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APRESENTAGAOD

Importante instrumento para promover a inovacao na industria, a gestao da proprie-
dade intelectual é estratégica para as empresas brasileiras ganharem competitividade
no mercado global. Por meio dela, dirigentes empresariais podem prospectar oportu-
nidades, monitorar a concorréncia e identificar, por exemplo, nivel de investimentos e
desenvolvimento de produtos e processos.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Servigco Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), atentos a essa necessidade, uniram
esforcos e langaram o Programa de Propriedade Intelectual para a Industria. O objetivo
é disseminar a importancia do tema para o crescimento da Industria Brasileira.

Uma das acoOes previstas é a producao deste guia, que leva aos professores das enti-
dades do Sistema Industria informacoes sobre os principais aspectos da propriedade
intelectual. E fundamental que docentes tenham esse conhecimento, ja que é por meio
deles que o tema sera levado ao futuro trabalhador da industria.

A propriedade intelectual, ainda bastante associada ao registro de marcas e a concessao
de patentes, deve ser vista de forma mais ampla. As empresas precisam entender sobre
sua atualidade e pertinéncia para maximizar a correta apropriagao, protecao e comer-
cializacao dos bens imateriais e com isso gerar valor e vantagens para seus negocios.

A Confederagao Nacional da Industria (CNI), lider da Mobilizacao Empresarial pela
Inovacao (MEI), reconhece que a propriedade intelectual deve ser priorizada, por ser
instrumento de grande relevancia para a inovagao. Para isso, é essencial fomentar a
construcao de novas competéncias dentro das empresas. Este guia é uma resposta ao
compromisso assumido. Mas as acoes nao param por ai: profissionais do IEL, do SENAI
e do SESI foram capacitados para assessorar técnicos e empresarios sobre quando,
onde e porque proteger seus ativos baseados em conhecimento, além de prover infor-
macoes estratégicas e tecnoldgicas contidas em banco de patentes, marcas e desenhos
industriais para monitorar tendéncias e identificar parceiros que possam contribuir para
a inovacao e competitividade da empresa.

Nao resta duvida de que a inovacao é fundamental para o desenvolvimento do pais.
E requisito para o crescimento da economia de maneira prospera e sustentavel, com
maior produtividade e melhores empregos e salarios. Mesmo com todos esses ganhos
para a sociedade, a inovacao €, acima de tudo, uma agenda empresarial, que deve ser
priorizada também pelo governo. Por meio dela, nossas empresas tém condigboes de
aumentar a competitividade e inserir o Brasil no mercado global.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente da CNI

Presidente do Conselho Nacional do SESI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI
Presidente do Conselho Superior do IEL
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PREFACIO

Na atual sociedade do conhecimento e da criatividade, a Propriedade Intelectual € um
tema de crescente importéncia para a economia dos paises e um canal de insergao
na comunidade internacional. Neste cenario foi firmado o Convénio entre o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Servigo Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) para a execucao do “Programa de Propriedade
Intelectual para a Industria’} que tem por meta promover o uso estratégico do sistema
de protecao de ativos baseados em conhecimento para o aumento da competitividade
da industria brasileira.

A gestao da Propriedade Intelectual compreende um conjunto de atividades que
demandam expertise especifica e por vezes complexa por parte das empresas. Dentre
estas, podemos citar a identificacdo de tecnologias passiveis de patenteamento, a
negociacao e contratacao de licencas e a utilizacao de marcas, desenhos industriais e
patentes para aumentar o valor agregado e promover a diferenciacao competitiva e o
aumento das exportacoes.

O INPI é a instituicao do governo federal responsavel pela propriedade industrial e por
outros campos da Propriedade Intelectual de interesse da industria. Oferecer exper-
tise nesses campos a indUstria brasileira é o propdsito central desta iniciativa, que tem
como veiculo principal de difusao os sistemas de aprendizagem e suporte gerencial e
tecnoldgico coordenados pelo SENAI e pelo IEL, de especial importancia para as micro,
pequenas e médias empresas.

O programa busca alcancgar, também, a comunidade de profissionais de imprensa, por
sua capacidade de fazer chegar a um publico ainda mais amplo o esclarecimento sobre
0s conceitos e a importancia da gestao da Propriedade Intelectual.

A abrangéncia do programa que aqui € apresentado o posiciona como o maior empre-
endimento de disseminacao e capacitagao para o uso estratégico da Propriedade Inte-
lectual na América Latina.

Jorge de Paula Costa Avila
Presidente do INPI
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INTRODUGAO

O objetivo desta publicacao é dar subsidios para o docente desenvolver aulas sobre
propriedade intelectual. Os tépicos foram organizados a partir dos aspectos mais gerais
para os particulares, visando ao alcance dos objetivos que seguem:

a) Definir o que é propriedade intelectual e identificar a sua importancia para a industria
brasileira;

b) Conceituar o que é direito autoral e direitos conexos e suas implicagoes;

c) Explicar quais sao os direitos sobre programa de computador;

d) Identificar o que é propriedade industrial e suas aplicacoes: patente de invencao e de
modelo de utilidade; registro de marca, de desenho industrial e de indicacoes geograficas;

e) Explicar os tipos de protecdo sui generis que abrangem as cultivares, as topografias
de circuito integrado e os conhecimentos tradicionais;

f) Definir o que é concorréncia desleal.

No decorrer deste Guia, constam referéncias a publicacoes e sites da internet para que
o docente aprofunde suas pesquisas sobre o tema “Propriedade Intelectual” e sao apre-
sentadas sugestoes de atividades que poderao, a critério do docente, ser desenvolvidas
com os alunos.

Ressalte-se que esta publicagao esta baseada principalmente na legislagao pertinente,
que se encontrada especificada no ANEXO A e em informacoes disponibilizadas pela
Organizacao Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

A OMPI é uma agéncia especializada das Organizagcoes das Nacoes Unidas (ONU),
constituida em 1967, que se dedica ao desenvolvimento de um sistema internacional de
propriedade intelectual equilibrado e acessivel, visando a recompensar a criatividade,
estimular a inovacao e contribuir para o desenvolvimento econémico, bem como salva-
guardar os interesses publicos.

O INPI é uma autarquia federal brasileira, criada em 1970 e vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, responsavel por todo e qualquer pro-
cedimento de pedido, concessao e negociacao de propriedade industrial no territorio
nacional.

Sao recomendadas como material de apoio a acao docente, a publicacao “Propriedade
Intelectual: Caga aoTesouro” e o curso a distancia “Propriedade Intelectual” (disponivel
em: <www.senai.br/ead>.), que fazem parte da colecao “Competéncias Transversais’
elaborados no bojo do Convénio INPI - SENAI - IEL.

15
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 Desde quando os homens buscam proteger a propriedade intelectual?

Nao se consegue contar a historia da raga humana sem falar das descobertas e inova-
¢coes que resultaram da criatividade do intelecto humano. Foi com esse diferencial que
a humanidade alcangou o atual nivel de desenvolvimento tecnoldgico e de qualidade
de vida.

A Republica de Veneza, no século XV, era um importante centro comercial que também
se dedicava as artes e as ciéncias. Muitos inventores residiam 14, e o governo local, em
1477, promulgou a primeira lei para proteger os direitos dos inventores e foram conce-
didas as primeiras cartas patentes'. Posteriormente, muitos paises-estados adotaram
leis similares.

Segundo Macedo e Barbosa (2000), do século XV ao XVII, os reis e governantes conce-
diam exclusividade aos seus pares para explorar seus inventos caracterizando, dessa
forma, o “monopdlio comercial da invencgao” Entretanto, a concessao de carta patente
nao se tornou uma pratica, e por mais de um século foi pouco utilizada.

Ainda segundo Macedo e Barbosa (2000), desde as “cartas patentes’, condi¢des de “novi-
dade” e “aplicacao industrial”? ja eram impostas aos inventores para que obtivessem
o privilégio, além de trazer beneficio ao Estado. Desde o século XV, acordos foram fir-
mados para consolidar o sistema de propriedade industrial, adotado por diversos paises
que, por meio de marcos legais especificos, conferiam protecao apenas aos inventores
residentes. Entretanto, com a expansao do comércio e da pirataria, viu-se a necessi-
dade de protecao para estrangeiros, surgindo a “Uniao Internacional para a Protecao da
Propriedade Industrial” ou “Convencao de Paris” (CUP), em 1883. Esse acordo firmou
regras para regulamentacao da concessao de patentes, legitimando a concessao para
nao residentes, e determinando a territorialidade da patente, isto é, a validade apenas
no pais onde foi concedida.

A CUP foi o primeiro tratado com o envolvimento de diversos paises a cuidar da proprie-
dade industrial, sendo o Brasil um dos 14 primeiros paises a aderir a essa convencgao?.
Depois, em 1886, seguiu-se a Convencao de Berna, para a protegcao das obras literarias e
artisticas. Essas convengdes permanecem em vigor até hoje, para dar reconhecimento e
justas retribuicoes econdmicas aos criadores sobre as suas criagoes, assegurando-lhes
o direito a sua producao, distribuicao e disseminacao sem o receio de copias nao auto-
rizadas ou de pirataria. Conforme esquematizado na Figura 1, buscou-se estabelecer
um sistema que contribuisse para melhorar a qualidade da vida humana, para ampliar
0 acesso as criacoes do engenho humano e para aumentar o aproveitamento do conhe-
cimento e da cultura em todo o mundo.

1 O termo “patente” surgiu das primeiras cartas patentes concedidas no inicio do século XIV, na Inglaterra,
aos inventores ou importadores de novas tecnologias e garantia o direito exclusivo de uso dessas tecnologias
por um periodo suficiente o bastante para que estabelecessem seus negécios (OCDE, 2001).

2 Parametros aplicados até hoje.

3 Em 2009, o Acordo conta com 173 paises signatarios.
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Inovacao

CRIADOR SOCIEDADE

Figura 1 - Beneficios do sistema da propriedade intelectual

Apds a Segunda Guerra Mundial, com o mundo em reconstrugao e a retomada do
comeércio internacional, surgiu o GATT - General Agreement on Tariffs and Trade.
E como resultado da confluéncia dos temas do comércio internacional e da propriedade
intelectual dentro da nova realidade do pds-guerra, ja que as Convencodes de Paris e
Berna se mostravam insuficientes, em 1967 foi criada a Organizacao Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI).

Em 1986, devido a pressao dos Estados Unidos, Europa e Japao, foi iniciada a deno-
minada Rodada Uruguai do GATT, com a propriedade intelectual ganhando maior
énfase e amplitude. Apds oito anos de discussbes, a Rodada Uruguai culminou com
a criacao da OMC (Organizacado Mundial do Comércio), em substituicado ao GATT.
O acordo constitutivo da OMC, conhecido como Acordo de Marrakesh, incorporou uma
série de acordos multilaterais, entre eles o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio*
(TBT — Agreement on Technical Barriers to Trade) e o Acordo sobre Aspectos de Direito
da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio® (TRIPS — Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights).

4 OTBT aplica-se aos produtos industriais e agricolas e visa eliminar as barreiras técnicas que dificultam
o comércio internacional. Texto do TBT, em inglés. Disponivel em: <http://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/17-tbt_e.htm>. Acesso em: 15 dez. 2008.

5 O TRIPS trata dos direitos de autor e conexos, marcas, indicagcoes geograficas, desenhos industriais,
patentes, topografias de circuitos integrados, protecdo do segredo de negdcio e controle da concorréncia
desleal. Estabelece principios basicos quanto a existéncia, abrangéncia e exercicio dos direitos de proprie-
dade intelectual. Texto do TRIPS, em inglés. Disponivel em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
trips_01_e.htm>. Acesso em: 19 nov. 2008.



PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nao ha duvida de que o TRIPS possibilitou a inser¢ao da propriedade intelectual no sis-
tema multilateral de comércio. Entre os beneficios estao:

a) Maior seguranga juridica para as empresas, principalmente as multinacionais, na
medida em que podem contar com a protecao de suas marcas e patentes nos demais
paises;

b) Mais investimentos e desenvolvimento econémico decorrentes dessa segurancga
juridica;

c) Disponibilizacao de um mecanismo de solucao de disputas na OMC, que, mesmo
com suas falhas, ainda é preferivel a um acordo bilateral, principalmente quando a
disputa se da entre um pais desenvolvido e um pais subdesenvolvido ou em desen-
volvimento.

Por outro lado, segundo Leis (2006), embora o TRIPS estabeleca que os paises desen-
volvidos devam conceder incentivos a empresas e instituicoes de seus territorios com
o objetivo de promover e estimular a transferéncia de tecnologia aos paises de menor
desenvolvimento, pouco tem sido feito nesse sentido. Da mesma forma, a cooperacao
técnica entre paises desenvolvidos e paises de menor desenvolvimento ainda é inci-
piente. Leis (2006) também considera que, embora o TRIPS preveja a promoc¢ao do bem-
estar social como consequéncia da protecao a propriedade intelectual, por si sé isso
nao ocorre, pois a propriedade intelectual é apenas um componente de uma complexa
engrenagem, que exige, entre outras medidas, politicas publicas corretas, investimento
em infraestrutura, incentivos fiscais etc.

2.2 O que é propriedade intelectual?

Para entender o que é propriedade intelectual, torna-se necessario compreender o que
significa cada uma das palavras dessa expressao.

Segundo o Novo Dicionério da Lingua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Fer-
reira, entende-se por “propriedade’; entre outros significados, o “direito de usar, gozar
e dispor de bens e de revé-los do poder de quem quer que injustamente os possua” e
“bens sobre os quais se exerce esse direito” Pode-se dizer, entdo, que o titular da pro-
priedade é livre para usa-la como quiser, desde que esse uso nao seja contrario a lei, e
é livre para impedir alguém de utiliza-la.

Acrescentando o adjetivo “intelectual’] que, segundo o mesmo dicionario, significa
“possuir dotes de espirito, de inteligéncia’] entende-se, segundo a OMPI [200-?d],
que propriedade intelectual refere-se, em sentido amplo, as criagoes do espirito humano
e aos direitos de protecao dos interesses dos criadores sobre suas criacoes.

Ressalte-se que o direito a propriedade intelectual esta relacionado a informagao ou ao
conhecimento que pode ser incorporado, ao mesmo tempo, a um numero ilimitado de
copias de um objeto, em qualquer parte do mundo, e nao ao proprio objeto copiado. Entao,
a propriedade intelectual nao se traduz nos objetos e em suas copias, mas na informacao
ou no conhecimento refletido nesses objetos e cépias, sendo, portanto, um ativo intangivel.
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2.3 O que a propriedade intelectual abrange?

III

A expressao “propriedade intelectual” se divide em trés grandes grupos, a saber: direito
autoral, propriedade industrial e protecao sui generis, como mostra a Figura 2.

Direito de Autor
Direito Direitos Conexos
Autoral

Programa de Computador

Patente

Propriedade
Industrial

Desenho Industrial
Indicacao Geografica

Segredo Industrial & Repressao
a Concorréncia Desleal

®©
=
]
(%]
2
(]
)
=
()
©
©
©
()
"=
Q
(]
S
o

Topografia de Circuito Integrado

Protecao
Sui Generis

Conhecimento Tradicional

Figura 2 - Modalidades de direitos de propriedade intelectual

O direito autoral compreende:

a) Direitos de autor que, por sua vez, abrange:
e obras literarias, artisticas e cientificas;
e programas de computador;
e descobertas cientificas.
b) Direitos conexos abrangem as interpretagoes dos artistas intérpretes e as execugoes
dos artistas executantes, os fonogramas e as emissoes de radiodifusao.

A propriedade industrial abrange:

a) Patentes que protegem as invencoes em todos os dominios da atividade humana;
b) Marcas, nomes e designacdes empresariais;

c) Desenhos e modelos industriais;

d) Indicagcoes geograficas;

e) Segredo industrial e repressao a concorréncia desleal.
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A protecao sui generis abrange:

a) Topografias de circuitos integrados;
b) As cultivares;
c) Conhecimentos tradicionais.

Como podera ser constatado a seguir, dependendo da estratégia da empresa, um mesmo
produto podera dispor de varios tipos de protecao, cobrindo diferentes aspectos desse
produto (Figura 3). Assim, a empresa podera impedir terceiros, em todos os territérios
em que dispoe de protegao, de copiar, produzir, usar, colocar a venda, vender, importar
exportar seu produto sem o seu consentimento.

