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Este guia faz parte de uma cole¢do desenvolvida para ajudar os exportadores brasileiros

Introducao

a protegerem seus ativos de Propriedade Intelectual (PI) nos paises para os quais
desejam exportar.

Cada pais possui suas préprias particularidades em relagdo ao sistema de Pl e este
volume é dedicado a Portugal.

Os temas de Pl abordados neste guia sdo: marcas, patentes, desenhos industriais,
indicacdes geograficas, novas variedades vegetais e direitos de autor.

O guia estd dividido em trés partes. Na primeira, indicamos fontes confidveis onde vocé
pode aprofundar seus conhecimentos sobre Propriedade Intelectual. Na segunda,
apresentamos o sistema de Pl de Portugal, orientando sobre como proteger seus ativos
de Pl no pais e abordando questdes a serem consideradas antes de comecar a exportar
para la. Ao final, fornecemos informacdes sobre o que fazer, caso sofra algum tipo de
violagdo de seus direitos.

Nosso objetivo é fornecer informacdes importantes e de facil compreensdo, para que
vocé possa havegar com seguranca pelos desafios da Pl e aproveitar ao maximo as
oportunidades de exportacao para Portugal.

Antes de comegar a exportar

Antes de iniciar seu processo de exportacdo, que passos precisam ser dados na area de
PI?

1. Conhecer o que é PI;

2. Conhecer profundamente a Pl de seu negdcio e protegé-la em seu pais de

origem;

3. Elaborar um plano estratégico de exportacdo que inclua as questdes
relacionadas a Pl;

4. Pesquisar se existe algo similar aos seus ativos de Pl que ja esteja protegido nos
paises para onde deseja exportar;

5. Proteger sua Pl nesses paises e somente depois disso;



6. Levar seu produto ou servigo para o exterior.
Este guia vai te indicar:
1. Os principais erros dos exportadores na area de Pl;
2. Onde aprender mais sobre Pl e sobre Pl e exportagao;
3. Onde e como proteger sua Pl no Brasil;

4. Onde realizar pesquisas se ja existem ativos de Pl similares aos seus em outros
paises;

5. Qual a legislagdo internacional de Pl de Portugal;

6. Onde e como proteger sua Pl em Portugal;

7. Algumas estimativas de custo desse processo;

8. 0O que fazer para se proteger no caso de ser copiado.

Esperamos que este seja um facilitador em seu processo de exportagao!

Cinco maiores erros do exportador na area de Propriedade
Intelectual

Alguns erros comuns da area de Pl, cometidos por quem comeca a exportar, que
gueremos te ajudar a evitar:

1. Vocé sabe que sua marca, sua patente e seu desenho industrial s6 valem no
pais em que estao registrados?

Um dos erros mais comuns cometidos pelos exportadores é ndo saber que os direitos
de Propriedade Intelectual, como marcas, patentes e desenhos industriais, sdo
TERRITORIAIS. Isso significa que, apesar de vivermos em um mundo globalizado, os
direitos de Pl ndo o sdo. Eles valem apenas no pais ou territério em que foram
protegidos.

A Unica excecdo em relacdo a esta regra se refere ao que é protegido por direito de
autor. Isso porque, os 181 paises signatarios da Convencao de Berna concordaram que
a protecdo de direitos de obras artisticas e literarias, dentre outras, ndo devem estar
sujeitas ao cumprimento de nenhuma formalidade, nem depender da existéncia de
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protecao da obra em seu no pais de origem. O autor tem direitos morais e patrimoniais
em relacdo a sua obra, desde que foi produzida, independentemente de registro.

No entanto, todos os outros direitos de propriedade intelectual precisam ser protegidos
EM CADA PAIS para onde vocé deseje exportar, para que vocé tenha direitos sobre estes
ativos.

Assim, ANTES de iniciar suas atividades de exportacao, é crucial que vocé decida ONDE
deseja proteger seus ativos de PI. Essa é uma decisdo fundamental que deve ser tomada
com cautela e planejamento, pois os custos envolvidos podem ser altos.

2. Vocé quer ter sua marca, sua patente e seu desenho protegidos?

Vocé sabia que a divulgacdo de uma invencdao ou de um desenho industrial, sem que
estes tenham um pedido de protecdo previamente depositado, pode inviabilizar seu
direito sobre esses ativos?

Temos certeza de que vocé ndo deseja ter sua Pl copiada, tornada publica
inadvertidamente ou protegida por terceiros. Imagine, por exemplo, ndo poder usar sua
prépria marca em um outro pais porque alguém ja a registrou antes de vocé.

Por isso, é fundamental que vocé busque garantir seus direitos de PI ANTES de entrar e
apresentar seus produtos em um novo mercado. Lembre-se: o que garante o direito de
Pl em um territério é o seu REGISTRO, e ndao apenas o uso.

Ao planejar sua expansdo internacional, dedique especial atencdo a protecdo de seus
ativos de PI. Dessa forma, vocé evitara surpresas desagradaveis e mantera o controle
sobre seus recursos.

3. Vocé quer ser alvo de uma agdo por infragdo judicial na drea de Pl em outro
pais?

Vocé sabia que é fundamental PESQUISAR se ja existem marcas, patentes ou desenhos
industriais similares aos seus, que ja estejam protegidos, no pais para o qual deseja
exportar? Esta é uma etapa importante para evitar o risco de estar infringindo o direito
de um terceiro em um novo mercado.

