecido com o de outros paises, mas € mais rigoroso no
exame e o requerente precisa fornecer pelo menos uma
reivindicacgdo que descreva o design. Também ha regras
governamentais especificas que regulamentam como
desenhos anexos devem ser formatados. Mais informagdes
sobre obtencdo de uma patente de design estao disponiveis
no site do USPTO.

Alei de marcas registradas nos EUA tem como foco especifico
a demonstragao do uso. Caso vocé peca o registro de uma
marca diretamente no USPTO, tera que demonstrar que a
marca esta sendo utilizada nos EUA com os produtos e
servicos que deseja abranger. Caso deposite via Protocolo de
Madri, ndo tera que demonstrar a utilizagdo no momento do
pedido de registro, mas precisara declarar sua intencao de
utilizar a marca nos produtos e servicos. Assim que a marca
estiver registrada, vocé deve depositar um formulario de
‘declaragao de uso'a cada cinco anos, segundo o artigo 8, além
de demonstrar a utilizacdo continua da marca no territério
para manter sua protegao.

Por fim, nos EUA, os segredos comerciais nao sao protegidos
por lei no ambito federal, mas sdo protegidos pelas leis
estaduais. No entanto, a maioria dos estados adotou a Lei
Uniforme de Segredos Comerciais [Uniform Trade
Secrets Act] (UTSA).

ssim como os EUA,
a Europa conti-
nental é um mer-
cado rico, grande e
possivelmente atrativo para as empresas do
Brasil. O sistema de Pl é bem estabelecido,
simplificado e ficou mais acessivel devido a
existéncia do Escritério Europeu de Patentes e do
Instituto de Propriedade Intelectual da Unido

Europeia.

Dentro da Europa continental, 28 paises formaram
um grupo econdémico e politico, a Unido Europeia
(UE). A UE inclui muitos dos mercados mais
importantes da Europa (embora alguns grandes
mercados, como Suica e Noruega, nao facam parte
da UE). Além dos tribunais nacionais, a UE conta com
o Tribunal de Justica da Unido Europeia (CJUE), onde
é possivel obter e aplicar alguns direitos de Pl em
toda a UE.

Além disso, é possivel obter uma marca e um
desenho industrial registrados validos em toda a UE
depositando um uUnico pedido de registro no Instituto
de Propriedade Intelectual da Unidao Europeia
(EUIPO), em vez de depositar varios pedidos de
registro nacionais. Caso seja necessaria protecdo de
marca em um pais europeu ndo membro da UE, é
possivel utilizar a via nacional ou o Protocolo de
Madri para expandir a protecao.

Asituacao é diferente no que diz respeito a patentes.
Na Europa continental, 39 paises (incluindo os que
ndo fazem parte da UE, como Suica, Noruega e
Turquia) assinaram a Convencdo Europeia de
Patentes (EPC). Essa convencdo estabelece as regras
para a criacao e o funcionamento do Escritdrio
Europeu de Patentes (EPO). O EPO recebe, examina e
concede os pedidos de registro de patentes.

Uma vez validada, a patente é tratada exatamente
como uma patente nacional e pode ser aplicada da
mesma maneira por meio dos tribunais nacionais
nos paises onde foi validada.

A patente unitaria permite a obtencdo (apds a
concessao do direito pelo EPO) de uma Unica patente
que abrange varios Estados participantes do EPO. A

€€ A Europa é um mercado grande
e atrativo com um sistema de
aplicagdo das leis de Pl robusto e
confiavel. Na Europa, a protecdo é
supervisionada por 6rgéos nacionais
e regionais bem estabelecidos. ))

criacao de um novo Tribunal Unificado de Patentes
também esta bem encaminhada, o que podera ser
utilizado para aplicar a patente unitaria em todos os
paises da UE.

A patente unitaria entrou em vigor a partir de 1°. de

junho de 2023, com a perspectiva de incluir todos os
paises da UE. Nesse momento, somente 18 paises
membros da UE ja ratificaram a patente unitaria -
sdo eles: Austria, Bélgica, Bulgéria, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Franca, Alemanha, Italia, Letdnia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Baixos, Portugal,
Eslovénia, Roménia e Suécia. As excecdes sdao
Espanha e Crodacia. Espera-se que o Reino Unido
reveja a sua posicao, mesmo apos sua retirada na UE
(embora ndo exista certeza quanto a isso).

