% Prof® Dr° Ideli R, Di Tizio

Marcas e Patentes
O que € patente?

A pesquisa e o desenvolvimento para elaboracao de novos produtos (no sentido mais
abrangente) requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esse produto
através de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e vendam esse
produto a um prego mais baixo, uma vez que eles ndo foram onerados com 0s custos da
pesquisa e desenvolvimento do produto. A protecdo conferida pela patente é, portanto, um
valioso e imprescindivel instrumento para que a invencao e a cria¢do industrializavel se
torne um investimento rentavel.

Patente € um titulo de propriedade temporaria sobre uma invencdo ou modelo de utilidade,
outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas
detentoras de direitos sobre a criacdo. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o contetido técnico da matéria protegida pela patente.

Durante o prazo de vigéncia da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua
prévia autorizacao, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricacao,
comercializacdo, importagéo, uso, venda, etc.

Elaboracéo de um Pedido de Patente

Para se elaborar um pedido de patente, é necessario atentar para as seguintes etapas:
1. Definir bem o objeto ou processo (para invencdo) para que a matéria do pedido tenha
suficiéncia descritiva, ou seja, possa ser reproduzida por um técnico no assunto;

2. Ser 0 mais abrangente possivel, até o limite onde o estado da técnica permita.

3. Evitar colidéncias totais ou parciais, do contetdo reivindiado, com caracteristicas
reveladas pelo estado da técnica;

Deve-se também:

1.Ter conhecimento da técnica, ou seja, estar a par dos dados atualizados sobre a tecnologia
a ser desenvolvida, através de fontes de informacéao técnica como banco de patentes, livros
técnicos, catalogos, vivéncia profissional (pratica);

2. Estar a par do desenvolvimento da tecnologia , uma vez que a informacéo das técnicas
mais utilizadas evita a obtencéo de uma patente obsoleta; o conhecimento das novidades
introduzidas na técnica permite maior clareza da matéria nova e delimita a area da invencéo
e os efeitos técnicos introduzidos;

3. Levantamento dos pontos de colidéncias com o estado da técnica (busca bibliogréafica),
para que se reivindique apenas as carateristicas revestidas de novidade, atividade inventiva
ou ato inventivo e aplicagéo industrial.



% Prof® Dr° Ideli R, Di Tizio

A Preparacdo De Um Pedido De Patente

Os seguintes itens devem ser observados:

1. Apresentar os detalhes técnicos de forma a permitir o exame técnico do pedido ou seja,
apresenta-los de forma clara de modo que o examinador compreenda perfeitamente a
matéria do pedido e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execuc&o;

2. N&o dar margem a que qualquer concorrente venha reivindicar outro pedido para
alternativas da mesma invencao (incluir essas alternativas no seu proprio pedido) ou seja,
especificar todas as concretizac6es do objeto que se deseja comercializar e que estejam
dentro do escopo do pedido;

3. O concorrente somente tera condicdes de pleitear algo que seja efetivo avanco em
relacdo a técnica descrita no pedido e ndo uma variante construtiva do objeto de seu pedido.

Roteiro De Relatorio Descritivo de Um Pedido de Patente:
Relatorio descritivo:
1. Titulo: deve ser claro e preciso, sem palavras irrelevantes e desnecessérias.

2. Descricdo da matéria motivo da patente: descrever em linhas gerais a matéria objeto do
pedido, indicando o setor técnico ao qual pertence.

3. Descricédo do estado da tecnica: é a matéria que podera ser Util para facilitar a
compreensdo da invencao e, sempre que for possivel, devem ser citados os documentos
(patentes ou qualquer outra fonte bibliografica) que possam aumentar o conteddo
informativo.

4. Descricgao dos pontos deficientes do estado do técnica: sdo os pontos deficientes do
estado da técnica.

5. Definir os objetivos da invencéo: mencionar a maneira pela qual a invencdo soluciona 0s
problemas encontrados no estado da técnica, destacar as vantagens da solucdo proposta
abordando o conteudo inventivo, ou seja, destacando nitidamente o requisito de novidade e
o efeito técnico alcangado (atividade inventiva).

6. Relacionar as figuras nos desenhos: especificar suas representacdes gréaficas (vistas,
cortes, fluxogramas,...). Especificar, nos casos em que houve inclusao de reproducéo de
fotografias, as caracteristicas peculiares a esse tipo de representacdo grafica (ampliacéo,
condigdes e natureza do material fotografico,...).