A maioria dos paises disponibiliza bases de dados para pesquisa em seus institutos de
Pl. Vocé pode fazer uma consulta on-line nesses sistemas para verificar se ja existe
alguma anterioridade que possa inviabilizar o seu pedido. Esta busca prévia pode te
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ajudar a economizar muito tempo e dinheiro. Além disso, também existem bases de

dados internacionais que permitem a realizacdo de pesquisas. Varias delas estdo
indicadas neste guia.

4. O direito de Pl obtido em um pais garante o mesmo direito em outro?

Muitos exportadores acham que se obtiveram um direito de Pl em um pais,
automaticamente conseguirdo o mesmo direito em outro. Infelizmente, esta ndo é a
realidade.

Apesar de existirem alguns parametros comuns estabelecidos por acordos
internacionais, a drea de Pl apresenta uma grande variagdao entre os paises em termos
de legislacdo e regras para a concessao de direitos.

Portanto, ndo ha nenhuma garantia de que o que foi concedido em um pais também
serd concedido em outro. Cada nagdo possui suas préprias particularidades e exigéncias
quando se trata de proteger a Propriedade Intelectual, o que faz com que a decisdo de
cada pais seja INDEPENDENTE.

Isso significa que, ao planejar sua estratégia de exportacdo, vocé precisa analisar
cuidadosamente a situacao da Pl em cada pais de destino. Nao é possivel assumir que
um direito obtido em um lugar sera automaticamente reconhecido em outro.

5. Vocé incluiu as questdes de Pl quando fez seu projeto de exportacdo?

A elaboragdo de um bom PLANEJAMENTO ESTRATEGICO é chave para o sucesso na
exportacdo. Muitos exportadores cometem o erro de negligenciar questdes
relacionadas a Pl durante o planejamento de suas atividades de exportacdo. No entanto,
é fundamental considerar essas questdes como parte essencial desse processo.

Os ativos de Pl podem ser alguns dos mais valiosos que sua empresa possui. Por isso, é
imprescindivel que seu planejamento seja cuidadoso e que inclua uma analise detalhada
desses ativos.

Dependendo da quantidade de paises em que vocé decida proteger esses ativos, os
custos podem ser significativos. Portanto, é preciso avaliar com antecedéncia o que, e
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Sobre os prazos que vocé tem para a protecdo de seus ativos de Pl, segundo o Acordo

onde deseja protegerl.

de Paris, tratado internacional da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) valido em 176 paises, quando vocé deposita um pedido de patente, modelo de
utilidade (MU), marca ou desenho industrial (DI) em um instituto de PI, vocé tem um
prazo de 12 meses (para patente e modelo de utilidade), e de 6 meses (para desenho
industrial e marca), para solicitar protecdo em qualquer outro pais, sem perder o
“direito de prioridade”, ou seja, neste periodo vocé tera prioridade em relagdao a outro
depositante que deposite algo similar ao que vocé depositou, em qualquer lugar do
mundo. Passado esse periodo, aquilo que vocé protegeu em um territério ficard livre e
disponivel para qualquer pessoa, em todos os paises onde seu ativo ndo foi protegido.

Destacamos que isso acontece quando vocé escolhe realizar depdsitos nacionais, em
cada pais individualmente. Também existe a opcdo de vocé realizar depdsitos
internacionais, em um grupo de paises, de uma sé vez, por intermédio da OMPI, o que
facilita bastante o processo. Detalharemos essa op¢ao mais adiante.

Por essas razbes, é fundamental que vocé faga um bom planejamento estratégico
referente a drea de Pl na fase inicial do projeto, antes mesmo de iniciar as a¢des de
exportacdo, quando decidir proteger seus ativos de Pl. Dessa forma, vocé evitara perder

oportunidades, reduzird riscos e diminuird custos desnecessarios.

Ao priorizar o planejamento da Pl em seu projeto de exportacao, vocé estarda dando um
passo crucial para o sucesso de seu negdcio no mercado internacional.

Cursos sobre Propriedade Intelectual

A Propriedade Intelectual é tradicionalmente dividida em trés ramos:

e Direitos autorais que protegem as obras literdrias, artisticas, tecnoldgicas e softwares;
e Propriedade industrial, como marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos
industriais e indicacGes geograficas; e

e Protecado sui generis, como a protegao de cultivares.

1 Algumas questGes importantes que precisam ser respondidas em um planejamento
estratégico: por que, o que, quando, para onde, com quem, como e quanto custa exportar.



Caso vocé deseje aprofundar seus conhecimentos sobre Pl antes de se decidir pelo seu

uso ao exportar para Portugal, vocé pode consultar a agenda de cursos gratuitos sobre
o tema disponivel no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Vocé também pode participar do curso gratuito de PI, em portugués, oferecido duas
vezes por ano pela OMPI, chamado: DL 730 “Curso Executivo sobre Propriedade
Intelectual e Exportacdes”.

Informacgoes e ferramentas de Propriedade Intelectual para

empresas

O INPI oferece guias de propriedade intelectual para negdcios que podem ajudar a
explorar as possibilidades de Pl para sua empresa.

Tabela 1: Informagdes e ferramentas sobre Pl para empresas do INPI

Ferramentas

Guias de Propriedade Intelectual para negdcios

A OMPI também oferece uma série de ferramentas, guias e informagdes sobre Pl
disponibilizadas gratuitamente que podem te auxiliar.