Além disso, existe uma protecdo automatica por
tempo limitado dentro da Europa para desenhos
industriais ndo registrados (por apenas trés anos).
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5. Diferencas especificas nos Sistemas de
Pl de alguns paises importantes

E importante entender as diferencas entre as leis de Pl de seu pais de origem e as dos paises onde
vocé espera operar no futuro. Algumas das principais varia¢des sdo brevemente resumidas na tabela

a seguir:

Tailandia

Malasia
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Pais mais ativo em patenteamento do mundo

Oferece a op¢do de modelo de utilidade

Desenhos industriais registrados sao ‘patentes de design’
Signatario da maioria dos tratados

Preocupacdes histéricas com a flexibilizacdo da aplicacdo da lei,
mas prescricao de dois anos

Tratamento especial para alguns materiais patenteaveis,
principalmente no que diz respeito a produtos farmacéuticos

Opc¢oes adicionais para proteger métodos tradicionais

Nova politica de direitos de Pl lancada recentemente:
investimentos sendo feitos para acelerar os sistemas

Algumas alteragdes recentes nas regras que regem as
patentes

Possivel preocupagao em termos de pirataria e falsificacdo

Algumas regras especiais sobre patenteabilidade de
medicamentos e licenciamento compulsério

Investindo em recursos de exame adicionais

Indenizacdo nao disponivel nos termos do regime civel de
aplicacdo da lei

Pode ser mais facil patentear softwares aqui do que em
outros paises: os pedidos de registro podem ser feitos em
inglés

Oferece a opcao de ‘inovacao de utilidade’

Recentes reformas judiciais para ajudar na aplicacao da lei

Mudancas no sistema de patenteamento estao dificultando a
concessao de patentes de invengdes implementadas em
software

Abordagem diferente para ‘continuacdes’ de patentes e
‘pedidos desdobrados’

Enfase das marcas na evidéncia de uso é mais forte do que
em outros mercados

Desenhos industriais registrados sao ‘patentes de design’

Disponibilidade do exame de patentes europeu regional e
centralizado

Patente Unitaria e Tribunal Unificado de Patentes ja em vigor
e em expectativa por ratificacdo dos demais membros da UE
(apenas 18 paises ratificaram o acordo)

Registro regional disponivel para marcas e desenhos
industriais pela EUIPO

&

Exigindo seus direitos de Pi
internacionalmente

06
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6. Exigindo seus direitos de PI
internacionalmente

obtencdo de Pl da a vocé a
oportunidade de avisar
outras pessoas de que ndo

Onde a aplicacao
da lei deve figurar
devem violar seus direitos.

em meu : . o
Infelizmente, o aviso por si sé
Pensamento SObre podera nao ser suficiente para
exportagﬁes? impedir algumas pessoas. A
facilidade com que vocé pode
exigir seus direitos varia entre os
paises e pode fazer uma grande
diferenca na atratividade e lucratividade do mercado.

Conforme explicado em mais detalhes em outros guias desta série, os
direitos de Pl sdo essencialmente negativos por natureza. Eles ndo permitem
que sua empresa faca nada, mas permitem que vocé impegca outras pessoas
de fazerem coisas que se enquadram no escopo de sua protecao.

Caso tenha que exercer esses direitos, procurara evitar novas violacoes,
recuperar prejuizos, reivindicar indenizacdo por danos a reputagdo e/ou
possivelmente apreender produtos falsificados.

Obviamente, para fazer valer seus direitos, vocé primeiro precisa saber se
eles foram violados, o que nem sempre é facil de determinar a distancia.
Vocé também deve formar uma opinido sobre se a violacao parece ser
negligente ou premeditada. Essas informacdes podem entdo ser repassadas
a um advogado ou escritério especializado em Pl, embora qualquer referido
consultor precise estar altamente familiarizado com a aplicacao da lei no
territério em questdo - o que normalmente exige que eles estejam
localizados no pais.