7. Descricdo detalhada da invencao: descrever a invencao detalhando suas caracteristicas de
modo que haja uma perfeita compreensdo da mesma por um técnico no assunto, de tal
modo que 0 mesmo possa reproduzi-la, fazendo remissdo aos sinais de referéncia
constantes dos desenhos, se houver, e, se necessario, utilizar exemplos e/ou quadros
comparativos relacionando-os com o estado da técnica. Ressaltar a melhor forma de
execucdo da invengdo, em caso de haver mais de uma forma que seja do conhecimento do
depositante na data de deposito e apontar a utilizagao industrial quando esta nao estiver
explicita na descricdo da invencéo.
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Reivindicacdes:

1) Tém como objetivo estabelecer e delimitar os direitos do titular da patente, visando a
mais ampla e eficaz protecdo.

2) Devem estar totalmente fundamentadas no relatério descritivo.

3) Podem ser de uma ou varias categorias (produto, processo, sistema, etc...), desde que
ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas de maneira mais préatica
possivel.

4) Devem ser iniciadas pelo titulo ou parte do titulo correspondente a sua respectiva
categoria e conter uma Unica expressao "caracterizado por".

Desenhos:
Parte do documento utilizado para facilitar ou permitir a perfeita compreensdo da matéria
exposta no relatério descritivo.

Resumo:

Sumario do exposto no relatorio descritivo, reivindicagdes e desenhos (50 a 200 palavras,
preferentemente 20 linhas de texto). Deve indicar o setor técnico ao qual pertence a
invencao

Custos Basicos

A taxa de deposito é de R$ 140,00, mas pode diminuir para R$ 55,00 para pessoas fisicas,
instituicdes de ensino e pesquisa e microempresas. O pedido de exame de inven¢do com até
10 (dez) reivindicagdes é de R$ 400,00 (R$ 160.00). J& o pedido de exame de modelo de
utilidade custa R$ 280,00 (R$ 110,00).

N&o havendo obstaculos processuais como exigéncias ou subsidios ao exame deverao ser
pagos R$95,00 (R$ 40,00) pela expedicao da Carta-Patente, (invengdo ou modelo de
utilidade). O depositante do pedido e o titular estardo sujeitos ao pagamento de retribuicao
anual, denominada anuidades (Arts. 84 a 87 da LPI).

Busca Prévia

A busca prévia ndo é obrigatoria. Entretanto, é aconselhavel ao interessado realiza-la antes
de efetuar o deposito, de um pedido de patente, no campo técnico relativo ao objeto do
pedido e de acordo com a Classificacdo Internacional de Patentes para patentes. A busca
prévia pode ser uma busca individual (realizada pelo interessado no Banco de Patentes
Centro do Documentacdo e Informacdo Tecnoldgica - CEDIN) no edificio sede do INPI) ou
uma busca isolada, solicitada pelo interessado (realizada pelo corpo técnico do CEDIN).

Exame do Pedido de Patente


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_processamento/anuidades_html

% Prof® Dr° Ideli R, Di Tizio

Para que o pedido seja examinado, ou seja, estudado por um examinador de patentes, é
necessario apresentar uma solicitacdo de exame. Este requerimento tem que ser
protocolizado dentro dos primeiros trinta e seis meses do depo6sito do pedido, pelo
depositante ou qualquer interessado, ou 0 mesmo sera arquivado. Paga-se uma taxa
especifica de exame que aumenta de valor quando o pedido tem mais de dez reivindicagdes,
ou quando se trata de patente de invencao.

O pedido de exame néo € publicado na RPI. Apds a publicacdo do pedido terceiros podem
apresentar subsidios ao exame técnico do mesmo, fornecendo ao INPI as razdes ou provas
pelas quais consideram que a patente ndo pode ser concedida. O exame vai considerar toda
a documentacéo apresentada que for relevante para a avaliagéo da patenteabilidade do
pedido.

Depois de examinado, o examinador de patentes emite um parecer técnico expondo
suas conclusdes,
gue podem ser:

o pelo deferimento (concessao da patente);

« pela elaboracdo de exigéncias técnicas para reformulacdo do pedido, a fim de que o
mesmo possa receber a patente requerida (exigéncias técnicas, com prazo de
noventa dias para cumprimento das mesmas, contados da notificacdo na RPI);

« informando ao depositante que o pedido ndo atende aos requisitos para protecéo
(ciéncia de parecer, com prazo de noventa dias para manifestacdo do depositante,
contados da notificacdo na RPI);

« indeferimento do pedido (o depositante poderd impetrar Recurso, no prazo de
sessenta dias da notificagdo na RPI).