Produto “A”

Produto “B”

Produto “C”
Produto “D”

Programa de Computador Topografia de Circuito
Produto “E”

Figura 3 - Protecao de produtos por diferentes combinacoes de direitos de propriedade intelectual

Ha legislacao especifica para tratar das diferentes formas de protecdao no ambito do
direito autoral, propriedade industrial e protecao sui generis. Essa legislacao encontra-
se especificada tanto no Anexo A como nas Referéncias.

Sintese do Topico 2 (Propriedade Intelectual)

Os homens tém adotado leis visando a construcao de um sistema que contribua para
melhorar a qualidade da vida humana, ampliar o acesso as criagcdoes do engenho humano
e aumentar o aproveitamento do conhecimento e da cultura, ao mesmo tempo em que
prové reconhecimento e retribuices econdmicas aos criadores sobre as suas criagoes.
Trata-se do sistema de propriedade intelectual que, em seu sentido mais amplo, refere-
se as criagoes do espirito humano e aos direitos de protecao dos interesses dos cria-
dores sobre suas criagoes.

O direito sobre a propriedade intelectual nao recai sobre os objetos e suas copias, mas
sobre a informacgao ou o conhecimento refletido nesses objetos e cdpias.
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A expressao propriedade intelectual se divide em trés grandes grupos, a saber: direito
autoral, propriedade industrial e protecao sui generis. No Brasil, existe marco legal
especifico para tratar das diferentes formas de protegao.

Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade devera ser realizada apds a exposicao do docente sobre o contetido
apresentado no tépico 2 — Propriedade Intelectual.

Objetivo:

Demonstrar o conhecimento prévio sobre o sistema de propriedade intelectual
com base em informacoes contidas na publicagcao “Propriedade Intelectual: Caca
ao Tesouro” e na experiéncia pessoal. (O docente pode coletar evidéncias para
diagnosticar o conhecimento da classe sobre o assunto e, assim, planejar as aulas
subsequentes sobre o tema).

Tempo:
30 minutos.

Etapas:

1. Divisao em 4 grupos — Cada grupo deve identificar pelo menos 10 invencoes e
criagcoes que estao contidas na ilustracao que segue. Deve ainda relatar como
imagina o seu mundo sem essas invencgoes e criagcoes. Tempo: 20 minutos.

2. O relator de cada grupo apresenta, em 2 minutos, a sintese das conclusoes de
seu grupo.Tempo dos relatos: 8 minutos.

3. O docente conclui a atividade apresentando mais algumas criagoes e invengoes
nao mencionadas pelos grupos. Tempo: 2 minutos.
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Gabarito:

Lista das criacOes e invengoes que podem ser protegidas pela propriedade intelectual
e atribuidas a ilustragao: revistas, fotografias, pinturas, interpretacoes e execucgoes de
musicas e filmes, fixacao e distribuicao de musicas e filmes, emissao de programas de
televisao, design do mobiliario e dos objetos de decoracao, design da capa dos livros,
dos CDs e DVDs, tapete e do tecido do sofa, projeto de arquitetura, parafuso, porca,
fios elétricos, tinta da parede, televisao, home theater, mobiliario e acessorios de deco-
racao, etc.
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DIREITO AUTORAL

3.1 O que garante o direito autoral no Brasil?

No Brasil, ha uma lei, a de n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei
de Direito Autoral® que regula esse direito, entendendo-se sob esta denominacao os
direitos de autor e os direitos que lhes sao conexos.

Na Figura 4 ha a representacao dos campos de aplicagao do direito autoral.

Direito de Autor

Programa de Computador

Figura 4 — Campos de aplicacao do direito autoral

Direito

Autoral

3.2 Direitos de autor

Para que serve o direito de autor e o que ele protege?

Os direitos de autor protegem os autores (escritores, artistas, compositores musicais
etc.) em relacdo as obras por eles criadas. J& no dominio das ciéncias, a protegao recai
sobre a forma literaria ou artistica, nao abrangendo o seu conteudo cientifico ou técnico.

Os direitos de autor abrangem:

a) Os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;

b) As obras coreograficas e pantomimicas;

c) As composicoes musicais;

d) As obras fotograficas e as audiovisuais, inclusive as cinematograficas;

e) As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

f) As ilustracOes, cartas geograficas e outras obras da mesma natureza;

g) Os projetos, esbocos e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia, topo-
grafia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;

h) As adaptacoes, tradugoes e outras transformacoes de obras originais, apresentadas
como criacao intelectual nova;

i) Ascoletaneas ou compilagoes, antologias, enciclopédias, dicionarios, bases de dados
e outras obras que se constituam uma nova criacao intelectual;

j) Os programas de computador.

6 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>. Acesso em: 20 out. 2008.
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Além de protegidos pela Lei de Direito Autoral, os programas de computador sao tra-
tados por uma legislagao especifica, a Lei n®9.609, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida
como a Lei do Software’.

O que nao é protegido pelo direito de autor?

Nao sao objetos de protecao dos direitos autorais:

a) As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos
matematicos;

b) Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negécios;

c¢) Os formularios em branco e suas instrugoes;

d) Os textos de tratados ou convencgoes, leis, decretos, regulamentos, decisdes judiciais
e demais atos oficiais;

e) As informacgoes de uso comum tais como calendarios, agendas, cadastros ou legendas;

f) Os nomes e titulos isolados;

g) O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Ha alguma formalidade para se obter o direito de autor?

Uma obra goza de protecao através de direitos de autor a partir do momento em que
é criada, independentemente de qualquer registro ou formalidade. Embora opcional, o
registro facilita, por exemplo, a solugao de disputas quanto a titularidade ou a autoria,
transacgoes financeiras, cessoes, licencas e transferéncias de direitos. No Brasil, o autor
pode obter registro de sua obra nas instituicoes que constam daTabela 1.

Tabela 1 - Onde registrar criagoes

Fundacéo Biblioteca Nacional
Disponivel em: <www.bn.br>.

Livros e textos

Agéncia Nacional do Cinema

Filmes : . .
Disponivel em: <www.ancine.gov.br>.

Escola de Belas Artes

S0 OIS Disponivel em: <www.eba.ufrj.br>.

Escola de Musica

Disponivel em: <www.musica.ufrj.br>.
Fundacao Biblioteca Nacional
Disponivel em: <www.bn.br>.

Partituras de musicas

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — Uni-
Plantas arquitetonicas/projetos dade da Federacao (CREA-UF)
Disponivel em: <www.confea.org.br>.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Programas de computador . ; . L
Disponivel em: <www.inpi.gov.br>.

7 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9609.htm>. Acesso em: 21 out. 2008.
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Qual é a validade e a abrangéncia do direito de autor?

No Brasil, o direito autoral protege a obra desde sua criagao até 70 anos apds o0 ano sub-
sequente ao falecimento do autor. Apds esse prazo, a obra entra em dominio publico,
isto é, qualquer individuo fica livre para usa-la, sem necessitar de autorizacao especifica
do titular dos direitos de autor. Apds a morte do autor, os direitos sao transmitidos a
Seus sucessores.

Conforme o Acordo sobre Aspectos de Direito da Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio® (TRIPS), assinado pelo Brasil, todo autor esta protegido pelo direito autoral
em todos os paises que assinaram esse acordo.

Que tipos de direitos sao obtidos pelos direitos de autor?

O direito autoral compreende dois tipos de direito:

a) Direitos morais, que realcam o vinculo do autor com sua obra; assim, nunca o criador
da obra pode ser separado do que ele cria. Por exemplo, mesmo que seja executada
por outro, a musica composta pelos Beatles serda sempre dos Beatles. Os direitos
morais sdo considerados pessoais, inalienaveis e intransferiveis, ou seja, mesmo
que tenha cedido os direitos sobre a sua obra, o autor tem o direito moral de ver seu
nome reconhecido e citado;

b) Direitos patrimoniais, que permitem ao autor a possibilidade de ceder ou licenciar
a obra, definitiva ou temporariamente, podendo explora-la economicamente como
desejar. Por exemplo, o cantor Michael Jackson pagou US$ 47,5 milhbes pelos direitos
sobre as musicas dos Beatles (ROLLING STONE, 2008). Nesse caso, o direito moral
sobre as musicas continua sendo dos Beatles, porém o direito de comerci-alizacao,
o direito patrimonial, passou a ser de Michael Jackson e, com sua morte, o direito
passou para seus herdeiros.

O que compreende os direitos morais do autor?

Como criador de uma obra, o autor tem o direito de:

a) Reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

b) Ter seu nome, pseudénimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utilizacao de sua obra;

c) Conservar a obra inédita;

d) Assegurar a integridade da obra, ou seja, o direito de rejeitar modificacbes na obra
ou, ainda, utilizacbes em contextos que possam causar prejuizos a reputacao ou a
honra do autor.

8 Disponivel em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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O que os direitos patrimoniais abrangem?

Por meio dos direitos patrimoniais, os criadores de uma obra podem utiliza-la como
Ilhes for conveniente. Eles podem autorizar ou proibir os seguintes atos:

a) A reproducgao parcial ou integral em varias formas, como, por exemplo, em uma
publicacao impressa, na gravacao da obra em fitas cassete, em CDs ou DVDs;

b) A edicao, a adaptacgao, o arranjo musical e quaisquer outras transformacgoes, como,
por exemplo, a conversao de uma novela ou de uma peca teatral em um roteiro para
cinema;

c) A tradugao para qualquer idioma;

d) A distribuicdo, como, por exemplo, por meio da venda ao publico de cépias da obra;

e) A interpretacao e execugao publicas, como, por exemplo, a interpretagao musical
durante um concerto ou uma pegca teatral;

f) A radiodifusdao e comunicacao ao publico via radio, tv, cabo ou satélite;

g) Alinclusao em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e
as demais formas de arquivamento do género.

Segundo a OMPI [200-?c], ha acordos internacionais que também asseguram que os
titulares de direito patrimonial serao adequada e eficazmente protegidos quando suas
obras forem disseminadas por meio de novas tecnologias e de sistemas de comuni-
cacao, como a internet.

O simbolo ©, que significa “copyright” (numa traducao literal do inglés, o direito de
fazer copias), ou textos do tipo: “Todos os direitos sado reservados” indicam que o pro-
prietario do direito patrimonial da obra quer ter protegido o seu direito de reproducao.

Ja quando uma obra esta liberada para reproducao, encontramos texto como o que
segue: “Qualquer parte desta obra podera ser reproduzida desde que citada a fonte.”

Em que situacoes uma obra pode ser utilizada sem a permissao do autor?

Sao exemplos do que nao constitui ofensa aos direitos autorais:

a) A reproducgao, em um sé exemplar, de pequenos trechos para uso privado do copista,
desde que feita por este, sem intuito de lucro;

b) A citacao de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, com a indicacao do
nome do autor e da origem da obra, desde que citada a fonte;

c) A representacao teatral e a execugcao musical, quando realizadas em ambiente fami-
liar ou para fins exclusivamente didaticos nos estabelecimentos de ensino, nao
havendo em qualquer caso intuito de lucro;

d) A reproducgao de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou
de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a reproducao em si nao seja
o objetivo principal da obra nova.
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Como os direitos patrimoniais sao explorados comercialmente?

Muitos autores ndo tém conhecimento ou condigbes para administrar seus direitos
patrimoniais, pois a producao, disseminacao e distribuicao em massa exigem inves-
timento financeiro e habilidades profissionais, além de organizacao administrativa e
suporte juridico especializado. Geralmente, autores e criadores transferem seus direitos
patrimoniais a empresas, associacoes ou organizacoes especializadas por meio de con-
tratos, em troca de uma retribuicao financeira que pode ocorrer de diferentes formas,
tais como por quantias fixas ou por royalties® baseados em um percentual do fatura-
mento gerado pela obra. Esses royalties sao obtidos da utilizagcao da obra em empresas
de radiodifusao, discotecas, restaurantes, bibliotecas, universidades e escolas, em
todos os paises que assinaram o TRIPS.

Qual é a penalidade prevista para a violagao dos direitos de autor?

Esta prevista detengao de um a quatro anos e multa, se a violagao consistir na repro-
ducao, por qualquer meio, no todo ou em parte de uma criagao, para fins de comércio,
sem autorizacao expressa do autor ou de quem o represente.

A mesma penalidade é aplicada a quem vende, expoe a venda, introduz no pais, adquire,
oculta ou tem em deposito, para fins de comércio, original ou cépia de criacao produ-
zida com violacao de direito autoral.

A lei que trata das violagoes dos direitos de autor'é a Lei n° 10.695, de 1° de julho de 2003.

3.3 Direitos conexos

O que sao direitos conexos?

Direitos conexos referem-se a protegao para artistas intérpretes ou executantes, produ-
tores fonograficos e empresas de radiodifusdo, em decorréncia de interpretacao, exe-
cugao, gravacao ou veiculagao de criagoes.

Este tipo de protecao é vinculado aos direitos de autor e nao afeta as garantias asseguradas
a protecao de suas obras. Os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes
pessoas. Por exemplo, no caso de uma cancao, os direitos de autor protegem o compositor

9 Segundo a Receita Federal, royalties sao as “Importancias pagas [...] para exploracao de patentes de
invencao, modelos, desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas; remuneracao de servigos técnicos,
de assisténcia técnica, de assisténcia administrativa e semelhantes; direitos autorais, inclusive no caso de
aquisicao de programas de computador (software), [...] exceto peliculas cinematograficas!” Disponivel em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaduridica/DIRF/Mafon2002/rendresexterior/RoyaltiesPagAssistTec.
htm>. Acesso em: 23 out. 2008.

10 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.695.htm>. Acesso em: 20 out. 2008.

29




30

INOVAGAOQ E PROPRIEDADE INTELECTUAL

da musica e o criador da letra; ja os direitos conexos se aplicam aos musicos e ao cantor que
interpretam a cancao, ao produtor da gravagao sonora (também chamada de fonograma),
na qual a musica é incluida, e as empresas de radiodifusao que transmitem a musica.

Que direitos sao assegurados aos beneficiarios de direitos conexos?

Os direitos de autorizar ou de proibir variam dependendo do beneficiario, a saber:

a) Intérpretes e executantes — a fixacao, a reproducao, a radiodifusdo e a execucao
publica de suas interpretacoes;

b) Produtores de fonogramas - a reproducao, a distribuicdo por meio da venda ou
locacao de exemplares da reproducgao e a comunicacao ao publico por meio da exe-
cucao publica, inclusive pela radiodifusao;

¢) Empresas de radiodifusao — a retransmissao, fixacao e reproducao de suas emissoes.

Qual é a validade dos direitos conexos?

E de setenta anos contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente a fixacao, para
os fonogramas; a transmissao, para as emissoes das empresas de radiodifusao; e a
execucao e representacao publica, para os demais casos.

Os direitos conexos se sujeitam as mesmas excecOes previstas para os direitos de
autor, permitindo-se o livre uso das interpretacoes, das execucgoes, dos fonogramas ou
das emissoes por radiodifusao para certos propodsitos especificos, tais como citacoes e
reportagens jornalisticas.

Qual é a penalidade prevista para a violacao dos direitos conexos?

A penalidade prevista é a mesma para quem violar os direitos de autor: detencao de um
a quatro anos e multa.

3.4 Programa de computador

Como um programa de computador é protegido?

A protecao a propriedade intelectual de programa de computador é a mesma dada as
obras literarias pela lei que trata dos direitos autorais e conexos (Lei de Direito Autoral).
Além dessa lei, ha uma legislacao especifica que trata do assunto: a Lei n°® 9.609, de 19
de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Software™.

11 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_custos>. Acesso em: 17 nov. 2008.
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Nao se aplicam ao programa de computador as disposicoes relativas aos direitos
morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade
do programa de computador e de opor-se a alteracdes nao autorizadas, quando elas
implicarem deformacgao, mutilagdo ou outra modificagdo do programa de computador
que prejudiquem a sua honra ou a sua reputacao.

Todos os programas de computador estao protegidos pelos direitos autorais?

O programa protegido pela Lei de Direito Autoral é o conjunto organizado de instru-
¢oes necessarias para o funcionamento de maquinas automaticas de tratamento da
informacao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos. Isto é, aquele que
faz um computador ou os periféricos funcionarem de modo e para fim determinado,
como, por exemplo, um programa de desenho 3D ou um sistema operacional, como o
Windows 7°.

Os tipos de programas de computador que podem ser protegidos pelo direito autoral
estao no site do INPI. Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/ programa/
pasta_classificacao/tipo_programa_html>.