Tabela 2: Informagoes e ferramentas sobre Pl para empresas da OMPI

Ferramentas

Informacdes de Pl para empresas

Auto diagndstico de Pl para empresas

Guias de Pl para empresas *

Passo a passo estratégico de Pl para PMEs

*  Alguns dos guias disponibilizados pela OMPI, em Espanhol, Inglés e Francés, sdo:



\j
A
1. Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small and Medium-sized Exporters;
2. Inventing the Future: An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises;
3. Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises;
4. Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises;

5. Exchanging Value - Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual;
6. A Guide to Intellectual Property for Startups; dentre outros.

Como proteger sua Propriedade Intelectual no Brasil

Antes de comegar a exportar, considere proteger sua Pl no Brasil. Indicamos aqui o passo

a passo para marcas, patentes, desenhos industriais, protecao de cultivares e obras com

direitos autorais.

Tabela 3: Passo a passo para depdsito de Propriedade Intelectual no Brasil

Tipo de PI Instituicao
Marcas Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI)
Patentes Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI)

Desenhos Industriais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI)

Protec¢do de Cultivares

Ministério da Agricultura e Pecuaria (MAPA)

Tabela 4: InstituigGes para registro voluntdrio de obras com direito autoral no Brasil

Tipo de Trabalho com
Direitos Autorais

Instituicao

Link

Obras Musicais

Escola de Musica da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ)

Obras Arquitetonicas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil
(CAU)

Obras Audiovisuais

Agéncia Nacional de Cinema (ANCINE)

Programas de
computador

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI)
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https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=294&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4208&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4388&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=291&plang=EN

Institui¢cdes nacionais de Direitos de Propriedade Intelectual em
Portugal

Em Portugal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI PT) é o principal
responsavel pelo sistema de Propriedade Intelectual do pais, o que inclui o registro e a
administracdao de marcas, logotipos, patentes, modelos de utilidade, desenhos ou
modelos (desenhos industriais), denominagdes de origem e indicagdes geograficas.

A Dire¢do Geral de Alimenta¢dao e Veterindria (DGAV) é o 6rgdo responsavel pelo
registro de novas variedades vegetais (protecao de cultivares) em Portugal.

A Inspec¢ao-Geral das Atividades Culturais é a instituicdo responsavel pelo registro de
Direitos Autorais.

Onde realizar sua pesquisa de Pl em Portugal

Como pesquisar se uma Pl ja estd protegida em Portugal?
Como dissemos, antes de solicitar um direito de Pl em outro pais, vocé precisa verificar
se sua marca, invenc¢ao, desenho industrial ou variedade vegetal ja existe e se ja esta

protegida.

Caso encontre algo semelhante no mercado que pretende explorar, pode ser dificil
conseguir a protecao que deseja.

Sua pesquisa deve incluir Internet, midias sociais, bancos de dados de pesquisa de PI
internacionais e bancos de dados de pesquisa do pais onde for depositar.

Verifigue que sua pesquisa seja a mais ampla possivel, para evitar futuros custos
desnecessarios.
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Com o avanco da tecnologia da Inteligéncia Artificial, em pouco tempo sera muito mais

facil e rdpido saber se ja existem ativos protegidos similares aos que vocé deseja
proteger.

Pesquisa de marcas

Antes de solicitar uma marca, vocé pode comecar pesquisando, na base de dados do
INPI PT (pesquisa por nome da marca, pesquisa fonética (para marcas) e pesquisa
fonética (para nomes de estabelecimento, insignias e logotipos), marcas registradas
para produtos e servicos semelhantes a sua. Sua marca ndo pode estar registrada em
Portugal, na EUIPO e em marcas internacionais que tenham solicitado a Unido Europeia
e Portugal como protecdo para que possa ser aprovada no pais.

Além da pesquisa na base nacional do INPI PT, pode pesquisar no E-SEARCH PLUS, base
de dados do Instituto da Propriedade Intelectual da Unido Europeia
(https://euipo.europa.eu/eSearch/).

O Search Madri Monitor, por sua vez, permite o acesso a pedidos e registros
internacionais realizados através do Sistema de Madri, com milhdes de marcas
registradas dos seus mais de 130 paises membros. Nesta base de dados, sua pesquisa

pode incluir palavras, imagens, nimeros, datas, classes e paises.

Outra base disponivel na area de marcas é o Search TMview. O TMview contém marcas
registradas de toda a Unido Europeia e de partes da Africa, Asia, América e Oceania. Esta
base permite pesquisa por palavras, imagens, numeros, datas, classes e paises.

Caso considere o processo complexo, vocé pode contratar um profissional especializado
em PI para ajuda-lo.
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Antes de depositar uma patente e solicitar a protecdo de uma invencao, vocé precisa ter

Pesquisa de patentes

certeza de que ela é nova e inventiva. Como a invengao precisa ser nova, ela ndo pode
ter sido publicada em nenhum lugar do mundo, ndo apenas no pais onde vocé deseja
protegé-la.

A base de dados do INPI PT é um bom lugar para iniciar suas buscas.

Vocé pode continuar sua pesquisa no Google Patent Advanced Search, o qual permite
busca por nome, data, inventor, depositante, instituto de patentes e lingua, dentre
outras opgoes.

Vocé também pode pesquisar no Espacenet, desenvolvido pelo European Patent Office
(EPO), de acesso livre, o qual contém dados de milhGes de patentes. Aqui se pode
pesquisar em diversas linguas, permitindo pesquisa por nome, data, numero,
classificacdo, campos de texto (titulo, resumo, descricao, reivindica¢cdes), dentre outras
opc¢Oes e combinagdes, em pesquisa simples ou avangada.