A facilidade de aplicacdo da sua Pl internacionalmente depende
principalmente de o sistema judicial (principalmente civil, mas também
penal) ter uma abordagem eficiente e efetiva para a resolucdo de
controvérsias envolvendo PI. O nivel de prova necessario para fazer com
gue os oficiais alfandegarios atuem em importacdes ilegais também pode
variar muito entre os territorios. Ha varios guias Uteis que vocé pode
consultar ao considerar suas opcdes: por exemplo, o Global IP Center
oferece um guia sobre falsificacao e pirataria.

A mensagem principal, entretanto, € que vocé deve investigar o quao facil
ou dificil sera a aplicacao da lei e considera-la em sua decisdo de entrar em
um mercado. Isso vale tanto ao considerar quais mercados priorizar para
exportacao, quanto (especificamente) onde solicitar protecdo de PI.

Existem guias disponiveis para ajuda-lo: o INPI elaborou uma série de
Guias de Pl para Exportadores que detalham o que fazer em caso de
infracdo de seus direitos de Pl nestes paises. Outros exemplos sdo: uma
publicagdo anual do Gabinete do Representante Comercial dos Estados
Unidos (USTR) (parte do Governo dos EUA) tenta avaliar a eficacia da
protecdo e aplicagao da Pl em todo o mundo. Outro ponto de referéncia
é o indice Internacional de Pl da Cdmara de Comércio dos EUA [US
Chamber of Commerce International IP Index].
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€€ Conhecer o qudo
facil ou dificil sera
exigir seus direitos
de Pl ajudarad vocé
a priorizar em quais
mercados entrar.y9

Quais sao os
principais riscos
que provavelmen-

te vou enfrentar?

€€ Pode ser que o maior
risco de infracéo
venha de empresas
que supostamente
apoiam seus produtos

e servicos.))

Para obter mais informacdes sobre as opcbes de aplicagdao da lei em um
pais especifico, vocé também pode consultar o departamento oficial do
pais responsavel pela aplicacgao.

nfelizmente, caso seus produtos ou servicos sejam populares e estejam em

dominio publico, provavelmente havera alguém, em algum lugar, pensando

que vale a pena copiar sua inovacao e tentando ganhar dinheiro com suas
ideias e seu trabalho arduo. Isso pode envolver a criacdo de produtos
falsificados, a imitacao do estilo ou da gestao de marca associados com seus
produtos ou servicos, violacdo de suas patentes ou uma cépia literal (usando
palavras, imagens, musica ou cédigo de computador sem sua permissao).

A possibilidade desse tipo de dano € o principal motivo pelo qual vocé deveria
‘conferir com cuidado seus clientes iniciais e quaisquer representantes,
distribuidores ou fabricantes contratados com quem vocé trabalhe em qualquer
novo mercado. Esses grupos terdo, de diferentes maneiras, acesso privilegiado
aos produtos ou servicos que vocé oferecer. E necessario saber que vocé pode
confiar neles e garantir que estejam cientes de suas obrigacdes contratuais e
comerciais.

As convengdes comerciais das quais o Brasil participa, especialmente no ambito
do Mercosul, vém contribuindo ndo apenas para a ampliagao da integracao
econdmica, mas também para o fortalecimento de mecanismos destinados a
coibir o comércio de produtos ilicitos que infrinjam direitos de propriedade
intelectual. Os acordos celebrados pelo Mercosul com parceiros como a Uniao
Europeia e a Associacdo Europeia de Livre Comércio (EFTA), assim como
instrumentos  firmados no ambito da Associacdo Latino-Americana de
Integracao (ALADI), incorporam compromissos relativos a protecao e a aplicacao
efetiva desses direitos, incluindo cooperagao aduaneira, troca de informacoes e
medidas de fiscalizacao, reforcando a restricdo a circulagdo transfronteirica de
mercadorias contrafeitas ou piratas e promovendo maior seguranca
juridica nas relacdes comerciais internacionais.
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6. Exigindo seus direitos de PI
internacionalmente

Produtos falsos - que imitam a aparéncia dos seus, mas podem ndo atender aos
seus padrdes de qualidade e seguranca - podem prejudicar seus lucros e sua
reputacao. Desde que vocé tenha a protecao de Pl correta, as autoridades
aduaneiras da maioria dos paises podem ajuda-lo a evitar a importacdo de
mercadorias desse tipo. Se vocé também pode impedi-los na origem dependera
de qual protecdo de Pl vocé ja obteve e onde; se a marca é um dos aspectos que
estao sendo copiados, a prote¢do de marca € um bom ponto de partida, porque
é relativamente facil expandi-la para novos paises conforme necessario (como
explicado no primeiro guia desta série - Protegendo sua Vantagem Competitiva,
as marcas ndo tém as mesmas limitagdes temporais que patentes e desenhos
industriais, por exemplo). As marcas podem ter a protecdo renovada
indefinidamente, conforme o interesse do titular.