Os campos de aplicacao dos programas de computador encontram-se na pagina disponivel em:
http:/Avwww.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_classificacao /index_html.

Ha necessidade de alguma formalidade para se obter a protecao a propriedade
intelectual de programa de computador?

Os programas de computador sao protegidos pelo direito autoral e, como tais, o registro
é opcional. Todavia, ele pode ser feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), mediante o pagamento de taxas'?, ressaltando que, em caso de disputa legal, o
registro € uma forma de comprovacao de autoria.

Qual é a vigéncia e o alcance da protecao ao programa de computador?

O prazo de vigéncia do direito é de 50 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subsequente ao da sua publicacao ou, na auséncia desta, da sua criacao. A validade é
internacional; assim, os programas registrados no INPI nao precisam ser registrados
nos demais paises, desde que estes concedam, aos estrangeiros, direitos equivalentes.
Da mesma forma, os programas de estrangeiros nao precisam ser registrados no Brasil,
salvo nos casos de cessao de direitos, para garantia das partes envolvidas.

12 Disponivel em: <http:/mwww.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_custos>. Acesso em: 17 nov. 2008.
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Se o autor do programa é empregado ou estagiario de uma empresa, de quem
é o direito: dele ou da empresa?

A nao ser que haja acordo em contrario, os direitos patrimoniais relativos ao programa
de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vinculo
empregaticio pertencerao exclusivamente ao empregador ou ao con tratante de servicos
de programacao. Esse mesmo tratamento € aplicado aos bolsistas e estagiarios. Para evitar
problemas futuros, as empresas e instituicoes que trabalham com desenvolvimento de sis-
temas computacionais devem ter, em seus contratos de trabalho, estagio ou bolsa, clau-

sulas especificas referentes ao direito sobre a propriedade do programa de computador.

Qual é a penalidade prevista na Lei do Software pela violacao dos direitos de
autor de programa de computador?

Esta prevista detencao de um a quatro anos e multa, se a violacao consistir na repro-
ducao, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins
de comércio, sem autorizagao expressa do autor do programa ou de quem o represente.

A mesma penalidade é aplicada a quem vende, expde a venda, introduz no pais, adquire,
oculta ou tem em depdsito, para fins de comércio, original ou copia de programa de
computador, produzido com violacao de direito autoral.

Sintese do Topico 3 (Direito Autoral)

No Brasil, a Lei de Direito Autoral trata da protecao dos direitos do autor sobre suas
obras e dos direitos que lhes sao conexos.

Nao ha necessidade de cumprir qualquer formalidade para obter essa protecao, que é
valida em todos os paises que, como o Brasil, assinaram o Acordo sobre Aspectos de
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

Ha dois tipos de direitos autorais: os morais (o criador nunca pode ser separado de sua
obra) e os patrimoniais (o autor pode ceder ou licenciar esses direitos).

Os direitos de autor valem até 70 anos apd6s a morte do criador da obra, e os direitos
conexos (interpretacdo, execucao, radiodifusao) vigoram por 70 anos contados a partir
de 1°de janeiro do ano subsequente a fixagao, para os fonogramas; a transmissao, para
as emissoes das empresas de radiodifusao; e a execucao e representagao publica, para
os demais casos.

Os programas de computador sao protegidos pela Lei de Direito Autoral e também
por uma lei especifica, conhecida como Lei do Software. Nesse caso, também nao
ha necessidade de cumprir qualquer formalidade para obter a protecao sobre a pro-
priedade intelectual, porém é aconselhavel o seu registro no INPI. Essa protecao
vale em todos os paises que concedem esse mesmo direito, por 50 anos contados
a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao da sua publicacao ou, na auséncia
desta, da sua criagao.
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada em duas etapas: antes da exposicao do docente
sobre o conteddo apresentado no topico 3 e apds a exposicao.

Objetivo:
Evidenciar o aproveitamento apos uma aula expositiva.

Tempo:
30 minutos.

Etapas:

1. Distribuir, antes da exposicao, a folha de exercicios que se segue para o aluno
resolvé-los individualmente. Recolher as folhas apds 10 minutos.

2. ApoOs a exposicao, redistribuir a folha de exercicios para que os alunos res-
pondam novamente as mesmas questoes, no prazo de 8 minutos.

3. Fazer a corre¢ao oral solicitando, posteriormente, que alguns alunos mani-
festem qual foi o percentual de acertos, antes e depois da exposi¢cao do docente.
Tempo: 12 minutos.

Gabarito: todas as afirmacgoes sao verdadeiras.
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DIREITO AUTORAL - EXERCICIOS

Assinale V para afirmacao verdadeira e F para afirmacao falsa.
RESPOSTAS

ANTES m

QUESTOES

Um objeto pode ser protegido ao mesmo tempo pelos trés grandes
1 ramos da propriedade intelectual: o do direito autoral, o da proprie-
dade industrial e o de protecao sui generis.

2 O direito autoral inclui o direito de autor e os direitos conexos.

3  As composi¢oes musicais sao protegidas pelo direito de autor.
4  Asinterpretagoes das musicas sao protegidas pelos direitos conexos.
5 As obras cinematograficas sao protegidas pelo direito de autor.

A distribuicao de obras cinematograficas é protegida pelos direitos

6
conexos.

7 O direito autoral nao cobre ideias, mas apenas expressoes concretas
de ideias.

8 Nao é necessario fazer um registro formal para gozar da protegao
do direito autoral.

9 O direito autoral vale para a vida toda do criador mais 70 anos apos
a sua morte, apds o que a obra cai em dominio publico.

10 Qualquer um é livre para usar uma obra quando ela entra em

dominio publico.
11 E possivel ceder os direitos patrimoniais sobre uma obra.

12 E impossivel ceder os direitos morais sobre uma obra.

E permitida a reproducao, em um sé exemplar, de pequenos trechos, para

e uso privado do copista, desde que feita por ele sem intuito de lucro.

A citacao de trechos de qualquer obra é permitida para fins de estudo,
14 LS P ;

desde que haja indicagao do nome do autor e da origem da obra.
15 Royalties sao os pagamentos recebidos pelo autor pela transferén-

cia dos direitos a empresas ou organizagoes especializadas.

Os direitos sobre um programa de computador pertencem exclu-
16 sivamente ao empregador ou ao contratante de servigcos de pro-
gramacao, salvo acordo em contrario.

17 Os programas de computador sao protegidos por direito autoral.

18 Os programas de computador tém legislagao especifica.
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4.1 Quem garante e concede o direito da propriedade industrial no Brasil?

No Brasil hd uma lei, a de n°®9.279, de 14 de maio de 1996, que regulamenta os direitos e
obrigacoes relativos a propriedade industrial. Ela € conhecida como Lei de Propriedade
Industrial (LPI)™.

O INPI é o 6rgao responsavel por todo e qualquer procedimento de pedido, concessao
e negociacao de propriedade industrial no territério nacional.

4.2 O que a expressao propriedade industrial abrange?

Segundo a OMPI [200-?€], na Convencao da Uniao de Paris (CUP), criada em 1883, definiu-
se que a expressao “propriedade industrial” pode ser aplicada, em seu sentido mais
amplo, “nao somente para referir-se a indlstria e ao comércio, mas também a agricultura,
a industria extrativa e a todos os produtos naturais ou manufaturados [...]"

No Brasil, a protecao dos direitos relativos a propriedade industrial efetua-se mediante:

a) Concessao de patentes de invencgao e de modelo de utilidade;
b) Concessao de registro de desenho industrial;

c) Concessao de registro de marca;

d) Concessao de registro de indicagcoes geograficas;

e) Concessao de registro de topografia de circuito integrado; e
f) Repressao a concorréncia desleal.

4.3 Para que serve a propriedade industrial?

A propriedade industrial € uma importante ferramenta para a promocao do desenvolvi-
mento de um pais, pois ela decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora de
tecnologia de seus habitantes.

Segundo Sachs™ (apud VARELLA, 2005, p. 3), os paises podem ser divididos em trés
categorias conforme a producao de tecnologia e o interesse pelos direitos de pro-
priedade industrial. Em primeiro lugar estao os paises excluidos tecnologicamente,
importadores de tecnologia, que nao possuem qualquer patente de invencao ou tém
poucas, e nesse grupo encontra-se a maior parte dos paises do mundo. Na segunda
categoria estao os paises adaptadores de tecnologia, que se destacam em alguns
setores, com algumas inovacgoes relevantes, mas que na maior parte conseguem
apenas adaptar a tecnologia estrangeira, reproduzindo-a em seu territério. Nesse
grupo identificam-se alguns paises desenvolvidos e em desenvolvimento. Em ter-
ceiro lugar encontram-se alguns poucos paises que dominam a producao mundial
de tecnologia e recebem sozinhos cerca de 93% dos beneficios advindos do sistema

13 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 22 out. 2008.
14 SACHS, Jeffrey. A new map of the world. The Economist, London, 19 abr. 2001.
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de protecao da propriedade industrial, e ai incluem-se os Estados Unidos, Alemanha,
Japao, Holanda, Franca e Reino Unido.

Especialmente para os paises do segundo grupo, onde se inclui o Brasil, a propriedade
industrial tem uma fungao muito importante para alavancar o desenvolvimento econé-
mico e social.

Segundo Leonardos (2005, p. 173), varios sdo os estudos que revelam que a maior
parte do crescimento da renda dos Estados Unidos e dos paises da Europa é derivada
do aumento dos conhecimentos técnicos e da ampliacao da capacidade do homem de
utilizar as informacoes técnicas acumuladas. A longo prazo, para um pais que deseja se
desenvolver, um aumento na utilizacao dos conhecimentos técnicos ocorre em virtude
da melhoria dos habitos e atitudes da populacao em geral, isto é, da educacao do povo.
A curto prazo, porém, para que as novas técnicas sejam introduzidas, é imprescindivel
gue as informacgoes relevantes estejam acumuladas de modo organizado e possam ser
utilizadas com a rapidez necessaria. E isso um sistema de propriedade industrial pode
proporcionar, pois nao se trata de um simples mecanismo juridico de reconhecimento
do inventor, mas de um mecanismo que contribui para a regulamentacao, organizacao,
divulgacao e utilizacao da informacao referente a inovacao para fins de aplicacao indus-
trial e, consequentemente, da promocao da industria nacional.

Segundo dados da OMPI, cerca de 70% das tecnologias no mundo tém sua divulgacao
exclusiva em documentos de patente, o que torna essa documentacao uma das mais
ricas fontes de informacoes tecnologicas. Além disso, outros dados da OMPI estimam
um crescimento anual de 600 mil documentos de patentes publicados no mundo inteiro.

H4 patentes sobre praticamente tudo ja criado pelo homem. Dessa forma, em uma
unica fonte de informacao é possivel acessar os mais diferentes campos tecnologicos.
Além do mais, os acervos de patentes estao cada vez mais acessiveis. A homepage do
escritorio europeu de patentes, por exemplo, da acesso gratuito a patentes publicadas
em mais de 70 paises.

Ressalte-se que existe uma enorme quantidade de documentos que apresentam infor-
macoes valiosas, que nunca foram protegidas por uma patente ou cuja protecao legal
ja expirou. Por exemplo, até 1992 a legislacao brasileira nao permitia a concessao de
patentes para produtos e processos quimico-farmacéuticos. Consequentemente, todos
os documentos depositados até aquela data contém informagdes valiosas que nunca
foram alvo de protecao patentaria efetiva.
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4.4 Patente de Invencao e de Modelo de Utilidade

O que é patente?

A patente é o titulo legal que documenta e legitima, temporariamente, o direito do titular
de uma invencao ou de um modelo de utilidade. Ela visa tanto as criagbes novas como
ao aperfeicoamento das criacoes existentes (Figura 5).

Figura 5 - llustracao de produto patenteado — Amassador de latas

O que é invencao?

Invencao € uma nova solugcao para problemas técnicos. Esses problemas podem até ser
antigos, mas a solucao, para receber o nome de invencao, deve ter novidade absoluta, isto
é, deve demonstrar algumas caracteristicas novas que nao sejam conhecidas no corpo dos
conhecimentos existentes (chamado “estado da técnica”) no seu campo técnico.

Segundo a OMPI [200-?a], a simples descoberta de algo que exista na natureza, por
exemplo, uma variedade desconhecida de uma planta, ndo € uma invencao; ja o pro-
cesso de extracao de uma nova substancia dessa planta pode ser uma invencao, pois ha
uma intervencao humana que nao é decorréncia ébvia daquilo que ja se conhece, isto
é, hd uma atividade inventiva.

Para ser patenteavel, a invencao, além de apresentar as caracteristicas de novidade
absoluta e atividade inventiva, tem que ter aplicacao industrial, isto €, tem que poder
ser produzida em grande escala.

As patentes de invencao podem ser de produto ou de processo. A criacao de uma
nova liga metalica € um exemplo de uma invencao de produto. A invengao de um novo
método ou processo de fabricagao de uma liga metalica ja conhecida é uma invencao de
processo. As patentes sao costumeiramente concedidas com a distincao entre patente
de produto e patente de processo.

39




40

INOVAGAOQ E PROPRIEDADE INTELECTUAL

E importante destacar que nem toda invencao torna-se uma inovacao. Inovacao refere-se
a transformacao da invengao em um produto ou processo rentavel, se a ideia inventiva
tiver relevancia econ6mica. A inovacao €, entdao, uma atividade econdémica executada
no ambiente da producao e que se destina a dar maior competitividade a uma tecno-
logia ou descoberta tecnoldgica agregando valor econémico e lucratividade, podendo
ser protegida por meio de patentes.

Uma invencao pode consumir 2, 5, 10, 20 ou mais anos para se tornar uma tecnologia
viavel para disputar o mercado. Muitas vezes isso nao ocorre, e o invento acaba abando-
nado. O risco de se desenvolver uma invencao do ponto de vista tecnoldgico, portanto,
€ muito elevado. Porém, a medida que esse risco diminui e ao se conhecer melhor
o potencial de mercado de um produto, os investimentos tendem a aumentar. Como
regra geral, costuma-se dizer que, para cada unidade monetaria envolvida no estagio da
ideia, cerca de 60 unidades adicionais terao de ser investidas até se colocar o produto
no mercado, ou seja, quando uma invencao verdadeiramente se traduz em inovacao.

O que é modelo de utilidade?

Modelo de utilidade é a denominacao dada para a protecao de uma nova forma, dispo-
sicdo ou projeto que melhora um produto ja existente ou que traz um aperfeigoamento na
sua aplicagao. As caracteristicas de novidade absoluta e aplicagao industrial sdo também
requeridas, porém com um menor grau de inventividade. Por exemplo, um alicate que tem
a forma do cabo modificado (Figura 6) para cortar e dobrar materiais com maior eficiéncia e
tornar mais confortavel o seu uso pode ser um modelo de utilidade patenteavel.

Figura 6 - llustracao de modelo de utilidade - Alicate

Que direitos uma patente de invencao ou modelo de utilidade confere?

O titular de uma patente tem o direito, em principio, de impedir terceiros de fabricar,
utilizar, oferecer a venda, importar ou vender o invento (produto ou processo) sem o seu
consentimento no pais onde o titulo foi concedido.
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Como a patente é um importante instrumento de negocio, em geral sao as empresas
as responsaveis por sua exploracao comercial. Essa exploragao pode ser das patentes
desenvolvidas na prépria empresa ou daquelas adquiridas ou licenciadas de terceiros
mediante o pagamento de royalties.

Por exemplo, a Coreia, embora domine o mercado de monitores, nao descobriu
nenhuma das duas tecnologias usadas para telas (a valvula de emissao termidnica e
o cristal liquido). O mesmo ocorre com a telefonia celular, que nao é descoberta da
Nokia®, da Samsung® ou da Motorola®, para citar apenas trés dos fabricantes.

O que nao é patenteavel?

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, ndao pode ser patenteado:

a) O que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e a saude
publicas;

b) As descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

c) As concepgbes puramente abstratas;

d) Os esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, edu-
cativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

e) As obras literarias, arquiteténicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacao estética;

f) Programas de computador em si;

g) Apresentacao de informacgoes;

h) Regras de jogo;

i) Técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou
de diagnodstico para aplicagao no corpo humano ou animal; e

j) O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza,
inclusive o genoma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.

Como se descobre o que pode ser patenteado?

Para determinar se uma invencao € nova e nao decorre obviamente daquilo que ja
se conhece (estado da técnica), a melhor maneira é fazer uma busca em bancos de
patentes.