=] 3 ]

=

Vocé pode ainda pesquisar no Patentscope, da OMPI, o qual contém dados de mais de
100 milhGes de patentes. Aqui se pode pesquisar por titulo, resumo, nome e data de
depdsito.

Examinadores do INPI PT elaboraram, a partir de material fornecido pela OMPI, um Guia
para a realizacdo de uma pesquisa no Patentscope.

13



O processo de busca de patentes é mais complexo que o processo de busca de marcas

e de desenho industrial. Em funcdo disso, vocé pode contratar um profissional
especializado em Pl para ajuda-lo.

Pesquisa de desenhos industriais

Seu desenho industrial precisa ser novo e diferenciado em todo o mundo para que vocé
possa protegé-lo. Por isso, vocé precisard pesquisar quaisquer desenhos publicados e
verificar se apresentam semelhangas com o seu.

Sua pesquisa precisa incluir, além dos bancos de dados de desenho, os bancos de dados
de marcas e patentes, a Internet e as redes sociais. Quaisquer resultados semelhantes,

mesmo que nao estejam registrados, podem impedir o seu direito a registrar o desenho.

Nos bancos de dados, vocé pode pesquisar por imagem, nome do produto, classificacao,
numero e proprietdrio.

O banco de dados do INPI PT é um bom local para iniciar suas buscas.

O Global Design Database é uma colecao mundial de dados organizados pela OMPI, a
partir dos depdsitos realizados através do Sistema de Haia. Vocé pode pesquisar por
descricdao, nome, depositante, data e pais.

O DesignView, por sua vez, permite pesquisar desenhos de Portugal, de toda a Unido
Europeia e de partes da Africa, Asia, América e Oceania. Vocé pode pesquisar por nome,
numero, designer, classificacdo de Locarno, data de depdsito e pais.

Pesquisa de cultivares

Caso vocé deseje vender sua variedade vegetal internacionalmente, precisara fazer uma
busca internacional para verificar se a variedade de sua planta é realmente nova.

14
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Primeiramente, vocé pode verificar na internet se encontra divulgacao de variedades
semelhantes a sua.

Depois, pode buscar em bancos de dados de cultivares do pais onde deseja proteger e
comercializar a sua nova variedade. Na maior parte dos bancos de dados, vocé
encontrard informagOes referentes ao nome comum da planta, género, espécie,
detentor do titulo e prazo de protecao.

Na Unido Europeia, existe uma base de dados de variedade vegetais na Community
Plant Variety Office (CPVO), com informacdes sobre registos de plantas de mais de 70
paises.

Vocé também pode pesquisar na base dados de variedades de plantas PLUTO, da Unido
Internacional para a Prote¢do de Novas Variedades de Plantas (UPOV), a qual fornece
resultados de nomes para variedades de plantas protegidas por membros da UPOV e de
outras organizagles internacionais. Para acessar a PLUTO, vocé precisard criar uma
conta de usuario.

Caso tenha dificuldades em seus processos de busca nos bancos de dados de Pl do INPI
PT, vocé também pode entrar em contato com o escritério para verificar como conseguir
acesso a eles.

Dados relevantes sobre Propriedade Intelectual em Portugal

Marcas

Uma marca em Portugal pode ser constituida por palavras, sons, imagens, cores,
multimidia, tridimensionais, padrdo, posicao, hologramas, movimento ou quaisquer
combinacgOes desses dispositivos, usados para identificar produtos ou servicos como

sendo procedentes de uma determinada empresa.

Além de marcas registradas, também é possivel registrar nomes comerciais em Portugal.
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Em Portugal, uma marca é adquirida através de registro de Marcas, o qual é valido por
10 anos e pode ser renovado indefinidamente a cada 10 anos, dependendo do
pagamento das taxas correspondentes.

Existem trés caminhos para o registro de marcas em Portugal:
1. Rota Nacional: O registro de uma Marca Nacional, é requerido junto ao INPI PT.

2. Rota Regional: O registro de uma Marca Europeia, ou European Union
Trademark, junto ao European Union Intellectual Property Office (EUIPO), que
com um Unico registro protege sua marca nos 27 paises da UE, o que inclui
Portugal.

Cabe destacar, em relacdo a marca europeia, que, se em algum dos 27 paises
forem encontrados motivos para oposicdo a sua marca, ela é recusada em todos
os paises, contudo o pedido poderd ser transformado em pedido nacional nos
paises onde nao foi alvo de recusa — Pedido de Transformacao.

Para fazer esse registro, o processo é simples, envolve um Unico grupo de taxas
e o pedido pode ser feito numa das linguas oficiais da Unido Europeia, incluindo
o portugués, e indicar uma segunda lingua (inglés, francés, espanhol, alemao ou
italiano). Qualquer pessoa fisica ou juridica, de qualquer pais do mundo, pode

solicitar uma marca europeia.

3. Rota Internacional: O registro de uma Marca Internacional, é requerido através
do Sistema Internacional de Madri da OMPI e o requerente de um pedido
internacional tem de ter sempre um registo nacional/regional base ou um pedido
de registo nacional/regional. Neste sistema, vocé elege, dentre os mais de 130
paises membros, aqueles em que deseja ter sua marca protegida, com um Unico
pedido, em uma Unica lingua (inglés, francés ou espanhol) e com o pagamento
de um Unico conjunto de taxas.