Produtos populares também tendem a atrair imitacdes com pregos reduzidos
gue ndo necessariamente copiam sua marca, mas compartilham alguns tragos
da aparéncia visual do desenho industrial. A aplicacdo dos direitos de desenho
industrial € uma maneira de abordar esse problema, embora, dependendo de
como seus desenhos industriais foram representados, os infratores as vezes
possam burlar sua protecao.

Uma estratégia seguida por muitas empresas é que, caso as imitagdes sejam de
alta qualidade, elas podem oferecer a esses possiveis infratores uma licenca para
gue possam se tornar ‘oficiais, atenuando assim as vendas perdidas.

Dependendo da midia e do contetido envolvidos, a copia literal pode ser proibida
nos termos da lei de direitos autorais. Contudo, para impedi-la, vocé precisara
mostrar que os materiais foram criados por vocé e que realmente aconteceu
uma cépia. Em alguns paises, vocé podera precisar tirar proveito dos servicos de
registro voluntario de direitos autorais oferecidos pelo governo se quiser estar
em condi¢Bes de apreender mercadorias ou levar um caso para a justica.

No direito autoral, o registro ndo é obrigatério, mas é recomendavel para
comprovar data de criacdo e autoria do criador mais facilmente. No Brasil, ha
alguns estabelecimentos especificos para o registro de obras artisticas, literarias
e cientificas, a depender da natureza da obra, conforme citado anteriormente
neste guia.

As secdes a seguir fornecem mais detalhes a respeito de alguns desses aspectos
essenciais.

N\
s vezes, as empresas sé

tomam conhecimento de

que seus direitos estao

sendo infringidos quando suas

vendas ou sua reputacao ja

tiverem sido impactadas de

forma significativa. Contudo, com

um planejamento cuidadoso,

normalmente é possivel determinar se alguma atividade nao
autorizada esta acontecendo e quem pode ser responsavel por ela.

Como saberei se
estiver ocorrendo

infracao?
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Como faco para
fazer valer meus
direitos?

€C Se utilizar
representantes ou
distribuidores, com
frequéncia vocé
descobrird que eles
sdo os mais bem
posicionados para
detectar possiveis

infracées. ))

€€ Procure orientacéo

local, pois as leis de Pl

e a estrutura juridica

geral podem ser bem

diferentes das do
Brasil. 99

Se vocé adotou, por exemplo, uma estratégia de entrada no mercado razoavelmente
‘delicada’ e focada em alguns clientes-chave, e em fazer contatos em exposicdes e
feiras de negdcios, é aconselhavel monitorar os contatos que fizer. Se os volumes de
vendas a dlientes forem mais altos do que o esperado, pode estar acontecendo
revenda ndo autorizada; se contatos comerciais promissores, por exemplo, com
companhias de distribuicao ndo gerarem pedidos, pode valer a pena monitorar seus
catalogos para garantir que elas ndo estejam tentando atender a demanda obtendo
produtos infratores de outra fonte.

Ao trabalhar com distribuidores locais, € uma boa pratica atribuir a eles parte da
responsabilidade de monitorar o mercado. Se seu contrato com eles for sélido,
devem ficar bem motivados para procurar copias ou falsificagdes, pois isso também
afetara as vendas deles negativamente.

Uma forma rapida e barata de verificar o que esta acontecendo com
seus produtos em um mercado especifico pode ser fazendo uma
busca no eBay, Taobao, Alibaba ou Amazon enquanto estiver no pais
e ver que tipo de resposta obtém para sua marca/produto.