Ao serem depositados, os documentos de patente sdo mantidos em sigilo durante um
periodo de até 18 meses. Apos esse tempo, os pedidos de patente sao publicados em
revista oficial e as informacgdes passam a estar disponiveis aos interessados nas bases
de dados.

Ha diversas bases de dados informatizadas com acesso via internet ou por meio de
recursos como CD ou DVD. As bases podem ser gratuitas ou comerciais.

Entre as bases gratuitas existentes, as mais utilizadas sao as do Escritdrio Americano de
Marcas e Patentes (United States Patents and Trademarks Office - USPTO), do Escritério
Europeu de Patentes (European Patent Office — EPQ), do Escritorio Japonés de Patentes
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(Japan Patent Office — JPO) e, no Brasil, a base do INPI. Disponivel em: <http://www.inpi.
gov.br/menuesquerdo/patente/copy_of_index_html>, além de se consultar as patentes
depositadas no INPI, pode-se ter acesso as patentes depositadas nos Estados Unidos,
Japao e paises da Europa e América Latina. Ha outras bases gratuitas na internet, como a
basesobre patentesamericanas, disponivel em:<http://www.pat2pdf.org>, e abase Patent
Lens, disponivel em: <http://www.patentlens.net/daisy/patentlens/patentlens.html>,
entre outras.

Entre as bases comerciais, ha as dos proprios escritérios nacionais ou regionais de
patentes, comercializadas através de CD ou DVD, como as bases CASSIS®, do USPTO,
e Espace Access®, do EPO, bem como as disponiveis por meio de assinatura, como,
por exemplo, Dialog®, STN®, Questel Orbit® e Delphion®. Algumas bases comerciais
estao disponibilizadas, no Brasil, nas universidades publicas e em alguns institutos de
pesquisa através do Portal Capes, por meio de convénio com o governo federal, como
€ o caso da base Derwent Innovations Index®.

Outra forma gratuita de acesso a informacgdes sobre patentes encontra-se no Google
Patent Search, disponivel em: <http://www.google.com/patents>.

Uma ferramenta importante para acessar a informacao desejada é a Classificacao Inter-
nacional de Patentes' (CIP), que serve para classificar o contetdo técnico de um docu-
mento de patente. Ela contempla mais de 70 mil categorias listadas, o que permite
uma recuperagao muito precisa da tecnologia. Informacoes e a CIP completa podem
ser acessadas no site do INPI, disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/
informacao/pasta_downloads>.

A fim de se obter uma pesquisa minuciosa sobre as técnicas ja existentes e evitar o
indeferimento do pedido de concessao da patente, a busca prévia pode ser efetuada por
técnicos do INPI, com pagamento de taxas. Ela pode ser feita também pela Rede SENAI
de Nucleos de Informacao Tecnoldgica (NIT) ou mediante a contratacao de assessoria
ou servico profissional especializado (agente de propriedade intelectual).

E importante saber que, para certificar-se sobre o carater da novidade absoluta, pes-
quisas também deverao ser feitas em fontes tais como publicacdes técnicas, revistas,
jornais, internet etc.

15 Mais informacoes sobre a Classificacao Internacional de Patentes, também conhecida como o Acordo de
Estrasburgo relativo a Classificagao Internacional de Patentes, estao disponiveis no site da OMPI, disponivel em:
<http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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Como se obtém uma patente?

Segundo a OMPI [200-?c], o primeiro passo para se obter o direito de propriedade sobre
um invento é redigir um pedido de patente de acordo com as normas legais. O pedido
de patente geralmente contém o titulo do invento e uma breve descricao do campo téc-
nico no qual se situa o invento e uma descricao do invento de um modo suficientemente
claro, permitindo que seja avaliado e reproduzido por uma pessoa com conhecimento
técnico naquela area tecnoldgica. Essas descricoes sao usualmente acompanhadas
por materiais visuais, como desenhos, planos ou diagramas para melhor descrever
o invento. O pedido também contém varias “reivindicacoes” que determinam exata-
mente a extensao da protecao a ser conferida pela patente.

Mais uma vez recomenda-se que a tarefa de preparagao do pedido seja confiada a pro-
fissionais especializados, pois a descricao técnica estara também sujeita a interpretacao
juridica, além de possibilitar cobrir possiveis variacdes do invento que estejam dentro
do mesmo conceito.

O sitedo INPI, disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/servicos-externos>,
traz a relacao dos agentes da propriedade intelectual e dos escritérios habilitados.

Uma vez redigido o pedido de patente, no Brasil ele deve ser depositado no INPI e
estara sujeito a um exame para verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Logo apds esse exame, o pedido ficara parado até sua publicagdo na Revista de Pro-
priedade Industrial, editada semanalmente e disponivel em: <http://wwwb5.inpi.gov.br/
menu-superior/revistas>, o que devera ocorrer apos 18 meses a contar da data de depo-
sito. Durante esse periodo, o pedido de patente € mantido em sigilo. Havendo interesse,
esse periodo pode ser abreviado por requerimento do depositante.

A partir da publicacao, o texto completo do pedido ficara disponivel para consulta publica
no banco de patentes do INPI, e qualquer interessado podera apresentar comentarios e
documentos destinados a quem fard o exame técnico de mérito do invento. Esse exame
nao é automatico; ele s6 sera feito mediante pedido do interessado em até 36 meses a
contar da data de depdsito.

A Carta Patente sera expedida apds o deferimento do pedido.

Em todo esse processo, ha cobranca de taxas e anuidades. Os valores podem ser con-
sultados, disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/patente/index_html-
new-version>. A guia de recolhimento pode ser obtida mediante cadastramento prévio
pelo e-INPI, disponivel em: <http://wwwb.inpi.gov.br/menu-superior/e-inpi>. Porém,
vale ressaltar que os custos que envolvem a protecao patentaria ndo estao limitados ao
custo das taxas do pedido de depdsito junto ao escritorio de patentes, conforme consta
na Figura 7.
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Custo de
Depésito

Pagamento das custas no escritorio
de patente (no Brasil, o INPI)

Custo de
Assessoria
Profissional

Pagamento de servigos profissionais

para redacao e acompanhamento
do pedido de patente

Pagamento de servicos profissionais
aplicavel apenas quando se busca
protecao em outros paises

Custo de
Traducao

Custo de Pagamento de anuidades para

Manutencio |mmmeel ™Manutencéo do direito concedido pelo
escritorio de patentes (no Brasil, o INPI)

Figura 7 - Esquema da composicao do custo de uma patente

Quem pode ser o titular da patente?

O proprio autor da invencao ou do modelo de utilidade ou, ainda, um terceiro (pessoa
fisica ou juridica), como resultado de uma heranca, uma sucessao, uma cessao ou um
contrato de trabalho ou de prestacao de servicos.

No caso de haver varios titulares, o depdsito pode ser apresentado por um ou por todos,
com a ressalva dos respectivos direitos.

Os direitos de propriedade sobre uma invencao ou modelo de utilidade durante a
vigéncia de um contrato de trabalho ou de prestacao de servicos podem ser:

e Exclusivamente do empregador, se o contrato tem por objeto a pesquisa ou a ati-
vidade inventiva. Nesse caso, a retribuicdo por esse trabalho limita-se ao salario,
podendo o empregador, titular da patente, conceder ao empregado, autor de invento
ou aperfeicoamento, participagao nos ganhos econdmicos resultantes da exploragao
da patente;

e Comuns, em partes iguais, ressalvada expressa disposicao contratual em contrario,
quando resultar da contribuicao pessoal do empregado cujo contrato de trabalho
nao tem por objeto tal desenvolvimento, e de recursos, dados, meios, materiais, ins-
talagoes ou equipamentos do empregador;
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e Exclusivamente do empregado, desde que desenvolvido de modo desvinculado do
contrato de trabalho e nao decorrente da utilizacao de recursos, meios, dados, mate-
riais, instalagdes ou equipamentos do empregador.

Qual é a vigéncia e o alcance da patente?

Uma patente de invencao (Pl) tem vigéncia de 20 anos a contar da data de depdsito ou
no minimo de 10 anos a contar da data de sua concessao. Ja a patente de modelo de
utilidade (MU) é vaélida por 15 anos da data de depdsito ou no minimo de 7 anos con-
tados da concessao. Esse prazo minimo, contado a partir da data de concessao, visa
compensar qualquer lentidao que porventura ocorra no exame do pedido de patente.

Ao final do prazo de vigéncia da patente, o invento entra em dominio publico, e qual-
quer um pode utiliza-lo livremente.

A patente tem validade apenas no territério em que foi concedida, mas existem acordos inter-
nacionais assinados pelo Brasil que facilitam o deposito do pedido de protecao no exterior.

A Convencao de Paris™ (CUP) garante o direito de prioridade (conhecido como prio-
ridade unionista) para os depositantes de pedidos de patente nos paises signatarios,
dando-lhes a possibilidade de apresentar um pedido correspondente em todos os
outros paises-membros, dentro de um prazo de 12 meses, sem prejuizo decorrente de
atos ocorridos nesse intervalo.

O Tratado de Cooperacdao em Matérias de Patentes' (PCT), administrado pela OMPI,
permite que, por meio do depdsito de um unico pedido internacional, seja possivel
obter o pedido de depdsito em varios paises simultaneamente, mediante a designacgao
dos paises de interesse. ApOs a avaliagcao das chances de obtencao da protecao paten-
taria, o interessado tem um prazo de 30 meses para entrar com o pedido de depdsito em
cada um dos paises em que estiver interessado.

Ha alguma excecao ao direito de exclusividade dado pela patente?

A Lei de Propriedade Industrial define algumas excec¢des ao principio de que a patente
de invencao nao pode ser legalmente explorada sem autorizagao do titular da patente e
prevé a concessao de licencas compulsoérias. Essas licengas existem para impedir que
o titular da patente exerca seus direitos de forma abusiva ou que nao explore o objeto
da patente no Brasil, ou ainda para os casos em que um inventor cria um objeto com
um substancial progresso técnico, mas que, para funcionar, necessita de outro objeto
patenteado anteriormente e o seu titular ndo autoriza o uso. As licengas compulso-
rias podem também ser concedidas em casos de emergéncia nacional ou de interesse
publico declarados em ato do governo federal, como, por exemplo, foi o caso da fabri-
cacao de remédios anti-HIV, conforme noticia veiculada na Folha Online:

16 Disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
17 Disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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[...] o presidente Luiz Inacio Lula da Silva assinou o termo de licen-
ciamento compulsério do Efavirenz, o que, na pratica, representa a
quebra da patente do medicamento. O remédio é usado por 75 mil
dos 200 mil pacientes de Aids atendidos pela rede publica brasileira.
A estimativa do governo é que a quebra da patente traga uma eco-
nomia de US$ 30 milhoes ao ano até 2012. (RIBEIRO, 2007)

Fora da patente, ha algum outro meio de proteger os inventos?

A patente € um meio eficiente de proteger um invento, mas ha outro meio para manter
a tecnologia secreta: recorrer aos denominados “segredos industriais”

A protecao aos segredos industriais permite a preservagao da natureza confidencial da
informacao contra a revelagao indevida e contra o uso por pessoas nao autorizadas.
A dificuldade desse tipo de “protecao” € que um produto colocado no mercado pode ser
desmontado e os segredos podem ser desvendados por uma simples observacao do
produto. Nao se pode, ainda, desconsiderar o avanco tecnoldgico que permite a cons-
trucao de modelos tridimensionais computadorizados e a prototipagem rapida. Com a
patente concedida, embora a informacao sobre a tecnologia envolvida no invento esteja
disponivel ao publico no documento do pedido de depdsito, ela esta protegida e por
isso nao pode ser aplicada industrialmente sem autorizacao.

A protecao do segredo de fabrica, todavia, pode se revelar estratégica porque, muitas
vezes, a tecnologia propriamente dita pode nao ser protegida pela patente, mas pode ser
alcangada de maneira 6bvia por um técnico no assunto. Assim, o simples fato de manter
em sigilo o know how, isto é, o conhecimento técnico necessario a utilizagdo mais eficaz
possivel de uma determinada tecnologia, constitui uma maneira de protegé-la.

O segredo de fabrica ou industrial € muito utilizado em areas onde a pesquisa e o desen-
volvimento tecnoldgico sao intensos, como na industria de biotecnologia, de tecno-
logia da informacao e comunicagao, petroquimica, de bebidas, alimentos e cosmética.
E também comum o uso do segredo industrial em empresas altamente competitivas dos
ramos automobilistico, eletroeletréonico e até mesmo do setor financeiro, onde o lanca-
mento de novos produtos é frequente. Entretanto, caso haja o vazamento antecipado de
informacoes, a concorréncia pode lancar produtos semelhantes e acabar com a vantagem
competitiva da empresa.

A protecao por segredo industrial pode ter duracao maior do que teria uma patente,
além do que a divulgacao ou exploracao nao autorizada € considerada crime de con-
corréncia desleal (ver item 4.8 deste Guia). A Coca Cola®, por exemplo, mantém em
segredo a férmula de seu xarope ha mais de cem anos e continuara a fazé-lo enquanto
tiver sucesso no mundo inteiro.
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E sempre aconselhavel patentear um invento?

Ressalte-se que, mesmo que uma invencao seja patenteavel, nem sempre ela se tornara
uma tecnologia ou um produto comercialmente viavel. Assim, antes de depositar o pe-
dido de patente, torna-se necessaria uma analise tecnoldgica e comercial criteriosa dos
prds e contras, pois o processo de obtencao e manutencao de uma patente é oneroso.

Eis alguns fatores que devem fundamentar a decisao de patentear:

a) H4 mercado para a invencao? Quais sao as alternativas existentes no mercado e
como elas se comparam com o invento?

b) O invento destina-se a melhoria ou ao desenvolvimento de um produto ou processo
ja existente? E compativel com a estratégia de negécio da empresa?

c¢) Ha potenciais investidores dispostos a investir no desenvolvimento da invengao?

d) Qual é o valor da invencao para o negocio da empresa e para os competidores? Sua
protecao € comercialmente utilizavel?

e) O invento é facilmente passivel de engenharia reversa?

f) Qual é a probabilidade de os competidores inventarem e patentearem um invento
semelhante?

g) O faturamento previsto com a exploracao do invento é compativel com os custos do
patenteamento?

h) Qual é a extensao da protecao a ser conferida por uma ou mais patentes?

i) Sera facil identificar as violacoes dos direitos conferidos pela patente? Ha disposicao
para investir tempo e dinheiro para reforcar a fiscalizacao desses direitos?

Qual é a finalidade da patente?

E o instrumento de protecao mais utilizado no processo de inovacao empresarial. Sua
importancia é fundamental, pois a concessao desse direito de exclusividade garante ao
seu titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado no desenvolvimento de
novos produtos e processos industriais. Por outro lado, a revelagao publica da invencao,
um passo essencial para a concessao da patente, contribui para equilibrar os interesses
da sociedade em geral.

O que pode ser feito com as informacoes extraidas de patentes?

E possivel realizar um levantamento, de &mbito mundial, de tecnologias por empresa,
inventor e assunto para responder a perguntas como: Qual empresa domina esse tipo
de tecnologia? Quem é o inventor que mais patenteia nessa area? Qual pais detém a
maior quantidade de patentes em determinado setor tecnoldgico?

Os documentos de patente, assim como os artigos cientificos, citam outros documentos
que os precederam. Estes, por sua vez, citarao outros. Assim, uma empresa pode fazer
um mapeamento de citacdes em patentes e, temporalmente, andar para tras na tecno-
logia, construindo uma arvore tecnoldgica, que pode levar a identificacao de pontos
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cegos, estudos nao realizados, produtos e processos que comecaram a ser estudados e
foram descontinuados.

Por meio da analise de uma familia de patentes, ou seja, do estudo do conjunto de docu-
mentos formado por uma patente principal e suas derivadas, € possivel a uma empresa
descobrir se uma patente foi depositada na China, na Europa, no Japao ou nos Estados
Unidos.

Sob o ponto de vista técnico-econd6mico, uma busca na documentagao de patentes
pode fornecer a empresa subsidios para diversos tipos de investimento, ao permitir,
por exemplo, acesso a dados que levam a melhores condicoes de compra de tecno-
logia, por meio da identificacdo de parceiros de negocios ou de empresas lideres em
diferentes setores tecnoldgicos.

Uma empresa pode identificar tecnologias emergentes acompanhando o que ha de
mais novo por meio da analise dos documentos de patente e, assim, se for o caso, redi-
recionar o desenvolvimento de novos produtos ou processos.