O objetivo do Sistema de Madri é facilitar o registro de marcas no mundo. A
solicitacao de registro deve ser feita através de um dos institutos de Pl dos paises
gue fazem parte do acordo. O INPI PT, no Brasil, faz parte. Assim, se sua empresa
deseja renovar ou ampliar seu portfélio mundial de marcas, consegue fazé-lo
facilmente através deste modelo centralizado.

ApOds a certificagao do Registro Internacional ter sido feita pelo escritério de
origem (escritério onde foi feita a solicitacdo de registro), o registro sera enviado
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a OMPI e distribuido aos paises designados por vocé, aqueles onde vocé quer ter
sua marca protegida. Inicia-se ai uma segunda etapa, conhecida como fase
nacional, em que seu pedido serd examinado pelos escritérios de Pl dos paises
designados. Na andlise do pedido, esses escritérios utilizardo as leis e as praticas
locais para o exame, o que faz com que a decisdo de cada pais seja
independente. Apds seu pedido ter sido analisado por cada um deles, os

escritérios comunicardo suas decisdes a OMPI, que, por sua vez, lhe informard
sobre as decisdes de cada um dos paises designados.

O caminho que vocé escolhera vai depender das necessidades de seu negdcio. Mais a
frente, neste guia, ha links de custos para que vocé possa fazer andlises que facilitem o
seu processo de decisdo, assim como links para a realizacdo de depdsitos, de cada um
dos direitos de Pl aqui apresentados, por meio das diferentes rotas existentes.

Patentes

Patentes sdo concedidas para invengdes que sejam novas, envolvam atividade inventiva
e sejam industrialmente aplicaveis.

A protecdao de uma Patente de Invengao em Portugal é de 20 anos, a partir da data de
depdsito. Existe a possibilidade de Certificados Suplementares de Protecao de Extensao
(SPCs) no pais, referentes a produtos farmacéuticos e medicamentos. Os SPCs estendem
o prazo de protecdo de patentes em até 5 anos, se depositado apds seis meses de
autoriza¢do do principio ativo no mercado. Existe ainda a possibilidade de Prorrogacao
da validade de um SPC por 6 meses adicionais, quando diga respeito a medicamentos
para uso pediatrico, mediante o preenchimento dos requisitos legais aplicaveis.

J4 a protecdo de um Modelo de Utilidade é de 10 anos da data do depdsito, mediante
0 pagamento das anuidades.

Em Portugal existem quatro formas diferentes de solicitar uma patente:

1. Rota Nacional: vocé deposita sua patente ou modelo de utilidade diretamente
junto a INPI PT.

2. Rota Regional: através do European Patent Office (EPO). O EPO estd autorizado

por 39 diferentes paises membros da Convencdo de Patentes Europeias a realizar
seus exames de patentes. Esse grupo inclui Portugal.
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Em agosto de 2024, os paises membros do EPO s3o: Albania, Alemanha, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Crodcia, Dinamarca, Eslovdquia, Eslovénia, Estonia,
Espanha, Finlandia, Franca, Grécia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Monaco, Montenegro, Maceddnia do
Norte, Malta, Noruega, Paises Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica
Tcheca, Roménia, San Marino, Sérvia, Suécia, Suica e Turquia.

Com um unico pedido de exame no EPO, vocé pode ter sua patente protegida
em todos estes paises. A andlise é realizada pelo EPO e, caso a patente seja
concedida, vocé escolhe em que paises deseja protecdo. Esse pedido se
transformara em um pacote de patentes nacionais, dos paises eleitos por vocé.
Ha taxas a serem pagas para cada patente nacional concedida, além das taxas
cobradas pelo EPO para o exame.

3. Rota Regional gerando a Patente Unitdria Europeia: O EPO também examina a
chamada Patente Unitaria Europeia (PUE). Neste caso, um Unico pedido e uma
Unica taxa podem gerar uma patente que protege sua invengdo em 18 paises
europeus? . Este nimero em breve devera ser ampliado para 25 paises.

Os paises atuais da PUE s3o: Alemanha, Austria, Bélgica, Bulgdria, Dinamarca,
Eslovénia, Estbnia, Finlandia, Francga, Italia, Let6nia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Portugal, Roménia e Suécia.

Os outros paises 8 paises que se encontram em processo de adesdo a PUE sdo:
Chipre, Eslovaquia, Grécia, Hungria, Irlanda, Pol6nia e Republica Tcheca.

Assim, quando estiver lendo este material, verifique se este dado se encontra
atualizado.

4. Rota Internacional: Como Portugal é signatario do Tratado de Cooperagao em
Matéria de Patentes (PCT), vocé pode elegé-la dentre os paises do Sistema
Internacional de Patentes do PCT da OMPI. Por meio desse sistema, com um so
pedido de patente, em uma lingua e um grupo de taxas, vocé pode solicitar
protecao em mais de 150 paises ao mesmo tempo.

O pedido internacional via PCT possui duas fases: internacional e nacional.

2 Esse dado refere-se a setembro de 2024.
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- Fase Internacional - Existem duas formas de dar entrada em um pedido
internacional: diretamente no Escritério de um pais que faca parte do PCT (em

gue o requerente seja domiciliado ou nacional deste pais); ou, na Secretaria
Internacional da OMPI.

Ao fazer o depdsito internacional, é preciso indicar um Escritério que seja
aprovado pelo PCT para realizar a pesquisa internacional (International Search
Authority — ISA), dentre os indicados pelo pais onde ocorreu o depésito
internacional.

