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Introducao

—— Antes de disponibilizar uma ideia no mercado
e lancar uma marca ou produto, é importante
obter a protecao dos relevantes ativos de
propriedade intelectual, garantindo maior
seguranca em sua exploracao e evitando,
também, que a criacao seja indevidamente
copiada por terceiros.

A protecao da propriedade intelectual é, entre
outros, um meio de se obter um ativo mais
apropriado para negociacdes no mercado e
licencas de uso para terceiros. Neste pequeno
guia, indicamos alguns pontos importantes
para a devida protecao do seu ativo.

Como registrar
_ | umamarca

@ 1.1. O que é marca?

— Marca é um sinal distintivo cujas funcdes principais sao
identificar a origem de produtos e servicos e distingui-los de
outros, idénticos ou semelhantes, de origem diversa. Pela
legislacao brasileira, sao passiveis de registro como marca todos
0s sinais distintivos visualmente perceptiveis e, atualmente, as
marcas podem ser registradas no Brasil nas seguintes formas:

* Nominativas: sinal constituido por uma ou mais palavras;

* Figurativas: sinal constituido por desenho, simbolos, imagens e
qualquer algarismo ou letra;

* Mistas: sinal constituido pela combinacao de elementos
nominativos e figurativos;

* Tridimensionais: sinal constituido pela forma tridimensional
distintiva de produto ou embalagem.
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1.2. Busca prévia

____ Antes de solicitar um registro, a boa pratica recomenda a

realizacao de busca prévia por marcas semelhantes que
possam ensejar o indeferimento do pedido de registro. Durante
0 processo, sao analisados os produtos e servicos oferecidos
pela marca em comparativo com semelhantes de mercado

a partir da avaliacao de seus aspectos graficos, fonéticos e
ideoldgicos, tendo como objetivo verificar os riscos de gerar
confusao ao consumidor ou associacao indevida. Nessa mesma
oportunidade, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais
para registro da marca pretendida no Brasil.

1.3. Pedido de registro frente ao INPI

O pedido de registro de marca ¢ feito no Instituto Nacional

de Propriedade Industrial (INPI), por meio de peticionamento
eletrénico no site www.inpi.gov.br. Apds a publicacao do

pedido na Revista de Propriedade Industrial (RPI), abre-se

um prazo de 60 dias para terceiros apresentarem oposicao.
Em seguida, acontece a analise de mérito do INPI, podendo
haver o deferimento ou indeferimento do pedido. Em caso de
indeferimento, ainda havera prazo de 60 dias para interposicao
de recurso.

1.4. Concessao do registro

ApoOs o deferimento do pedido, o requerente devera efetuar o
pagamento das taxas finais, a partir da guia de recolhimento
apropriada, dentro de 60 dias. Uma vez publicada a concessao,
sera garantido ao titular o uso exclusivo de sua marca em
territdrio nacional, pelo periodo de vigéncia de 10 anos,
renovaveis por periodos adicionais de 10 anos.

Como obter
uma patente

2.1. O que é patente?
A patente protege uma invencao e garante ao titular direitos
exclusivos sob sua invencao por um periodo limitado de tempo.


http://www.inpi.gov.br
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No Brasil, a LPI prevé duas naturezas de protecao patentaria:

 Patentes de invencéo (Pl);
e Patentes de modelo de utilidade (MU).

Uma invencao pode ser definida como nova solucdo para um
problema técnico especifico, dentro de um determinado campo
tecnolégico. Um modelo de utilidade pode ser definido como
uma nova forma ou disposicao em um objeto de uso pratico
ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacao.

> 2.2. Anadlise de patenteabilidade

— Primeiramente, deve-se fazer uma analise a fim de verificar se a
invencao ou modelo de utilidade preenche os critérios essenciais
de patenteabilidade, sendo eles: novidade, atividade inventiva
e aplicacao industrial. A patente deve ser nova, e, portanto,
nunca executada/publicada anteriormente, tratando-se de uma
atividade inventiva de modo a representar um desenvolvimento
suficiente e ndo Obvio em relacao ao estado da técnica anterior
para que seja considerada patenteavel. Por fim, a patente deve
ser suscetivel de aplicacao na industria.

Q 2.3. Busca prévia
_ Para devida analise dos requisitos de patenteabilidade,

recomenda-se realizar uma busca prévia visando avaliar o
estado da técnica relacionado a matéria a ser pleiteada, de
modo a averiguar se a invencao é nova ou inventiva. Nessa
oportunidade, ainda é possivel adequar 0 escopo do pedido de
patente para que seja reivindicado apenas o que de fato seja
considerado novo e inventivo.