Um dos usos mais comuns para as informacoes contidas em documentos de patentes é a
analise da vigéncia da protecao, pois conduz o empresario ao conhecimento de até quando
as tecnologias estao protegidas ou se elas ja estao em dominio publico.

Uma empresa pode ainda descobrir se uma tecnologia esta protegida em um determi-
nado pais. Esta analise pode se traduzir em oportunidades de negécio, uma vez que a
empresa pode produzir e comercializar produtos nos demais paises onde essa techo-
logia nao esta patenteada.

Qual é a penalidade prevista para a violacao dos direitos do titular de uma
patente?

A pena prevista é de detencao que varia de um més a um ano ou multa, segundo a Lei
de Propriedade Industrial.

Sintese do Topico 4.4 (Patente de Invencao e de Modelo de Utilidade)

O sistema de propriedade industrial ndo serve apenas para proteger e recompensar
o inventor. Ele contribui ainda para a regulamentacao, organizacao, divulgacao e
utilizacao da informacao referente a inovacao, para fins de aplicacao industrial. No
Brasil, esse sistema é regulamentado por uma lei, conhecida como Lei de Proprie-
dade Industrial.

A patente é o titulo legal que documenta e legitima, temporariamente, o direito do autor
de uma inven¢ao ou de um modelo de utilidade. Para ser patenteavel, a invengao tem
que apresentar as caracteristicas de novidade absoluta e atividade inventiva e tem que
ter aplicacao industrial. Um modelo de utilidade é uma nova forma que melhora um
produto ja existente ou que traz um aperfeicoamento na sua aplicacao.
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O titular de uma patente tem o direito de impedir terceiros de fabricar, utilizar, oferecer
a venda, importar ou vender o invento sem o seu consentimento. O invento pode ser
explorado comercialmente pelo proprio inventor ou ele pode dar permissao para ter-
ceiros utilizarem a patente, mediante o pagamento de royalties. Pode, ainda, ceder os
direitos sobre o invento por uma quantia fixa a quem, entao, se tornara o novo titular
da patente.

No Brasil, pedido de patente deve ser depositado no INPI. A patente de invencao (PI)
tem vigéncia de 20 anos a contar da data de depdsito, e a patente de modelo de utili-
dade (MU) é valida por 15 anos. Ao final do prazo de vigéncia da patente, o invento entra
em dominio publico, e qualquer um pode utiliza-lo livremente. A patente tem validade
apenas no pais em que foi concedida.

O mais comum e eficiente meio de proteger um invento é obter uma patente, mas pode-
se recorrer aos denominados “segredos industriais”
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada mediante a utilizacao da técnica do painel inte-
grado. Ela substitui a exposi¢ao do docente sobre o conteudo dos topicos 4 e 4.1.

Objetivos:

1. Descrever o que é propriedade industrial e indicar quais sao os beneficios desse
sistema;

Diferenciar patente de invencao de patente de modelo de utilidade;

Especificar quais sao os direitos conferidos por uma patente e o que patenteavel,;
Explicar os passos do processo de obtencao de patente;

Identificar as exce¢des ao direito de exclusividade dado pela patente;
Estabelecer comparacoes entre a protecao dada pela patente e pelo segredo
industrial e interpretar a finalidade da patente.

Tempo:

apwwDd

100 minutos.

Etapas:

1. Elaboracao de texto sintetizando os tdépicos 4 (Propriedade Industrial) e 4.1
(Patente de Invencao e Patente de Modelo de Utilidade). Entrega de uma copia
desse texto a cada aluno para leitura silenciosa. Tempo: 10 minutos.

2. Divisao em 6 grupos: A, B, C, D, E e FE Cada grupo deve, com base no texto, ela-
borar uma sintese referente ao respectivo objetivo, entre os relacionados para
esta atividade. ldentificar os integrantes de cada grupo com os numerais de 1 a

5.Tempo: 15 minutos.
(1) (1) (1) (1) (1)
Op O O p o ece OF © OF ©
(4)(3) (4)(3) (4)(3) (4)(3) (4)(3)

3. Redistribuicao em 5 grupos: 1, 2, 3, 4 e 5, onde o grupo 1 deve ser constituido
pelos alunos identificados com o n° 1 na etapa anterior, o grupo 2 pelos alunos
identificados com o n° 2 e assim sucessivamente. Cada representante do grupo
anterior apresenta, em 3 minutos, a sintese de seu grupo. Com base nesses
relatos, o grupo elabora nova sintese. Tempo: 33 minutos.

(2) (3) (4)(2) (5) o O
©2 el ©3 oo 4 °5 ° M "6 o
(8() o o o © o ° (c)

4. O relator de cada grupo apresenta a sintese de seu grupo em 5 minutos. Tempo:
25 minutos.
5. O docente conclui a atividade ressaltando as ideias-chave. Tempo: 17 minutos.
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4.5 Registro de Desenho Industrial

O que é desenho industrial?

Desenho industrial € o aspecto ornamental ou estético de um objeto que pode ser cons-
tituido de caracteristicas tridimensionais, como a forma ou a superficie do objeto, ou de
caracteristicas bidimensionais, como padroes, linhas ou cores. Ele tem que ser passivel de
reproducao por meios industriais e por isso € denominado desenho industrial.

Os desenhos industriais se aplicam a uma grande variedade de produtos industriali-
zados: de relégios de pulso, joias e moda a implementos industriais e medicinais; de
objetos de uso doméstico, mobilidrio e aparelhos elétricos até veiculos e estruturas
arquitetonicas; de artigos de vestuario e estamparias téxteis a artigos de lazer, como
brinquedos.

No exemplo ilustrado na Figura 8 pode-se observar que, entre o desenho do primeiro
aparelho telefénico e o segundo, nao ha modificagoes tecnoldgicas, apenas a forma é
mais distintiva e agradavel.

Figura 8 - llustracoes de diferentes desenhos industriais para telefone

As empresas costumam investir muito tempo e recursos para fortalecer o poder de
atracao do desenho dos seus produtos para:

a) Dirigir um apelo visual a cada segmento especifico do mercado como, por exemplo,
adequando o desenho de um reldgio a diferentes faixas etarias, padroes culturais
ou sociais: as criancgas e os adultos geralmente tém gostos muito diferentes no que
diz respeito ao desenho preferido dos seus reldégios, embora a funcao principal, a de
mostrar as horas, continue a mesma;

b) Criar um nicho no mercado para diferenciar seus produtos dos da concorréncia: isso
pode ocorrer tanto no caso de artigos corriqueiros como biscoitos, panelas, sapatos,
ou como no caso de produtos mais caros, tais como joias, barcos, avidoes, computa-
dores ou automoveis;

c) Fortalecer as marcas: os desenhos sao também frequentemente explorados em com-
binacdo com as marcas de uma empresa para aumentar o seu carater distintivo.
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Muitas empresas conseguiram, por meio do desenho, criar ou redefinir com sucesso
a imagem dos seus produtos. Um exemplo classico de sucesso é a garrafa do refri-
gerante Coca-Cola®.

Qual é a diferenca entre o registro de desenho industrial e uma patente?

A protecao de um desenho industrial refere-se a aparéncia do objeto, enquanto a
patente protege a sua funcionalidade. O desenho industrial € de natureza essencial-
mente estética, e o seu registro nao protege quaisquer funcbes técnicas do dispositivo
no qual é aplicado.

E comum, porém, que um novo produto combine melhoramentos funcionais com ele-
mentos estéticos, como, por exemplo, um telefone celular que, embora possa ser o
resultado de uma série de melhoramentos relativos aos componentes eletrénicos e
possa ser protegido como patente, possui um desenho original que pode serigualmente
registrado e protegido como desenho industrial. Inclusive é possivel pedir ambos os
tipos de protecao (ver Figura 3).

No exemplo, que consta da Figura 9, fica explicito o aperfeicoamento de uma lanterna,
caracterizando diferentes estagios tecnoldégicos e nao apenas renovacao de natureza
estética.

4 9

Figura 9 - llustracoes do aperfeicoamento do desenho industrial aplicado as lanternas

Como os desenhos industriais podem ser protegidos?

Um desenho industrial pode ser objeto de registro visando a obtencao de protecgao juri-
dica. No Brasil, é a Lei de Propriedade Industrial que trata desse tipo de protecao, e € o
INPI que faz essa concessao, por meio de um certificado de registro.

Como regra geral, para ser registravel o desenho precisa ser novo e original. O desenho
industrial é considerado novo e original quando nao estd compreendido no estado da
técnica, ou seja, nenhum desenho idéntico ou muito similar € conhecido como ja exis-
tente, por uso ou qualquer outro meio, antes da data de depdsito do pedido, no Brasil
ou no exterior.
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Um desenho industrial também pode ter direitos assegurados como uma obra de arte
nos termos da Lei de Direito Autoral. Nesse caso, nao ha necessidade de qualquer soli-
citacao formal para obter protegao para a criacao.

Por que é recomendavel fazer o registro de desenho industrial?

O registro de desenho industrial € uma medida comercialmente recomendada, pois:

a) Pode impedir que ele seja copiado ou imitado pela concorréncia, o que fortalece a
posicao da empresa no mercado;

b) Contribui para a obtencao de retorno do montante investido na criagdo e na comer-
cializacao do produto, aumentando os lucros da empresa;

c) Os desenhos industriais fazem parte do ativo de uma empresa e podem aumentar o
valor comercial dela e dos seus produtos no mercado que atua;

d) Permite o licenciamento ou a cessao a terceiros. Por exemplo, por meio da concessao
de licengas sobre um desenho protegido, uma empresa pode entrar em mercados
que, de outro modo, nao seria capaz;

e) Fomenta a concorréncia leal e as praticas comerciais honestas, que, por sua vez, pro-
movem a producao de uma série diversificada de produtos esteticamente atraentes.

Como se descobre se o desenho industrial pode ser registrado?

A melhor maneira para determinar se um desenho industrial € novo e original é fazer
uma pesquisa na base de desenhos do INPI pelo site, disponivel em: <http://pesquisa.
inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/validamagic.jsp?BasePesquisa=Desenhos>, antes
de efetuar o pedido de registro.

Uma ferramenta importante para acessar a informacao desejada é a Classificacao Inter-
nacional de Desenhos Industriais, conhecida como Classificacao de Locarno’®, que
contém mais de 6 mil indicacOes de artigos diferenciados. Essa classificacao esta dispo-
nivel em: <http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/desenho/ pasta_classificacao>.

E importante saber que, para certificar-se sobre o carater da novidade absoluta, pes-
quisas também deverao ser feitas em fontes tais como publicacoes técnicas, revistas,
jornais, internet etc.

A fim de se obter uma pesquisa minuciosa sobre os desenhos industriais ja existentes e
evitar-se o indeferimento do pedido de registro, recomenda-se a contratacao de asses-
soria ou servigo profissional especializado, que podera realizar buscas no INPl e em
diversos outros bancos de dados, bem como opinar sobre a registrabilidade em funcao
das informacoes disponiveis sobre o estado da técnica e fazer o acompanhamento sis-
tematico do processo, tomar conhecimento dos despachos e dar respostas dentro dos
prazos estabelecidos, evitando, assim, o arquivamento do pedido.

18 Mais informacoes sobre a Classificacdo de Locarno estdo disponiveis no site da OMPI,
disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/classification/locarno/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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O site do INPI, disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/servicos-
externos>, traz a relacao dos agentes da propriedade intelectual e dos escritérios habi-
litados.

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

Que tipo de direito é conferido ao titular de um desenho industrial?

O titular de um desenho industrial protegido tem o direito de impedir cdpias ou imita-
¢oes nao autorizadas do seu desenho por terceiros, implicando a proibi¢ao de produzir,
oferecer, importar, exportar ou vender qualquer produto no qual o desenho seja incor-
porado ou no qual seja aplicado sem o seu consentimento.

O titular pode licenciar o uso do desenho por terceiros mediante o pagamento de
royalties. Ele pode, ainda, ceder o direito sobre o desenho industrial a terceiros.

Também de forma similar a das patentes, o direito sobre o desenho industrial é:

e Exclusivamente do empregador, quando a criacao resulta da préopria atividade con-
tratada;

e Exclusivamente do empregado, quando a criacao nao tenham qualquer relagao com
o contrato de trabalho ou prestacao de servicgos;

e Comum, quando a criagcao decorre de contribuicao pessoal do empregado e de
recursos, meios, dados, materiais, instalacoes ou equipamentos do empregador.

Nos termos da Convencao de Paris (CUP), o criador do desenho industrial, mesmo que
tenha cedido ou licenciado o seu uso, tem o direito de ser mencionado como o autor da
criacao (direito moral).

Qual é a vigéncia e o alcance do registro de desenho industrial?

No Brasil, o registro vale por 10 anos, contados da data do depdsito. Ele pode ser prorro-
gado por mais 3 periodos sucessivos de 5 anos, até atingir o prazo maximo de 25 anos.

O INPI cobra taxas referentes aos servicos de registro, além de uma taxa de
manutencao, para cada 5 anos. A tabela de pregcos pode ser consultada no site,
disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_custos>.

A protecao do desenho industrial é limitada ao pais no qual o registro foi concedido.
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Ha diferenca entre desenho industrial e design?

Design é um termo que nao tem traducao em portugués. Ele surgiu no século XVIlI, na
Inglaterra, como traducgao do termo italiano disegno. Em inglés, a palavra design signi-
fica projeto, configuracao, diferenciando-se do termo drawing, que significa desenho,
representacao de formas por meio de linhas e sombras. Somente com o progresso da
producao industrial é que ele passou a caracterizar uma atividade especifica no pro-
cesso de desenvolvimento de produtos.

Atualmente, o design visa a melhoria dos aspectos funcionais, ergonémicos e visuais
dos produtos, aumentando o conforto, a seguranca e a satisfacao dos usuarios. Ao
definir a forma do produto, o profissional ndo busca apenas o valor estético. Ele também
se preocupa com a funcionalidade da pe¢a e com o que ela simboliza no imaginéario do
usuario. Assim, o design envolve atividades como planejar, delinear, desenhar, esbocar,
projetar, esquematizar, criar, inventar e executar, em repetidas interacoes e retroalimen-
tacoes que caracterizam o processo de inovacao.

Portanto, o conceito de design engloba o do desenho industrial, embora sejam termos
usualmente utilizados de forma indistinta.

Qual é a penalidade para a violacao dos direitos do titular do registro de desenho
industrial?

A pena prevista é de detencao e varia de um més a um ano ou multa, segundo a Lei de
Propriedade Industrial.

Sintese do Topico 4.5 (Registro de Desenho Industrial)

Desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto, que pode ser
reproduzido por meios industriais, e que é constituido de caracteristicas tridimensio-
nais, como a forma ou a superficie do objeto, ou de caracteristicas bidimensionais,
como padroes, linhas ou cores.

No Brasil, € a Lei de Propriedade Industrial que trata da protecao sobre um desenho
industrial, e € o INPI que faz essa concessao, por meio de um certificado de registro.

O titular de um desenho industrial protegido tem o direito de impedir terceiros de, sem
a sua autorizacao, fazer copias ou imitacoes bem como produzir, oferecer, importar,
exportar ou vender qualquer produto no qual seu desenho seja incorporado ou apli-
cado. Ele também pode licenciar ou ceder de forma onerosa ou gratuita o direito de uso.

No Brasil, o registro vale por 10 anos, contados da data do depésito, podendo ser pror-
rogado até atingir o prazo maximo de 25 anos. A prote¢ao do desenho industrial é limi-
tada ao pais no qual o registro foi concedido.
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada apds exposicao pelo docente do assunto tratado
no topico 4.2 (Registro de Desenho Industrial).

Objetivo:

Verificar a fixacao de informacodes pelo aluno apds uma aula expositiva.
Tempo:

40 minutos.

Etapas:

1. Divisao em seis grupos. Cada grupo deve elaborar, por escrito, duas questoes
sobre o tema Registro de Desenho Industrial, bem como as suas respostas.
Tempo: 10 minutos.

2. Um grupo é escolhido por sorteio para dar inicio a atividade. Esse grupo escolhe
um outro grupo qualquer para responder uma das questoes que elaborou. Se a
resposta for correta, o grupo escolhido pelo grupo sorteado ganha 10 pontos e
escolhe um novo grupo para responder a uma de suas questoes. Se errar, entao
o grupo sorteado deve responder a sua prépria questao, ganhando 20 pontos e
escolhendo em seguida novo grupo para lancgar a sua segunda questao.