O idioma do pedido internacional deve atender ao definido pelo pais em que foi
depositado e pela ISA escolhida. No caso de o Brasil ser escolhido como ISA, o
depdsito pode ser em portugués, inglés ou espanhol.

- Fase Nacional - Apds a fase internacional, geralmente de 30 meses, a contar da
data de depdsito internacional ou da prioridade (se houver), vocé devera solicitar
a concessao de sua patente diretamente junto aos paises em que tiver interesse.
Ao final do processo vocé tera a patente da sua invencdo, se concedida, em cada
pais que escolheu. A decisdao de cada pais é independente da dos demais.

A entrada na fase nacional pode ser solicitada em qualquer pais que faca parte
do PCT, adequando seu pedido internacional PCT a legislacdo desse pais.

Rota Regional pela Rota Internacional: Através do PCT da OMPI, tendo o EPO
como membro designado, e elegendo Portugal dentro do EPO.

Assim, em Portugal, vocé tanto pode solicitar as patentes diretamente junto a INPI PT,

guanto pelo EPO, ou pelo PCT da OMPI. Diferentemente do PCT, no caso de o depdsito

ser realizado no EPO, o exame é realizado por ele, e ndo pelos escritérios nacionais dos

paises eleitos, e a decisdo é a mesma para todos os paises. Apds o exame ser realizado

pelo EPO, quando a patente é concedida, vocé elege os paises onde a quer validada e

serd preciso pagar taxas referentes a ela em cada um dos paises eleitos. Vocé terd uma

patente em cada pais, mas o exame terad sido feito unicamente pelo EPO.

Um outro tema relevante, no que se refere a patentes, é que tanto o INPI PT quanto o

EPO sdo membros do Global Patent Prossecution Highway (GPPH). Isso significa que

vocé pode solicitar o exame acelerado de seu pedido de patentes.
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Desenhos ou Modelos (Desenhos Industriais) protegem a aparéncia, a forma fisica, a

Desenho ou Modelo (Desenho Industrial)

configuragdo, a decoragao, a cor ou o padrao de um produto. Em Portugal, os desenhos
podem proteger o formato bidimensional ou tridimensional de um produto, ou de parte
dele.

Em Portugal, a prote¢do de um Desenho Industrial (DI) é de 05 anos, podendo ser
renovada quatro vezes, até o maximo de 25 anos, a partir da data do depdsito.

Existem quatro caminhos para registrar seu Dl em Portugal.

1. Rota Nacional: O registro de DI Nacional, onde vocé solicita a protecao
diretamente junto ao INPI PT.

2. Rota Regional: O registro de DI Regional, ocorre junto ao EUIPO, que protege
seu DI com um unico pedido e uma Unica taxa valida para os 27 paises da UE;

3. Rota Internacional: O registro de um DI internacional através do Sistema de
Haia, que permite que vocé escolha os paises onde deseja ter seu DI protegido,
com um unico pedido, dentre os mais de 90 paises participantes do Sistema da
OMPI;

4. Rota Regional pela Rota Internacional: Vocé também pode registrar seu DI
regional, no EUIPO, utilizando o sistema internacional de registro de marcas do
Sistema de Haia da OMPI.

Indica¢bes Geograficas

Indicacdo Geografica (IG) é um direito de Pl que protege o nome de um produto que
tem uma origem geografica especifica e deve suas qualidades e/ou reputacgdo a esta
origem. Em Portugal é possivel registrar Indicacdes Geograficas e Denominacdes de

Origem.

O tempo de protecdo de uma IG é indeterminado, desde que se cumpram os requisitos
estabelecidos para a manutencdo da IG.
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Em Portugal, a protecao como IG estd reservada para nomes de alimentos, vinhos,

bebidas destiladas e produtos agricolas. A instituicdo que administra os processos
relativos a IGs é o INPI PT.

Protecao de Cultivares

Em Portugal, a protecdo de uma nova variedade vegetal é vdlida por, no maximo, 25
anos, ou 30 anos para vinhas, arvores e batatas, desde que pagas as taxas anuais, desde
a concessao do direito.

A Protecdo de Cultivares em Portugal pode ocorrer através do registro de protecdo de
cultivares realizado pela Dire¢ao Geral de Alimentagao e Veterinaria (DGAV).

Direito Autoral

O tempo de protecdo dos direitos autorais em Portugal é desde a criagdo da obra até 70
anos apos o falecimento do autor. Os direitos conexos ao direito autoral contam com o
mesmo tempo de protegao.

Como Portugal é signatario da Convencao de Berna, isso significa que nao é necessario
o registro de seu trabalho no pais para que sua obra esteja protegida por direitos

autorais.

A agéncia responsdvel pelo registro de obras com direitos autorais em Portugal é a
Inspecao-geral das Atividades Culturais.
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Leis e regulacdes de Propriedade Intelectual em Portugal

Portugal adotou uma série de legislacdao nacional e regulamentos e diretivas da Unido

Europeia para proteger e fazer cumprir os direitos de Pl no pais.