2.4. Deposito do pedido de patente no INPI

O deposito do pedido de patente devera ser feito frente ao
INPI, podendo ser realizado eletronicamente por meio do portal
e-Patentes. O depodsito devera conter o relatério descritivo
(apresentando os detalhes que permitam um técnico da area
reproduzir o objeto), as reivindicag¢oes (caracterizando as
particularidades do pedido e definindo de forma clara a matéria
objeto de protecao), o resumo (descricao sumaria do objeto do
pedido) e desenhos e listas de sequéncia, se for o caso.

|B
8)




Guia de Propriedade intelectual MATTOS FILHO >

=]

=
v

2.5. Concessao da patente

ApOs o depdsito do pedido, este sera submetido a um exame
formal preliminar para verificar se esta devidamente instruido.
O pedido sera mantido em sigilo por 18 meses e, depois disso,
sera publicado na RPI. Apds a publicacdo, o depositante devera
efetuar o pagamento das anuidades e, em até 36 meses,
solicitar o pedido de exame da patente. Ap6s o exame técnico,
sera proferida a decisao. O depositante do pedido tera o

prazo de 60 dias, a partir da publicacao do deferimento na RP],
para comprovar o pagamento da expedicdo da carta-patente.
Assim, sera conferida a protecdo patentaria de 20 anos para as
patentes de invencdo e de 15 anos para as patentes de modelo
de utilidade.

Como registrar um
desenho industrial

3.1. O que é desenho industrial?

Desenho industrial (DI) é a forma plastica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa

ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo
e original e que possa servir de tipo de fabricacao industrial.
Quanto a sua forma de apresentacao, podem ser classificados
como bidimensionais ou tridimensionais. Exemplos sao estampa
de camisas, design de um carro e suas pecas ou o desenho de
um relogio.

3.2. Registro do desenho industrial

O pedido de registro de desenho industrial devera ser feito no
INPI, opcionalmente por meio do sistema de peticionamento
eletronico. Para solicitar a protecao frente ao INPI, devera ser
preenchido o requerimento de depodsito, efetuado o pagamento
da guia de recolhimento apropriada e apresentado o relatorio,
as reivindicacoes e os desenhos.

3.3. Concessao da protecao do desenho industrial

— Apo6s o deferimento do pedido de registro, a concessao sera

publicada na Revista de Propriedade Industrial (RPI).
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Assim, a protecao de desenho industrial tera vigéncia inicial
de 10 anos, contados a partir da data de deposito do pedido e
mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutencao,
podendo ainda ser prorrogado por mais trés periodos
consecutivos de 5 anos.

Softwares e
seus registros

— Os programas de computador sao definidos, em lei, como um
conjunto organizado de instrucdes em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte fisico de qualguer natureza e de
emprego necessario em maquinas automaticas de tratamento
da informacao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-
los funcionar de modo e para fins determinados. Os programas
de computador sao protegidos pela legislacao de direitos
autorais e, especificamente, pela Lei de Software. Sua protecao
independe de registro e o prazo de duracao é de 50 anos
contatos, em regra, a partir da data de sua publicacao. Ainda
assim, o INPI permite o registro de programas de computador
como meio de prova de autoria, garantindo maior seguranca
juridica a seu titular.

Propriedade Intelectual e
sua protecao internacional

— No Direito brasileiro, ha outras modalidades de protecao
de propriedade intelectual que também merecem a devida
atencao, tais como indicacoes geograficas, a protecao de novas
variedades de plantas (cultivares), a topografia de circuito
integrado, conhecimento tradicionais, direitos autorais e direitos
conexos. Além disso, a propriedade intelectual também podera
receber protecao em diferentes territdrios, assegurada por
meio de tratados internacionais como a Convencao de Paris,
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
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Relacionados ao Comércio (TRIPS), Tratado de Cooperacao

de Patentes (PCT) entre outros, os quais visam harmonizar os
direitos de propriedade intelectual entre os paises membros,
criando mecanismos que facilitam a protecao da propriedade
intelectual em outros paises. Assim, havendo interesse em
expansao internacional das suas atividades, é importante se
atentar, desde o inicio, em como expandir a protecao dos seus
ativos de propriedade intelectual para além do Brasil.

— Para mais informacodes sobre propriedade
intelectual, conheca a pratica de Propriedade
Intelectual do Mattos Filho.
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