3. Asrodadas de pergunta e resposta continuam até que todas as questoes estejam
respondidas ou que o tempo de 20 minutos se esgote. Monitorar a atividade
de forma a que todos os grupos tenham a mesma oportunidade de responder
como de perguntar. O “vencedor” é o grupo que totalizar maior quantidade de
pontos.

4. O docente encerra a atividade esclarecendo os aspectos sobre os quais ainda
restaram duvidas. Tempo: 10 minutos.

4.6 Registro de Marca

O que é marca?

Marca é o sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica um produto ou ser-
vico. Ela também simboliza para o consumidor algumas caracteristicas da empresa
fabricante do produto ou fornecedora do servico, tais como a reputacao, o controle de
qualidade, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a qualidade do design do
produto e a qualificagao dos profissionais que prestam o servigo. A marca permite que
o consumidor associe essas qualidades aos produtos e servigos identificados por ela e
€ a forma mais comum de protecao da propriedade industrial (ver Figura 3 — Os varios
tipos de protecao de que um produto pode dispor).
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Segundo a OMPI [200-?c], as marcas existem desde a antiguidade. H4 mais de 3 mil anos
os artesaos indianos costumavam gravar assinaturas em suas criacoes artisticas, antes
de envia-las para o Ira. Posteriormente, os romanos utilizaram mais de 100 marcas dife-
rentes em sua ceramica, entre elas a marca FORTIS, que se tornou de tal modo famosa
que era copiada em toda parte. Na Idade Média, o desenvolvimento do comércio acar-
retou o aumento da utilizacao das marcas.

Atualmente, as marcas registradas (identificadas com o simbolo ®) sado de uso fre-
quente, e a maioria das pessoas consegue fazer a distingao entre as marcas de produtos
similares, como dos refrigerantes ficticios ilustrados na Figura 10.

Figura 10 - llustracoes de marcas de produtos similares

Para que registrar uma marca?

A Lei de Propriedade Industrial permite que uma pessoa ou uma empresa obtenha a
propriedade de uma marca a fim de evitar a presenca, no mercado, de marcas idénticas
ou semelhantes que possam confundir o consumidor quanto a origem de um produto
ou servigo.

A propriedade da marca deve ser solicitada ao INPI, responséavel por emitir, no Brasil, os
certificados de registro. A marca registrada de uma empresa pode evitar a confusao do
consumidor e a concorréncia desleal pela semelhanga ou imitagao.

Uma marca bem selecionada e desenvolvida é um bem de valor para a maioria das
empresas. Para algumas delas pode até ser o ativo mais valioso. Os valores estimados
de algumas das marcas mais famosas do mundo, como Coca-Cola® ou IBM®, chegam
a ultrapassar 50 bilhoes de dolares. Isso ocorre porque os consumidores associam o
simbolo a uma reputacao, imagem e conjunto de qualidades que eles valorizam e estao
dispostos a pagar mais por um produto que leve essa marca. Por isso, o simples fato de
possuir uma marca com boa imagem e reputagao no mercado ja coloca a empresa em
posicao vantajosa com relagao a concorréncia.
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Quais sao os tipos de marca que podem ser registradas?

As marcas podem ser de produto ou de servico (Vide exemplos nas figuras 11 e 12):

ANT-CHUYA

Figura 11 - llustracao de marca de produto

||||||II||
ENTREG

Figura 12 - llustracao de marca de servico

As marcas de produto ou servigco podem ser classificadas em dois tipos: a marca cole-
tiva e a marca de certificacao.

A marca coletiva (Figura 13) é uma marca de produto ou servigo utilizada por pessoas
diferentes que fazem parte de uma mesma coletividade. A marca coletiva identifica que
determinado produto ou servico tem origem em qualquer empresa de uma coletivi-
dade, como uma cooperativa.

C -

Figura 13 - llustracao de marca coletiva
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A marca de certificacao (Figura 14) é utilizada para indicar que os produtos ou servicos
assinalados estao em conformidade com determinadas normas ou especificacoes téc-
nicas, como a qualidade do material utilizado, padroes de consumo de energia ou a
metodologia utilizada.

Figura 14 - llustracao de marca de certificacao

Quais sao as formas de apresentacao de uma marca?

As marcas também sao classificadas segundo sua forma de apresentacgao.
A marca pode ser constituida apenas por palavras e combinacdes de letras e alga-
rismos, compondo inclusive siglas e neologismos. Esta forma de apresentacgao, con-
forme exemplo da Figura 15, € chamada de marca nominativa.

LASER HOTEL

Figura 15 - llustracao de marca nominativa

A marca também pode ser constituida de desenhos, simbolos, imagens, grafismos e
formas geométricas. Esta forma, cujo exemplo é apresentado na Figura 16, é chamada de
marca figurativa. Este caso também inclui as letras e algarismos isolados.
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Figura 16 - llustracao de marca figurativa

A marca que combina elementos nominativos e figurativos é chamada de marca mista,
conforme exemplo da Figura 17.

fitema Opevacional

Figura 17 - llustracao de marca mista

A lei brasileira também permite o registro de marcas tridimensionais, que podem ser
a proépria forma do produto ou sua embalagem (desde que sejam distintivas), que
também podem conter elementos nominativos e figurativos.Veja exemplo na Figura 18.

Figura 18 - llustracao de marca tridimensional
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Ha distincao entre nome comercial e marca?

Muitas pessoas acreditam que o nome comercial da empresa passa automaticamente a
ser protegido como marca mediante o registro da empresa e do seu nome comercial no
6rgao de registro comercial. Esse equivoco é razoavelmente frequente.

O nome comercial é a razao social da empresa, cuja protecao se dd com o registro na
Junta Comercial, entidade estadual ligada ao Departamento Nacional de Registro do
Comeércio, (DNRC. Disponivel em: <www.dnrc.gov.br>), que, por sua vez, é ligado ao
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC). A razao social de
uma empresa normalmente termina por Ltda., S/A, ME, S/S ou abreviacoes do género
que denotem a forma de constituicao societaria da empresa. Assim, por exemplo, para
a empresa cuja razao social registrada na junta comercial &€ NATURA COSMETICOS
S/A, seu portfdlio de marcas registradas envolve Natura®, Natura Ekos®, Natura Erva
Doce®, Seve®, Natura Humor®, entre outros produtos.

Quais sao os passos para a obtencao do registro de marca?

O primeiro passo para se obter um registro é escolher uma marca que pode ser regis-
trada, conforme o estabelecido na Lei de Propriedade Industrial.

Uma marca, para ser registrada, precisa ser distintiva, isto &, ser diferente o suficiente para
ser capaz de identificar, sem ambiguidade, a origem dos produtos ou servicos assinalados
pela marca. Além disso, a marca precisa ser visualmente perceptivel e nao pode ser, entre
outras proibicoes legais, brasao, armas, medalha, bandeira, emblema; letra, algarismo e
data, isoladamente; expressao, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a moral
e aos bons costumes; cores e suas denominacoes; termo técnico usado na industria, na
ciéncia e na arte e que tenha relacao com o produto ou servico a distinguir.

O segundo passo é verificar se ela ja nao foi registrada por outra pessoa. Paraisso é acon-
selhavel que se faca uma busca prévia no banco de marcas do INPI, disponivel em: <http://
pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>.

O INPI adota uma classificacao internacional de produtos e servigos, para organizacao
dos registros e pedidos de registro de marca, chamada Classificacao de Nice™ que se
encontra disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classifi-
cacao/menuesquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE.

A fim de se obter uma pesquisa minuciosa sobre as marcas ja registradas e evitar o
indeferimento do pedido de registro, recomenda-se a contratacao de servigco profis-
sional especializado, que podera realizar buscas no INPl e em diversos outros bancos
de dados marcarios, quando a empresa possuir estratégia de comercializagao interna-
cional. Este profissional pode ainda opinar sobre a registrabilidade da marca e redigir
o pedido de registro, além de fazer todo o acompanhamento do processo, o que exige
conhecimento técnico, especifico e juridico.

19 Mais informacoes sobre a Classificacao de Nice estao disponiveis no site da OMPI:

disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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O sitedo INPI, disponivel em: <http:/Awww.inpi.gov.br/menu-esquerdo/servicos-externos> traz
a relacao dos agentes da propriedade intelectual e dos escritorios habilitados.

O pedido de registro pode ser feito diretamente no INPI ou por meio do sistema pela
internet, denominado e-Marcas, na pagina, disponivel em: http://www.inpi.gov.br/
menu-superior/e-inpi.

No site do INPI, disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_
manual> ha manuais que orientam o preenchimento do formulario.

As taxas de servigo cobradas pelo INPI disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/marca/dirma_custos>.

Do ponto de vista financeiro, os custos envolvidos com o processo de registro e manu-
tencao de uma marca tém a mesma composicao daqueles envolvidos com o pedido de
patentes (Figura 7 — Estrutura de custos envolvidos na protecao de patente) ou seja:

e Custo de depésito;

e Custos de assessoria profissional especializada;
e Custos de traducao;

e (Custos de manutencao.

Quais sao os direitos do titular da marca registrada?

O titular da marca tem o direito de defender o registro e zelar pela integridade material
e pela reputacao da marca. A reproducao nao autorizada da marca pode ser combatida
por meio de acoes judiciais.

Ele também pode autorizar outras pessoas a utilizar a marca por meio de contratos de
licenca de uso, averbando-os no INPI. Ele pode ainda transferir a titularidade do registro
ou do pedido para outra pessoa, e essa cessao deve ser anotada pelo INPI no certificado
de registro e no proprio pedido, conforme o caso.

O titular nao pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem suas proprias marcas
juntamente com a marca do produto ou servi¢o, na sua promog¢ao e comercializagao, bem
como nao pode impedir que fabricantes de acessérios utilizem a marca para indicar a des-
tinacao do produto. Ele também nao tem o direito de impedir a citagcao da marca em dis-
curso, obra cientifica ou literaria ou qualquer outra publicacao, desde que sem conotacao
comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo. A composicdo de uma marca envolve
um processo criativo, e o criador é automaticamente titular do direito autoral sobre a sua
obra artistica. Por isso, se uma empresa optar pela terceirizagao da criagao de sua marca, é
importante que conste no contrato de prestacao de servigo a transferéncia da titularidade
da marca (direito patrimonial — veja item 3.2 deste Guia) para a empresa.

Qual é a vigéncia e o alcance do registro de marcas?

O registro é valido por 10 anos, contados da data da concessao do registro, e esse prazo
pode ser prorrogado, a pedido do titular, por periodos iguais e sucessivos. O registro
concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil.



PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Lei de Propriedade Industrial estabelece que pessoas fisicas ou juridicas, inclusive institui-
¢oes publicas, podem requerer o registro de uma marca. A Unica limitacao é que a marca deve
ser para assinalar produtos e servicos decorrentes da atividade que a pessoa efetivamente
exerce. Essa limitacao existe para impedir o registro de marcas por pessoas que queiram
somente comercializa-las, isto é, que nao pretendem usar as marcas em suas atividades.

O registro de marca é concedido a primeira pessoa que o solicitar ao INPI, exceto quando
essa marca seja utilizada no Brasil hd pelo menos seis meses. Com base no direito de
precedéncia, a outra pessoa pode se opor ao novo pedido. O INPl examinara a oposicao
e verificara quem usa a marca ha mais tempo e quais sao as provas apresentadas por
ambas as partes.

O registro de marcas no exterior & determinado pela legislacdo de cada pais. Além
disso, estrangeiros podem ser obrigados a constituir e manter um procurador no pais
onde quiserem obter e manter um registro. No caso de querer proteger uma marca nos
paises integrantes da comunidade europeia, pode-se obter um registro no Instituto para
Harmonizacao do Mercado Interno®* (OAMI). Um registro concedido pela OAMI garante
uma protecao em todos os paises da Comunidade Europeia.

Outro instrumento que facilita a obtencao e manutencgao de registros no exterior é o
Protocolo de Madri?'. O Protocolo é um tratado internacional do qual o Brasil ainda nao
faz parte. Ele permite, por meio da gestao centralizada pela OMPI, o envio de pedidos a
qualquer um dos paises participantes e o pagamento dos principais encargos cobrados
em cada pais no processamento de um pedido.

Dominio na internet é marca?

Com o advento da internet, nomes de dominio passaram a se constituir em um bem
de grande valia para as empresas estarem presentes no mundo digital, promovendo e
vendendo seus produtos e servigos globalmente. Apesar de geralmente estarem asso-
ciados ao nome de marcas de empresas, os nomes de dominios nao sao considerados
marcas e por isso nao sao passiveis de registro no INPI.

No Brasil, o Comité Gestor da Internet (CGI) mantém grupos de trabalho e coordena
diversos projetos em areas de importancia fundamental para o funcionamento e o
desenvolvimento da internet no pais. O CGI criou uma entidade civil, sem fins lucra-
tivos, denominada Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR, em cujo ambito
de atividades esta a execucao de registros de nomes de dominios com a extensao “br”
(disponivel em: <www.registro.br>).

20 Mais informacoes no site da OMPI, disponivel em: <http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_
wo016.html>. Acesso em: 27 jan. 2010.

21 Mais informacoes no site da OMPI, disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_
protocol/>. Acesso em: 19 nov. 2008.
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Qual é a penalidade para a violacao dos direitos do titular de uma marca?

A pena prevista é de detencao que varia de um més a um ano ou multa, segundo a Lei
de Propriedade Industrial.

Sintese do Topico 4.6 (Registro de Marca)

Marca é o sinal distintivo, visualmente perceptivel, que identifica a origem de um
produto ou servigo. A Lei de Propriedade Industrial permite que uma pessoa ou uma
empresa obtenha a propriedade de uma marca a fim de evitar a presenca, no mercado,
de marcas idénticas ou semelhantes que possam confundir o consumidor quanto a
origem de um produto ou servigo.

A propriedade da marca deve ser solicitada ao INPI, responsavel por emitir, no Brasil, os
certificados de registro, que valem por 10 anos, contados da data de sua concessao. Esse
prazo pode ser prorrogado, a pedido do titular, por periodos iguais e sucessivos.

O registro concedido pelo INPI tem validade apenas no Brasil.

As marcas de produto ou servigo podem ser classificadas em dois tipos: a marca cole-
tiva e a marca de certificacao.

As marcas também sao classificadas, segundo sua forma de apresentagao, como nomi-
nativas, figurativas e mistas. A lei brasileira também permite o registro de marcas tridi-
mensionais.

Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada apds a exposicao do docente sobre o tépico 4.3
(Registro de Marcas).

Objetivo:

Verificar a fixacao de informagdes pelo aluno apds uma aula expositiva.
Tempo:

20 minutos.

Etapas:

1. Divisao em cinco grupos. Cada grupo deve listar cinco marcas encontradas em
objetos localizados na sala de aula e classifica-las em nominativas, figurativas,
mistas ou tridimensionais e destacar uma razao para a formalizacao de seu
registro. Tempo: 5 minutos.

2. Exposicao oral do resultado da pesquisa de marcas feita em classe. Cada grupo
tem 2 minutos para sua apresentacao. Tempo da etapa: 10 minutos.

3. Conclusao da atividade pelo docente, complementando informacgoes, se neces-
sario. Tempo: 5 minutos.
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4.7 Registro de Indicacoes Geograficas

O que é indicacao geografica?

Segundo a OMPI [200-?c], indicagao geografica € um sinal utilizado em produtos esta-
belecendo que sao origindrios de uma determinada area geografica e que possuem
qualidades ou reputacao relacionadas ao local de origem.

No Brasil, as indicacdes geograficas estao definidas na Lei de Propriedade Industrial e
sao classificadas em denominacao de origem e indicagao de procedéncia.

Considera-se denominagcao de origem o nome geografico de pais, cidade, regidao ou
localidade de seu territdrio, que designe produto ou servico cujas qualidades ou carac-
teristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores
naturais e humanos. Exemplos: o queijo Roquefort, produzido exclusivamente nessa
regiao da Franca; o vidro Boémia, somente para cristais produzidos nessa regiao da
RepublicaTcheca ou o vinho espumante Champagne, produzido somente nessa regiao
da Franca.