Também ha servicos de bases de dados Uteis que podem ser utilizados para ficar de
olho nos pedidos de registro de Pl depositados por concorrentes conhecidos, que se
sobrepdem as suas classificacdes de patentes ou que podem gerar confusdo nas
classes de marcas regjstradas nas quais vocé ja tem protecdo. Essas informacoes
estdo resumidas em um guia anexo desta série - Conhecendo a Concorréncia. Essas
bases de dados podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo, entdo ndo
precisa estar presente no local.

O principio fundamental, exatamente como ocorre com a infragdo no mercado
interno, € ndo demorar a tomar medidas para resolver o problema. Se souber de
um problema, mas ndo agir para corrigi-lo, isso podera ser interpretado como
algum tipo de consentimento tacito e podera prejudicar os recursos disponiveis a
vocé. Alguns paises, como a China, tém uma prescricao que da apenas umajanela
de tempo limitada para agir e tratar a violagao, caso necessario. Nao é necessario
levar as pessoas a justica, mas precisa levar o assunto a sério.

e precisar fazer valer seus direitos de Pl em outro territério, é quase certo

gue precisara de alguma assisténcia profissional local. Isso se deve porque,

além das varia¢des nas leis de P, detalhadas neste guia, os ordenamentos
juridicos subjacentes também variam — os ordenamentos juridicos de outros
paises podem nao se basear nos mesmos principios da ‘civil law’.

Como ocorre com uma violagdo no mercado interno, a primeira linha de acdo é
escrever diretamente paraaempresa que cometeu o crime. No entanto, é necessario
ser cuidadoso e garantir que quaisquer acusacdes feitas sejam bem fundamentadas
por evidéncias sdlidas para ndo expor a empresa a uma reconvencao. Convém
também fazer algumas verificagdes de antecedentes sobre a identidade e atividades
doinfrator, para ter certeza de que sabe exatamente com quem esta lidando.

Caso precise notificar pessoas que acredite estarem infringindo seus direitos, entdo
precisara recorrer a um servico de advocacia especializado em Pl localizado no pais
em questao. Uma empresa local do Brasil pode ter escritérios 1a ou fornecer
informacdes de parceiros confiaveis com quem trabalhou no passado.
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6. Exigindo seus direitos de PI
internacionalmente

Vocé pode ter varios recursos disponiveis e precisara de orientacdo para
determinar qual deles tem a melhor perspectiva de sucesso. Eles podem ser
civis, criminais ou administrativos e variar de pais para pais. Vocé precisara
respeitar quaisquer regras de procedimentos aplicaveis — e ter em mente o fato
de que algumas delas podem ser mais burocraticas e demoradas que aquelas
que vocé esta acostumado a utilizar no mercado interno.

Embora este guia ndo possa listar todas as op¢des disponiveis, € aconselhavel ler
aliteraturadisponivel observando as atividades de aplicagao dalei principalmente
nos paises que mais lhe interessam. Por exemplo, vocé pode querer consultar
um estudo do Sr. Justice Harms, do Supremo Tribunal de Recursos da Africa do
Sul, do Prof. David Vaver e outros sobre a aplicacdo da lei de direitos de
propriedade intelectual em todo o mundo.

combate a falsificacdo é

global, exigindo a acdo

coordenada de governos,
empresas e drgaos de fiscalizacao
em todo o mundo. Caso tome
conhecimento de um problema
com falsificagdo, procure a policia
local, a alfandega e grupos de
empresas dispostos a discutir o
que pode ser feito. As autoridades
aduaneiras em seu mercado doméstico e mercados-alvo podem ser as
mais adequadas para orienta-lo sobre o que fazer para proteger sua
marca depois que ela cruza fronteiras internacionais.

O que posso fazer
para lidar com a
falsificacao de
produtos?

As autoridades aduaneiras estardao ao seu lado quando se trata de
combater a falsificacao de produtos. Contudo, elas ndo poderao ajudar
se VOCé ndo registrar suas marcas nos escritérios nacionais de Pl ou ndo
tiver marcas regionais que abranjam o territério em questao.

A maioria das autoridades aduaneiras tem listas de observacdo de
marcas que costumam ser falsificadas, como os produtos de ‘marcas de
luxo'. Entretanto, ndo se pode esperar que as autoridades chequem
todas as importacdes, dado o volume enorme de itens que passam pelos
portos e aeroportos diariamente.