Tabela 5: Algumas das leis sobre Pl de Portugal

Tema

Lei

Direitos Autorais e
Direitos Conexos

Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (aprovado pelo
Decreto-Lei n.2 63/85, de 14 de marco, e alterado até ao Decreto-Lei
n.29/2021, de 29 de janeiro)

Patentes (Invengodes)
Modelos de Utilidade
Desenhos Industriais
Marcas Registradas
IndicagBes Geograficas
Nomes Comerciais
Topografia de Circuitos
Integrados

Informacdes nao
Divulgadas (Segredos
Comerciais)

Codigo da Propriedade Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.2
110/2018, de 10 de dezembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.2 9/2021,
de 29 de janeiro)

Enforcement de PI e leis
relacionadas

Decreto-Lei n.267/2012, de 20 de margo de 2012 (Procede a instituicdo
do tribunal da propriedade intelectual e do tribunal da concorréncia,
regulagdo e supervisdo, tribunais com competéncia territorial de
relativas a

ambito nacional para o tratamento das questdes

propriedade intelectual e a concorréncia, regulagdo e supervisdo)

Protecdo de Variedades
Vegetais

Decreto-Lei n.2 213/90, de 28 de junho de 1990

Uma lista abrangente da legislacdo de Portugal sobre Pl pode ser encontrada no site da

OMPI.
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Acordos Internacionais de Propriedade Intelectual em Portugal

Portugal é signatdrio de varios acordos internacionais de Pl junto a Organizacao Mundial

da Propriedade Intelectual (OMPI) e a Organizagdao Mundial do Comércio (OMC).

Tabela 6: Acordos Internacionais de Pl em Portugal

Acordo

Descricao

Convencao de Paris

Permite que um requerente de outro estado signatario solicite
uma patente ou marca e espere os mesmos direitos de um
titular de Portugal.

Convengao de Berna

Garante que as partes da convengao, incluindo Portugal, deem
igual reconhecimento aos detentores de direitos autorais de
outros estados membros da convengao.

Convengao UPQV

Estabelece um sistema harmonizado para os direitos dos
produtores de novas variedades vegetais.

Tratado de Cooperagao em | Permite aos inventores realizar buscas e obter protegdo de

Matéria de Patentes (PCT) patentes em mais de 150 paises. *

Protocolo de Madri Permite aos detentores de marcas o registro de suas marcas
em mais de 120 paises. *

Tratado da OMPI sobre | Trata de direitos autorais no ambiente digital.

Performance e Fonogramas

(WPPT)

Acordo de Haia

Acordo relativo a desenhos industriais mediante o qual é
possivel registrar desenhos em mais de 90 paises. *

Acordo TRIPS

Estabelece um nivel minimo de protecdo e aplicacdo dos
direitos de Pl que todos os membros da Organizagdo Mundial
do Comércio, incluindo Portugal, devem cumprir.

*Dado referente a agosto de 2024

Uma lista abrangente dos acordos internacionais de Pl adotados em Portugal pode ser

encontrada no site da OMPI.
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Uma lista dos objetos de Pl reconhecidos em Portugal, com um link para os sites onde

obter informagGes sobre como proteger cada um deles, encontra-se na tabela abaixo.

Tabela 7: Onde proteger sua Pl em Portugal

Objeto de PI

Descricao

Patentes de Invencdo
(INPI PT)

Patentes protegem invengdes, que sdo produtos
ou processos que fornecem uma nova maneira de
fazer algo ou oferecem uma nova solugao técnica.

Patente de Modelo de
Utilidade

Assim como patentes, modelos de utilidade
protegem novas invencgdes técnicas por meio da

(INPI PT) concessao de um direito exclusivo limitado.
Marca Em Portugal uma marca pode consistir em
(INP1 PT) quaisquer palavras, sons, imagens, logotipos, cores

ou quaisquer combinacOes desses dispositivos
usados para identificar os produtos ou servicos de
uma empresa.

Desenho Industrial
(INPI PT)

Desenhos industriais protegem a aparéncia, a
forma ou a configuragdo de um produto.

IndicacGes Geograficas
(INPI PT)

IG protege o nome de um produto que tem uma
origem geografica especifica e deve as suas

(IGAC)

qualidades e/ou reputacdo a sua origem
especifica.

Protecdo de Cultivares | Prote¢do de novas variedades vegetais.

(DGAV)

Direitos Autorais Protecdo de obras literarias, audiovisuais,

musicais, material digital, programas de televisdo,
produgdes artisticas.
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Como solicitar a prote¢ao de sua Propriedade Intelectual em

Na tabela abaixo, fornecemos informagdes sobre como e onde depositar sua Pl em

Portugal via tratados e acordos de cooperacdo internacionais.

Tabela 8: Solicita¢gbes de pedidos de Pl em Portugal

Objeto de PI

Descrigao

Patentes

Informacgdes do INPI sobre como proteger sua patente
no exterior

Informacgdes do INPI sobre depdsito internacional de
patentes

Informacdes do INPI sobre taxas, codigos e
procedimentos do Tratado de Cooperacgdo de Patentes
(PCT)

Solicitacdo de depdsito de um Pedido Internacional de
Patentes via PCT diretamente na OMPI

Solicitacdo de depdsito de um Pedido Regional de
Patentes no EPO

Solicitagao de depdsito de um pedido de Patente
Unitdria Europeia no EPO

Solicitacdo de Global Patent Prossecution Highway
(GPPH) no INPI PT

Solicitacdo de GPPH no EPO

Marcas

Informagdes do INPI sobre o Protocolo de Madri e
passo a passo para solicitagdo de pedido de registro
internacional de marcas

Solicitagdao de Marca Europeia no EUIPO

Solicitagdo do pedido de Registro Internacional de
Marcas diretamente no site da OMPI| — Sistema de
Madri

Desenhos
Industriais

Informacgoes do INPI sobre o Sistema de Haia e passo
a passo para solicitacdo de pedido de Registro
Internacional de Desenho Industrial

Solicitagdo do pedido de Registro Internacional de
Desenho Industrial diretamente no site da OMPI —
Sistema de Haia

OMPI

Todos os depdsitos internacionais da OMPI

25



1."'Pi

Antes de se decidir sobre qual sistema utilizar para realizar um pedido de Pl em Portugal,

Custos de Propriedade Intelectual em Portugal

€ preciso avaliar os custos envolvidos e cada uma das opgdes.