Considera-se indicacao de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regiao ou
localidade de seu territdrio que se tenha tornado conhecido como centro de extragao,
producao ou fabricacao de determinado produto ou de prestacao de determinado ser-
vico, mas nao ha caracteristicas especificas naturais (clima, geografia etc.) ou humanas
envolvidas na producao do produto. No Brasil ja ha algumas comunidades produtoras
que conseguiram o registro de suas indicacoes de procedéncia, obtendo com isso
grande valorizagcao de seus produtos e consequente aumento de seu desempenho
comercial (Tabela 2 e Figura 19).
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Tabela 2 - Indicagcoes geograficas brasileiras concedidas pelo INPI

Nome da Indicacao

de Procedéncia Produto Requerente

Associacao dos Produtores de
Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
(Aprovale)

Vinho tinto, branco e

Vale dos Vinhedos
espumantes

Conselho das Associagoes dos

FEEHEE B R e Café Cafeicultores do Cerrado (CACCER)

Associacao dos Produtores de

Felmee CalEng G G g Carne bovina e seus derivados Carne do Pampa Gatcho da

b ] Campanha Meridional
. Associacao dos Produtores e
Paraty PLEIEE e 190 Cls e 1 & Amigos da Cachaca Artesanal de

aguardente composta azulada ParaL)

Conselho da Uniao das Associagoes

Vale do Submédio Sao e Cooperativas dos Produtores de
Uvas de mesa e manga

Francisco Uvas de Mesa do Vale do Submédio
Sao Francisco (Univale)
Vale dos Sinos Couro acabado PR die e L il

de Cortumes do Rio Grande do Sul

B o e |
b — -l!-

1@

Figura 19 - llustracao da primeira indicacao geografica do Brasil - Vale dos Vinhedos.
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Qual é a diferenca entre uma indicacao geografica e uma marca?

Segundo a OMPI [200-?c], uma indicacao geografica identifica para o consumidor que
um produto é produzido em um determinado lugar e tem certas caracteristicas que sao
ligadas ao local de producao. Pode ser utilizada por todos os produtores que desen-
volvem suas atividades na localidade designada pela indicagao geografica e cujos pro-
dutos apresentam aquelas determinadas caracteristicas. Por exemplo, Champagne é a
denominacao de origem que pode ser utilizada por todos os espumantes produzidos
naquela regido da Franca. Ja a Veuve Clicquot® e a Méet & Chandon® sao marcas fran-
cesas de champagne.

Qual é a validade do registro de indicacoes geograficas?

A lei nao estabelece prazo para a vigéncia do registro de indicacao geografica, porém,
entende-se que ele protegera os direitos enquanto persistirem as razoes pelas quais ele
foi concedido.

Por que proteger indicacoes geograficas?

Indicagdes geograficas sao percebidas pelos consumidores como referéncias quanto
a origem e a qualidade dos produtos. Muitas delas adquiriram valiosa reputacao, que,
se nao for adequadamente protegida, pode ser falsamente utilizada por empresarios
desonestos. O falso uso de indicacoes geograficas por terceiros nao autorizados é pre-
judicial aos consumidores e aos legitimos produtores. Consumidores sao iludidos no
sentido de que estariam adquirindo um produto genuino, com especificas qualidades e
caracteristicas, quando, na realidade, adquirem uma imitagao sem valor.

Pode-se afirmar que no Brasil os produtores ja comecam a ter consciéncia de como as
indicagoes geograficas trazem reconhecimento e valor para os produtos de uma regiao
e, por isso, estao trabalhando mais ativamente para buscar protecao nesse sentido.

O selo de controle “Vale dos Vinhedos” (Figura 20) é outorgado exclusivamente para os
vinhos e espumantes elaborados a partir de uvas provenientes do Vale dos Vinhedos e
engarrafados na sua origem. Eles tém numero para controle e sao aplicados como lacre

ligando a capsula a garrafa, distinguindo-a das demais.

67




68

INOVAGAOQ E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Figura 20 - llustracao de selo de indicacao geografica do Vale dos Vinhedos

Qual é a penalidade para a violacao dos direitos sobre as indicacoes geograficas?

A pena prevista é de detencgao, que varia de um a trés meses, ou multa, segundo a Lei
de Propriedade Industrial.

Sintese do Topico 4.7 (Registro de Indicacoes Geograficas)

Indicacao geografica é um sinal utilizado em produtos estabelecendo que eles sao ori-
ginarios de uma determinada area geografica e que possuem qualidades ou reputacao
relacionadas ao local de origem. Exemplos: vinho do Vale dos Vinhedos, Café do Cer-
rado, Carne do Pampa Gaucho e Cachaga de Paraty.

No Brasil, as indicagdes geograficas estao definidas na Lei de Propriedade Industrial e
sao classificadas em denominacao de origem e indicagao de procedéncia.

A lei nao estabelece prazo para a vigéncia do registro de indicacao geografica, porém,
entende-se que ele protegerd os direitos enquanto persistirem as razoes pelas quais ele
foi concedido. Essa concessao é feita, no Brasil, pelo INPI.
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada apds a exposicao do docente do tdpico 4.7 Registro
de Indicacoes Geograficas

Objetivo:
Verificar a fixagao de informacgodes pelo aluno apds uma aula expositiva.

Tempo:
20 minutos.

Etapas:

1. Divisao em quatro grupos. Cada grupo devera, em 10 minutos, descrever as
caracteristicas contidas nas seguintes indicagdes geograficas e classifica-las em
denominacao de origem ou indicacao de procedéncia:

a) Carne do Pampa Gaucho;

b) Queijo Roquefort;

c¢) Café do Cerrado Mineiro;

d) Vinho do Vale dos Vinhedos.

2. Exposicao oral da sintese do trabalho de grupo. Tempo de apresentacao por
grupo: 2 minutos. Tempo da etapa: 8 minutos.

3. Conclusao da atividade pelo docente, complementando informacgodes, se neces-
sario. Tempo: 2 minutos.

4.8 Repressao a Concorréncia Desleal

O que é concorréncia desleal?

A ideia da concorréncia desleal é bem antiga e, segundo a OMPI [200-?a], ja em 1900
foi mencionada como objeto da protecao da propriedade intelectual na revisao da Con-
vencao de Paris, realizada em Bruxelas.

Um ato de concorréncia desleal é qualquer ato contrario as praticas honestas, na indus-
tria ou no comércio, que deturpe o livre funcionamento da propriedade intelectual e a
compensacgao econdmica que ela oferece.

Entre os diversos tipos de atos de concorréncia desleal, podem ser citados os que:

a) Causam confusdo com as indicacoes da origem comercial e a aparéncia dos pro-
dutos, por exemplo pelo uso de logotipo ou embalagem similares;
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b) Induzem a erro dando falsa impressdao dos proprios produtos ou servigos.
Por exemplo: consta na embalagem do produto A que ele tem “0% de gordura
trans”; em outro local do mesmo rétulo é mencionado que o produto contém “gor-
dura vegetal hidrogenada’, caracterizando a propaganda enganosa, pois trata-se da
mesma gordura trans;

c) Provocam o descrédito de concorrente, lancando callnias sobre seus produtos ou
servicgos;

d) Infringem segredo de fabrica (ver item 4.4 deste Guia);

e) Tiram proveito de realizacdo de terceiros. Por exemplo: explorar a marca
SENAE, com uma diferenca sutil em relagdo a marca SENAI, de grande renome e
confiabilidade, na oferta de cursos profissionalizantes;

f) Fazem publicidade comparativa, alegando que o préprio produto é tao bom quanto o
outro ou alegando que o proprio produto é melhor que o outro.

Ha alguma penalidade para quem pratica concorréncia desleal?

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial prevé pena de detencao de trés meses a um
ano ou multa para quem comete atos de concorréncia desleal.

Sintese do Topico 4.8 (Repressao a Concorréncia Desleal)

Concorréncia desleal é qualquer ato contrario as praticas honestas, que deturpe o livre
funcionamento do sistema da propriedade intelectual e a compensacao que a proprie-
dade intelectual oferece.

Entre os diversos tipos de atos de concorréncia desleal, podem ser citados os que:

a) Causam confusao;

b) Induzem a erro;

c) Provocam o descrédito de concorrente;
d) Violam o segredo de fabrica;

e) Tiram proveito de realizacao de terceiros;
f) Fazem publicidade comparativa.
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada apos a exposicao do docente sobre o tépico 4.8.
(Repressao a Concorréncia Desleal).

Objetivo:
Opinar sobre atos de concorréncia desleal.
Tempo:

Previsto para a atividade maximo de 15 minutos, de acordo com a receptividade
dos alunos para realizar a atividade.

Etapas:

O docente solicita aos alunos que relatem experiéncias por eles vivenciadas em
que foram sujeitos de algum ato de concorréncia desleal e quais foram os senti-
mentos neles despertados. Pode, ainda, indagar como eles se posicionaram frente
a esse tipo de ato.

Sao conhecidas como protecao sui generis os tipos de protecao especificas, no
ambito da propriedade intelectual, que se referem a topografia de circuito inte-
grado, cultivares e conhecimentos tradicionais.

7




PROTECAO SUI GENERIS




PROTEGAO SUI GENERIS

5.1 Registro de Topografia de Circuito Integrado

O que é topografia de circuito integrado?

Os circuitos integrados sao conhecidos também como chips. A topografia de circuitos
integrados envolve um conjunto organizado de interconexdes, transistores e resistén-
cias dispostos em camadas de configuragao tridimensional sobre uma pec¢a de material
semicondutor. Nessa camada, cada imagem representa, no todo ou em parte, a dispo-
sicdo geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado, em qualquer estagio
de sua concepgao ou manufatura. Esses circuitos integrados, entre outras utilidades,
sao atualmente usados como meméria ou processador de computador e visam a rea-
lizar funcoes eletronicas em equipamentos (Figura 21).

No Brasil, é a Lei n°® 11.484, de 2007, que, entre outros assuntos, trata da protecao da
topografia de circuitos integrados. Por ser um tipo de protecao especifica, no ambito da
propriedade intelectual, é chamada de protecao sui generis.

Figura 21 - llustracao de placa de circuito integrado

Como as topografias de circuito integrado podem ser protegidas?

Uma topografia de circuito integrado pode ser objeto de registro visando a obtencao
de protecao juridica. No Brasil, € o INPI que faz essa concessao, por meio de certificado
de registro.

Essa protecao so se aplica a topografia que seja original, no sentido de que resulte do
esforgo intelectual do seu criador ou criadores e que nao seja comum ou vulgar para téc-
nicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criacao.

Uma topografia que resulte de uma combinacgao de elementos e interconexdes comuns
ou que incorpore, com a devida autorizagao, topografias protegidas de terceiros,
somente serd protegida se a combinacgao, considerada como um todo, nao resultar
comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados.
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A protecao nao sera conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topo-
grafia se baseie ou a qualquer informacao armazenada pelo emprego da referida protegao.

Qual é a importancia econémica das topografias de circuito integrado?

O atual mundo da tecnologia é composto por computadores, internet, navegacao por
satélite, telefonia sem fio, novas formas de entretenimento e centenas de outras apli-
cacgoes. Dentro deste mundo esta um mercado que movimenta centenas de bilhdes de
délares anualmente. Na era cibernética digital, é nas fabricas de semicondutores que
a habilidade de transcender o tempo, distancias e limitagdes materiais para armazena-
mento de dados acontece. E nesse espaco empresarial que se da o ponto de contato
entre o mundo fisico e o mundo eletronico. O silicio (componente basico da areia) é
transformado em circuitos integrados, suporte fisico que move o mundo cibernético.
A soma de conhecimentos necessarios para impulsionar esse segmento industrial passa
pela incorporacao de tecnologias de fronteira no campo da ética, quimica, metrologia e
mecanica, entre outras.

O desafio posto é a crescente expansao do mercado na area de semicondutores.
Aindustria eletronica sofre constante pressao para produzir componentes mais baratos,
menores, mais potentes e que cheguem ao consumidor de maneira mais rapida. Assim,
o setor demanda vultosas somas de investimentos em capital — financeiro e intelectual.

Dada a complexidade e intensidade tecnolégica do desenho e industrializagao de cir-
cuitos integrados, o conhecimento sobre o uso eficiente do sistema de protecao da
propriedade intelectual é essencial para assegurar a titularidade dos direitos por parte
da empresa na suas transacoes comerciais, contribuindo para a manutencao da sua
competitividade no mercado.

Quem pode requerer o registro de topografia de circuito integrado?

Presume-se, segundo a lei, que o requerente do registro € o criador da topografia de
circuito integrado. Quando se tratar de topografia criada conjuntamente por duas ou
mais pessoas, o registro podera ser requerido por todas ou quaisquer delas mediante
nomeacao e qualificacao das demais para ressalva dos respectivos direitos.

Ressalte-se, porém, que, salvo acordo em contrario, quando a atividade criativa for
decorrente da prépria natureza do contrato de trabalho, de prestacao de servicos ou de
vinculo estatutario ou quando houver utilizagao de recursos, informacgoes tecnologicas,
segredos industriais ou de negdcios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empre-
gador, contratante de servicos ou entidade geradora do vinculo, os direitos relativos a
topografia de circuito integrado pertencerao exclusivamente ao empregador, contra-
tante de servicos ou entidade geradora de vinculo estatutario. Esse tratamento também
se aplica a bolsistas, estagiarios e assemelhados.
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Que direito é conferido ao titular de topografias de circuito integrado?

O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo
de exploréa-la, sendo vedado a terceiros sem o consentimento do titular:

a) Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incor-
pora-la a um circuito integrado;

b) Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia pro-
tegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; e,

c) Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que
incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida.

Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderao ser objeto de cessao ou de
contrato de licenca para exploracao, mediante comunicacao ao INPI.

Qual é a vigéncia e o alcance do registro de topografia de circuito integrado?

A protecao da topografia é concedida por 10 anos, contados da data do depdsito ou da
primeira exploracao, o que tiver ocorrido primeiro.

Os direitos sao assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros domiciliados no pais
e as pessoas domiciliadas em pais que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou
pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes. Aplicam-se também aos
pedidos de registro provenientes do exterior e depositados no pais por quem tenha
protecao assegurada por tratado em vigor no Brasil.

Qual é a penalidade para a violacao dos direitos do titular de topografia protegida?

A penalidade prevista é de detencao de um a quatro anos e multa, se a violagao con-
sistir na reproducao, importacdo, venda, manutencdo em estoque ou distribuicao, para
fins comerciais, de topografia protegida ou de circuito integrado que a incorpore.

Sintese do Topico 5.1 (Registro de Topografia de Circuito Integrado)

Uma topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas,
construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que representa a configuracao
tridimensional das camadas que compdem um circuito integrado, e na qual cada imagem
representa, no todo ou em parte, a disposicao geométrica ou arranjos da superficie do cir-
cuito integrado em qualquer estagio de sua concepg¢ao ou manufatura.

Ela pode ser objeto de registro que so se aplica quando ela é original, isto é, resulte do
esforgo intelectual do seu criador ou criadores e que nao seja comum ou ébvia para téc-
nicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criagao.
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O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo
de explora-la, podendo ceder ou licenciar esse direito a terceiros mediante anotacao e
averbacao no INPI.

A protecao da topografia é concedida por 10 anos, contados da data do depdsito ou da
primeira exploracgao, o que tiver ocorrido primeiro.

5.2 Protecao a Cultivares

O que é cultivar?

Cultivar € uma nova variedade de planta com caracteristicas especificas resultantes de pes-
quisas em agronomia e biociéncias (genética, biotecnologia, botanica e ecologia), ndo sim-
plesmente descoberta na natureza. Ha, portanto, necessidade de intervengao humana na
alteragcao da composicao genética da planta para a obtencao de uma variedade de uma varie-
dade que nao é encontravel no meio ambiente, sendo denominada cultivar (Figura 22).

Figura 22 - llustracao de cultivares de algodao colorido

Como uma cultivar pode ser protegida?

A protecao de novas variedades de plantas é outro aspecto dos direitos da propriedade
intelectual, denominado protecao sui generis, e, como tal, procura reconhecer o esforco
e resultado de pesquisas nas area, conferindo aos criadores, por determinado prazo, um
direito exclusivo.
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No Brasil, de acordo com a Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997, conhecida como Lei de
Protecao de Cultivares?, uma obtencgao vegetal para ser protegida deve ser:

a) Nova, significando que nao tenha sido comercialmente explorada no exterior nos
ultimos quatro anos e no Brasil no ultimo ano;

b) Distintiva, significando que seja claramente distinguivel de qualquer outra variedade
cuja existéncia seja reconhecida;

¢) Homogénea, significando que as plantas de uma variedade devem ser todas iguais
ou muito semelhantes, salvo as variacoes previsiveis tendo em conta as particulari-
dades de sua multiplicacao ou reproducao;

d) Estavel, significando que a variedade deve permanecer sem modificagbes nas suas
caracteristicas relevantes apds sucessivas reproducoes ou multiplicacoes; e

e) Deve ter uma denominacao adequada, significando que necessita ter um nome por
meio do qual seja designada.