Se existe a preocupacdo de que sua marca esteja sendo imitada, é
possivel aproveitar os sistemas ou as bases de registro nacionais gratuitas
para exigir seu direito. Por exemplo, a UE opera uma Base de Dados de
Fiscalizagcdo (EDB) on-line que contém informacdes sobre os produtos
cujos direitos de Pl foram concedidos e que a policia e as autoridades
aduaneiras dos 27 paises-membros podem acessar. Caso exista um
problema grave, é aconselhavel visitar pessoalmente o férum anual da
EDB.

No Brasil, foi criado o Diretério Nacional de Combate a Falsificacdo de
Marcas, um centro de informacd@es estratégicas gerenciado pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial com a supervisdo do Conselho
Nacional de Combate a Pirataria do Ministério da Justica e Seguranca
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€C Se utilizar
representantes ou
distribuidores, com
frequéncia vocé
descobrira que eles
sdo os mais bem
posicionados para
detectar possiveis
infracées. )Y

Publica. As marcas enviam as informag¢des que consideram relevantes
para este centro para que sejam acessadas pelos agentes publicos das
Aduanas, Policias e Institutos de Pericia Criminal.

A China normalmente é mencionada em discussdes sobre falsificacdo
devido a seus vastos mercados potenciais. Dois 6rgaos na China lideram
a aplicagdo dos direitos de Pl nas fronteiras internacionais: a
Administracdo Geral de Aduanas é responsavel pela aplicacdo
administrativa nas fronteiras da China e os Escritérios de Seguranca
Publica (PSBs) lidam com a aplicacdo da lei de PI.

Em termos de assisténcia adicional, a filial local da Camara de Comércio
Internacional deve conseguir ajudar com todos os contatos relevantes
que VOCé precisara para proteger sua marca e desenvolver contatos
essenciais com autoridades fiscalizadoras de Pl em todos os niveis e nos
paises relevantes a sua estratégia de negdcios em mercados estrangeiros.

Por ultimo, porém ndao menos importante, vocé também pode achar util
monitorar a internet em seus mercados de exportacdo em busca do uso
de sua marca em associacao com quaisquer produtos e servicos nao
autorizados por sua empresa.

RESUMO

2000000

Eu avaliei meus
mercados-

alvo quanto a
facilidade de
aplicacéo da lei?

Tenho um
assessor
juridico
confidvel em

meu pais-alvo?

As principais consideragdes para se colocar em posicao de fazer valer seus direitos estdao resumidas
em forma de perguntas na seguinte lista de verificacdo:

Posso Fiz contato com Registrei
monitorar as autoridades meu direito
minha marca adequadas no de Pl onde a
on-line? meu pais-alvo? aplicacéo é
necessdria?
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Onde obter ajuda?

07

OBTENDO A CONCESSAO DE DIREITOS

INPI: gov.br/inpi

VALORANDO A PI:

https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data/valor-

economico-e-gestao-estrategica-da-pi/valorando-
a-pi

OBTENDO CONSULTORIA EM PI

* Auditoria de ativos intangiveis
Estratégia e gestao de ativos intangiveis
Inteligéncia de negécios e tecnologia
Analise comercial sobre patentes
Due diligence em ativos intangiveis

Servicos de consultoria personalizados

OBTENDO TREINAMENTO EM PI
* Programas executivos

* Certificacdes

* Cursos de graduacao e pés-graduagao
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* Treinamentos regionais

* https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-
academia/cursos-de-extensao

OBTENDO DIREITOS DE PATENTES

* Busca e exame de patentes (em busca de
pedidos de registro nacionais e internacionais nos
termos de PCTs)

* Analise de patentes

* Servicos de busca personalizada

https://busca.inpi.gov.br/pePl/jsp/patentes/
PatenteSearchBasico.jsp

PARA OBTER INFORMAGOES E REALIZAR
CONSULTAS

Site: https://busca.inpi.gov.br/pePl/serviet/
LoginController?action=login
Plataforma de Atendimento Integrado https://

www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-
atendimento/

INSTITUTO
' NACIONAL DA
A PROPRIEDADE

INTERNATIONAL INDUSTRIAL
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