Marcas

No caso de marcas, é possivel escolher entre o depdsito nacional no INPI PT, o regional
no EUIPO ou depésito internacional via Sistema de Madri.

Para facilitar sua decisdo fornecemos, na tabela abaixo, links para o cdlculo comparativo
dos custos, lembrando que, no Sistema de Madri, vocé precisara eleger os paises em
que quer proteger sua marca, dentre os mais de 130 que fazem parte do Sistema e que
a protecdo do EUIPO te protege nos 27 paises da UE.

Tabela 9: Informagodes para calculo dos custos de depdsito de marcas

Instituicao

Custos INPI PT

Custos EUIPO

Custos do Sistema de Madri

Patentes

Entender os custos envolvidos em uma patente, por sua vez, é bem mais complexo. Na
tabela abaixo vocé encontrard informacgdes sobre os valores das taxas solicitadas para
uma patente no INPI PT, assim como a tabela de precos do EPO e do PCT, de forma que
vocé tenha uma ideia geral dos custos envolvidos em um pedido internacional de
patentes.
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Tabela 10: Informagdes para calculo dos custos de depdsito de patentes

Custos INPI PT

Custos EPO

Custos do Sistema PCT

Desenho Industrial

Quanto aos custos envolvidos no registro de um desenho industrial, segue abaixo tabela
que permite a comparacgao dos custos de depdsito de DI no INPI PT e no Sistema de Haia
da OMPI.

Tabela 11: Informagodes para calculo dos custos de depdsito de desenho industrial

Custos INPI PT

Custos EUIPO

Custos do Sistema de Haia

i

Como exercer seus Direitos de Propriedade Intelectual em
Portugal

Se vocé acredita que uma entidade estd usando ou se beneficiando de seus direitos de
PI sem o seu consentimento, é conveniente procurar aconselhamento juridico
especializado em Pl em um estagio inicial.

Reuna evidéncias que comprovem a violagdao de seus direitos, como cdpias de obras,
registros de marcas ou patentes, e comunicagdes que evidenciem a violagao.

27



O INPI PT fornece informagdes sobre o que fazer no caso de ser copiado.

Portugal criou um Grupo Anti Contrafacdo (GAC), o qual congrega diferentes
organizag0es que atuam conjuntamente no combate a contrafagdo. Participam deste
grupo a Autoridade para a Seguranca Alimentar e EconOmica (ASAE), a Autoridade
Tributaria (AT), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), a Policia Judicidria (PJ) e a Policia de Seguranca Publica
(PSP).

Quando vocé ja é o detentor de direitos de propriedade intelectual, vocé pode
salvaguardar seus direitos solicitando a Autoridade Aduaneira que detenham
mercadorias suspeitas de infringir direitos de marcas registradas, direitos autorais,
desenhos industriais ou patentes. Essa solicitacdo pode ser feita junto a Unido Europeia.

Se vocé suspeita que seus direitos foram violados, tem duas alternativas: chegar a um
acordo via mediagdo e arbitragem ou ir para os tribunais.

Portugal possui com um Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de
Dominio, Firmas e Denominacdes designado Arbitrare, ao qual é possivel recorrer.

EEE

Caso esta ndo seja uma alternativa, é possivel seguir com a¢ées nos tribunais.

Outra via alternativa de protecao internacional em Pl é o uso dos servicos de Mediacao
e Arbitragem para Disputas de Propriedade Intelectual e Tecnologia oferecidos para
empresas pela OMPI.
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A OMPI também oferece alternativas de mediagdo para resolu¢ao de disputas por
dominios de internet.

Observagoes finais

Apds o trajeto proposto neste documento, esperamos que tenha se tornado mais facil
para vocé proteger sua Pl antes de comegar a exportar.

Lembre-se, como o direito de Pl é territorial, vocé precisard protegé-lo antes de
apresentar, vender ou fabricar seu produto em um novo mercado. Vocé também pode
protegé-lo em outros mercados, ainda que neste momento ndo deseje explora-los, de
forma a evitar que outros copiem, fabriquem ou importem sua marca, produto ou
servico, sem pagarem a respectiva contrapartida financeira.

Em alguns paises é possivel realizar os procedimentos aqui descritos diretamente, mas,
muitos exigem a contratacdo de um profissional de Pl local que atuard em seu nome.
Contar com o apoio desses profissionais, um agente de PI, de forma geral, ajuda, ndo
apenas com os depdsitos, mas também a compreender questdes ligadas a cultura local
gue podem facilitar seu acesso ao mercado da regido.

Um outro ponto que merece destaque é o custo da protecdo de PI. Ela pode ser cara,
por isso, sempre é importante ressaltar a necessidade de um bom planejamento inicial

sobre como, onde e por que investir no exterior.

Por fim, as informacgdes fornecidas neste documento sdao um recurso de apoio para a
exportacdo e para a protecao de sua Pl em outros paises e ndo devem ser utilizadas em
substituicdo ao aconselhamento juridico especializado.
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