Quem concede a protecao dos direitos sobre cultivares?

A protecao, no Brasil, é formalizada mediante a concessao do Certificado de Protecao de
Cultivar®, de responsabilidade do Servico Nacional de Protecao de Cultivares (SNPC),
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, mediante o pagamento de taxas e
anuidade.

A organizacao que supervisiona mundialmente a protecao de novas variedades de plantas
é a Uniao Internacional para Protecao das Obtengdes Vegetais (UPOV), uma organizacao
internacional que funciona junto a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
com sede em Genebra, na Suica, e que, por meio de uma convengao internacional?, disci-
plina a atuagao da protecao de cultivares em cerca de 66 paises?, entre eles, o Brasil.

Por que proteger cultivares?

O estabelecimento de um efetivo sistema de protecao de cultivares visa a encorajar o
desenvolvimento de novas variedades de plantas para o beneficio da sociedade.

Segundo a OMPI [200-?a], a criacdo de novas variedades de plantas requer um investi-
mento substancial em termos de capital financeiro, habilidade, mao de obra, recursos
materiais, e tempo. A possibilidade de se ter determinados direitos exclusivos refe-
rentes a uma obtencao vegetal dd ao melhorista (criador de nova variedade de planta)
bem-sucedido uma oportunidade de reaver seus custos e gerar receitas para futuros
investimentos. Sem os direitos do criador da planta, esses objetivos ficam mais dificeis

22 Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9456.htm>. Acesso em: 26 out. 2008.

23 Mais informacoes sobre o processo de obtencao do Certificado de Protecao de Cultivar estao dispo-
niveis em: <http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS/ CULTIVARES/PROTECAO/
MENU_LATERAL_PROTECAO/INFORMA%C7%D5ES%20A0S%20USU%C1RI0%20D0%20SNPC%20%20
OUTUBRO%202004%5B1%5D64343.PDF>. Acesso em: 26 out. 2008.

24 Disponivel em: <http://www.upov.int/en/publications/>. Acesso em: 21 nov. 2008.

25 Disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=27>. Acesso em: 21 nov. 2008.
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de serem alcancados, porque nada pode impedir terceiros de multiplicar as sementes
ou outro material de propagacao do criador e de vender a variedade em escala comer-
cial sem qualquer recompensa ao criador.

Estabelecer direitos exclusivos aos melhoristas € um incentivo ao desenvolvimento de
novas variedades vegetais para a agricultura, a horticultura e o reflorestamento.

Que direito é dado ao titular do certificado de protecao de cultivar?

A protecao assegura a seu titular o direito a reproducao comercial no territério brasi-
leiro, ficando vedadas a terceiros, sem a autorizacao do melhorista, a produgcao com fins
comerciais, a comercializagdo do material de multiplicagdo ou reproducao (semente ou
parte da planta) durante o prazo de protegao.

Se um melhorista ndao tem possibilidade de exercer seus direitos sobre o material de
multiplicacao ou reproducao e a variedade se multiplica ou se propaga sem a sua auto-
rizacao, ele pode exercer seus direitos sobre a colheita.

Ao conceder autorizacao, o melhorista pode requerer o pagamento de royalties. Entao,
quando um fazendeiro compra sementes, por exemplo, esses royalties estao incluidos
Nno seu preco.

Até que ponto uma variedade vegetal pode ser utilizada sem necessidade do
pedido de autorizacao?

E importante notar que ndo é necessaria autorizacao do criador para:

a) Atos realizados sem fins comerciais;
b) Atos realizados a titulo experimental;
c) Atos realizados visando a criacao e a exploragao de outras variedades.

A Lei de Protecao de Cultivares permite aos agricultores utilizar o produto de sua colheita
com a finalidade de multiplicagcao ou reproducao (por exemplo, conservar parte do produto
colhido para utilizad-lo como semente na préxima estacao e na sua propria fazenda).

Quanto tempo dura os direitos dos melhoristas?

A lei da protecao a cultivares, em todo o territorio brasileiro, pelo prazo de 15 anos.
Para as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores ornamentais,
a duracao da exclusividade é de 18 anos. Decorrido o prazo de vigéncia do direito de
protecao, a cultivar entrara em dominio publico e nenhum outro direito podera obstar
sua livre utilizacao.
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Qual o alcance da protecao as obtencoes vegetais?

Como consequéncia da adesao a UPQV, estabeleceu-se a reciprocidade automatica do
Brasil com os demais paises-membros. A partir desse fato, todos os paises que fazem
parte da UPOV obrigam-se a proteger cultivares brasileiras e, em contrapartida, o Brasil
também se obriga a proteger cultivares procedentes desses paises, facilitando o inter-
cambio de novos materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira.

Qual é a penalidade prevista para a violacao dos direitos do titular da cultivar?

Indenizacao, em valores a serem determinados em regulamento especifico, e apre-
ensao do material, assim como pagamento de multa equivalente a vinte por cento do
valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de violacao dos
direitos do melhorista.

Sintese do Topico 5.2 (Protecao a Cultivares)

A protecao de novas variedades de plantas é outro aspecto dos direitos da propriedade
intelectual de protecao sui generis, que procura reconhecer as pesquisas feitas por cria-
dores que visam a obtencao de novos vegetais, conferindo-lhes o direito exclusivo a
reprodugao comercial, no territorio brasileiro, ficando vedadas a terceiros, sem a autori-
zacao do melhorista, a comercializacao, multiplicacdo ou reproducao da cultivar.

No Brasil, € o Servico Nacional de Protecao de Cultivares (SNPC), do Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento, que concede o certificado de protecao de cultivares.

A Lei de Protecao de Cultivares protege aos melhoristas, em todo o territorio brasileiro,
pelo prazo de 15 anos. Para as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as
arvores ornamentais, a duracao da exclusividade é de 18 anos.

Ha um acordo internacional que estabelece a reciprocidade automatica do Brasil com os
demais paises-membros na protecao de cultivares, facilitando o intercambio de novos
materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira.

5.3 Conhecimentos Tradicionais

O que sao conhecimentos tradicionais no ambito da propriedade intelectual?

Os conhecimentos tradicionais envolvem saberes empiricos, praticas, crencas e cos-
tumes passados de pais para filhos das comunidades indigenas ou de comunidade
local (por exemplo, os ribeirinhos), quanto ao uso de vegetais (Figura 23), microorga-
nismos ou animais cujas amostras contém informacoes de origem genética. Por isso,
seu acesso é controlado, no territério nacional, para evitar usos indevidos em pesquisa
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e desenvolvimento de novos produtos ou bioprospeccao visando a aplicagao industrial
e aproveitamento comercial.

Figura 23 - llustracao de produto de origem vegetal obtido com base em conhecimento tradicional

A propriedade desses conhecimentos é geralmente mantida coletivamente, e os deten-
tores de conhecimentos tradicionais tém explorado maneiras de resguardar seus inte-
resses através do sistema de propriedade intelectual, protegendo-os contra a apro-
priacao indevida de seus conhecimentos para fins econdmicos, pois frequentemente o
aperfeicoamento de uma tecnologia antiga gera novos e valiosos produtos.

Segundo a OMPI (200-?c), os conhecimento tradicionais utilizados para referir a inova-
coes e criacoes baseadas na tradicao e resultantes da atividade intelectual nos campos
industrial, cientifico, literario e artistico foram praticamente ignorados na comunidade
de propriedade intelectual até muito recentemente. Atualmente, contudo, é cada vez
mais reconhecido que o valor econémico de ativos do rico acervo de conhecimentos
especificos sobre o meio natural poderia ser ampliado. Assim, as comunidades locais
devem ser vistas como parte beneficidria dos ganhos provenientes do desenvolvi-
mento que fomentam.

No Brasil existe o Decreto n° 4.946/03, que regulamenta o acesso ao patrimonio gené-
tico e ao conhecimento tradicional associado.
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Sugestao de Atividade com Alunos

Esta atividade deve ser realizada apos a exposicdo do docente sobre o topico 5
(Protecao sui generis).

Objetivo:

Verificar a fixacao de informacodes pelo aluno apds uma aula expositiva.
Tempo:

40 minutos.

Etapas:

1. Divisao em trés grupos. Cada grupo deve identificar trés produtos que conte-
nham circuito integrado, trés cultivares e trés produtos de origem vegetal ou
animal utilizados em tratamento de saude, com base em conhecimentos tradi-
cionais. Tempo: 20 minutos.

2. Cada grupo apresenta a relagao dos produtos identificados. Tempo: 3 minutos
por grupo.

3. O docente conclui a atividade complementando o que for necessario. Tempo: 11
minutos.
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ANEXO0S

ANEXO A - ATUAL MARCO REGULATORIO QUE TRATA DA PROPRIEDADE INTE-
LECTUAL NO BRASIL

Legislacao

Constituicao
da Republica
Federativa do
Brasil

Decreto-Lei N°
2.848/40

Decreto-Lei N°
3.689/41

Lei N°
9.279/96

Lei 9.456/97

Lei 11.484/07

Lei N°
9.609/98

Lei N°
9.610/98

Decreto N°
2.553/98

Decreto
2.556/98

Decreto N°
3.201/99

Objeto

Dos Direitos
e Garantias
Fundamentais

Caédigo Penal

Cédigo de
Processo Penal

Propriedade
Industrial.

Cultivares

Circuitos
Integrados

Propriedade
Intelectual.

Direitos Autorais.

Regulamenta o
art. 75 e os arts.
88 a 93 da Lei n°
9.279, de 14 de
maio de 1996.

Protecao da
Propriedade
Intelectual de
programa de
computador.

Dispoe sobre a
concessao, de
oficio, de licencga
compulsoria.

Ementa

Capitulo | — Dos direitos e deveres individuais e cole-
tivos.

Dos crimes contra a Propriedade Intelectual

Dos processos e do julgamento dos crimes contra a
Propriedade Intelectual

Regula direitos e obrigacoes relativos a propriedade
industrial.

Institui a Lei de Protegcao de Cultivares e da outras pro-
vidéncias.

Dispde sobre os incentivos as industrias de equipa-
mentos para TV Digital e de componentes eletronicos
semicondutores e sobre a protecao a propriedade in-
telectual das topografias de circuitos integrados, insti-
tuindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nolégico da Industria de Semicondutores — PADIS e o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico
da Industria de Equipamentos para a TV Digital — PA-
TVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e
revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro
de 2005. Mensagem de veto

Dispoe sobre a protegao da propriedade intelectual de
programa de computador, sua comercializacdo no Pais,
e da outras providéncias.

Altera, atualiza e consolida a legislagao sobre direitos
autorais e da outras providéncias.

Regulamenta o art. 75 e os arts. 88 a 93 da Lei n®9.279,
de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obriga-
coes relativos a propriedade intelectual.

Regulamenta o registro previsto no art. 3° da Lei n®9.609,
de 19 de fevereiro de 1998, que dispoe sobre a protecao
da Propriedade Intelectual de programa de computador,
sua comercializagao no Pais, e da outras providéncias.

Dispoe sobre a concessao, de oficio, de licenca com-
pulséria nos casos de emergéncia nacional e de inte-
resse publico que trata o art. 71 da Lei n°® 9.279, de 14
de maio de 1996.
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INOVAGAOQ E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Legislacao

MP 2186-
16/01

Decreto de 21

de Agosto de
2001

Lei N°
10.603/02

Decreto N°
4.533/02

Lei N°
10.973/04

Decreto N°
5.244/04

Decreto N°
5.563/05

Lei de Bios-
seguranca
11.105/05

Objeto

Conhecimentos
Tradicionais

Cria o Grupo
Interministerial
de Propriedade
Intelectual.

Protecao de
Informacao nao
divulgada.

Regulamenta o
art. 113 da Lei N°
9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

Incentivo e
inovacao e a
pesquisa.

Composigao e
funcionamento
do Conselho
Nacional de
Combate a
Pirataria e
Delitos contra
a Propriedade
Intelectual.

Regulamenta a
Lei n°® 10.973, de
2 de dezembro de
2004.

Células-Tronco,
Transgénicos

Ementa

usn

arts. 10, 80, alinea “j’ 10, alinea “c’ 15 e 16, alineas 3
e 4 da Convencao sobre Diversidade Bioldgica, dispoe
sobre o acesso ao patrimoénio genético, a protecao e
0 acesso ao conhecimento tradicional associado, a re-
particao de beneficios e o acesso a tecnologia e trans-
feréncia de tecnologia para sua conservacgao e utiliza-
¢ao, e da outras providéncias.

Cria, no ambito da Camex (Camara de Comércio Exte-
rior), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelec-
tual, disciplina sua composicao e funcionamento, e da
outras providéncias.

Dispoe sobre a protecao de informacao nao divulgada
submetida para aprovacao da comercializacao de pro-
dutos e da outras providéncias.

Regulamenta o art. 113 da Lei N° 9.610, de 19 de fe-
vereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, e da
outras providéncias.

Dispoe sobre incentivos a inovagao e a pesquisa cien-
tifica e tecnologica no ambiente produtivo e da outras
providéncias.

Dispoe sobre a composicao e funcionamento do Con-
selho Nacional de Combate a Pirataria e Delitos contra
a Propriedade Intelectual, e da outras providéncias.

Regulamenta a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
que dispoe sobre incentivos a inovagao e a pesquisa
cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, e da ou-
tras providéncias.

Regulamenta os incisos I, IV eV do § 1o do art. 225 da
Constituicao Federal, estabelece normas de seguranca e
mecanismos de fiscalizagao de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados - OGM e seus
derivados, cria o Conselho Nacional de Biosseguranga
— CNBS, reestrutura a Comissao Tecnica Nacional de
Biosseguranca — CTNBio, dispoe sobre a Politica Nacio-
nal de Biosseguranca — PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5
de janeiro de 1995, e a Medida Provisoria no 2.191-9, de
23 de agosto de 2001, e os arts. 50, 60, 70, 80,90, 10 e 16
da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e da outras
providéncias. Mensagem de veto
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm
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ANEXO B - ATUAL MARCO REGULATORIO DE APOIO A INOVAGCAO NO BRASIL

Ano

2004

2004

2005

2007

2008

Marco Regulatério

Politica Industrial,
Tecnologica e de
Comércio Exterior

Lei de Inovacao
n°10.973/2004

Lei de Incentivos Fis-
cais n° 11.196/2005

Plano de Acgao:
Ciéncia, Tecnologia e
Inovagao

Programa de Desen-
volvimento Produ-
tivo

ANEX0S

Objeto

A Politica Industrial, Tecnologica e de Comércio Exterior
tem como objetivo o aumento da eficiéncia econémica e
do desenvolvimento e difusao de tecnologias com maior
potencial de indugcao do nivel de atividade e de com-
peticao no comércio internacional. Ela estara focada no
aumento da eficiéncia da estrutura produtiva, aumento
da capacidade de inovacao das empresas brasileiras e
expansao das exportagoes.

Dispde sobre incentivos a inovagao e a pesquisa cienti-
fica e tecnolégica no ambiente produtivo e da outras
providéncias.

Institui o Regime Especial deTributacao para a Plataforma
de Exportacao de Servigcos deTecnologia da Informacao -
REPES, o Regime Especial de Aquisicao de Bens de Capi-
tal para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa
de Inclusao Digital; dispoe sobre incentivos fiscais para a
inovacao tecnoldgica; e da outras providéncias.

O principal objetivo do plano é definir um amplo leque
de iniciativas, agoes e programas que possibilitem tor-
nar mais decisivo o papel da ciéncia, tecnologia e inova-
¢ao (C, T&l) no

desenvolvimento sustentdvel do Pais. Varias das inicia-
tivas previstas sao voltadas para estimular as empresas
a incorporarem as atividades de pesquisa, desenvolvim-
ento e inovagao (PD&I) no seu processo produtivo.

O grande objetivo desta Politica é dar continuidade ao
crescimento atual do pais nas mais diversas areas, de
forma sustentavel e com énfase na inovagao, na compet-
itividade, no apoio ao empreendedorismo e no aumento
das exportagoes.
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