Em ocasides em que o examinador opine pelo indeferimento do pedido depositante tera
oportunidade de se manifestar antes de uma decisdo final. Tal manifestacdo é depositada
nas Recepcdes do INPI (ou nas Delegacias e Representacdes) por escrito e acompanhadas
de formulario préprio (Form. 1.02 - "Peti¢Ges”) e do recibo de pagamento de uma taxa
especifica (Tabela de Retribuicdo) para cada caso.

Pedidos de Patentes e Modelo de Utilidade Depositados antes de 15/05/97 (na vigéncia
da Lei 5772/71):

O pedido de exame devera ser requerido até 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
data de publicacdo do pedido (mesmo que esta seja posterior a 14/07/97) ou no prazo de 36
(trinta e seis) meses contados da data do dep0sito, o que terminar por ultimo.

Como garantir sua patente

1. Consultar a LPI (Lei de Propriedade Industrial) para verificar se sua invencao
pode ser patenteavel.

A patente é um titulo de propriedade temporario outorgado pelo Estado, por forca de lei, ao
inventor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para excluir terceiros, sem sua prévia
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autorizacdo, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricacdo, comercializacao,
importacgdo, uso, venda, etc. Em funcéo das diferencas existentes entre as patentes, elas
poderdo se enquadrar como patentes de invencdo ou como patentes de modelo de utilidade.

A patente de invencgéo vigora pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo
de 15 anos contados da data de depdsito. Ndo séo consideradas patentedveis as matérias
enquadradas no Art. 18 da LPI, a saber: toda a invencao contraria & moral, bons costumes,
seguranca, ordem e saude publica, matérias relativas a transformacéo do nucleo atdmico e o
todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos transgénicos.

Além disso, de acordo com o Art. 10 da LPI ndo sdo consideradas inven¢des nem Modelo
de Utilidade: descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos; concepgdes
puramente abstratas; esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo; as obras literéarias,
arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética; programas de
computador em si; apresentacao de informacdes; regras de jogo; técnicas e métodos
operatorios, bem como métodos terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo
humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e 0s processos bioldgicos naturais.

2. Determine se seu pedido € uma patente de invencédo ou modelo de utilidade.

Em funcdo das diferencas existentes entre as patentes, elas poderdo se enquadrar nas
seguintes naturezas ou modalidades: Patente de Invencédo (PI) — produtos ou processos que
atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade, e aplicacdo industrial. Modelo de
Utilidade (MU) - objeto de uso prético, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial,
que apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacéo.

Né&o se pode patentear um processo como Modelo de utilidade, somente como patente de
Invencdo. No caso de um aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invencdo, mesmo que destituido de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo
conceito inventivo, o depositante podera solicitar um certificado de adi¢do que sera
acessorio a patente e com mesma data final de vigéncia desta. Se a criagdo industrializavel
for relacionada com a forma plastica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e
cores, que possa ser aplicada a um produto, proporcionando resultado visual novo e original
na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo, deve-se requerer um
registro de Desenho Industrial. Nesse caso ela ndo podera ser considerada uma patente. E
importante dar entrada com o pedido na natureza certa, pois embora sejam aceitas
conversOes de modelo de utilidade em patente de invencao e vice-versa, ndo se aceitam
conversdes com desenhos industriais.
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3. Realizar uma busca para certificar-se de que sua invengao tem
novidade

O primeiro passo para solicitacdo de uma patente é se certificar de que se trata de algo novo
ndo somente em termos de Brasil, mas de mundo. A patente é considerada nova quando ndo
compreendida no estado da técnica, ou seja, a matéria reivindicada na patente nao tenha se
tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente. Consulte
revistas especializadas, publicacfes técnicas e bases de patentes disponiveis gratuitamente
na internet como o proéprio site do INPI, escritdrio europeu e norte americano onde o
requerente podera consultar patentes de diversos paises como Estados Unidos (US),
Inglaterra (GB), Europa (EP), Franca (FR) e Alemanha (DE).

Se preferir, 0 requerente pode realizar a busca no 7° andar do Edificio Sede do INPI (Praga
Maua, 7 - Rio de Janeiro), utilizando servigos pagos de busca, onde podera dispor do
auxilio de profissionais do INPI especializados em buscas deste tipo. A busca € realizada de
acordo com a Classificacdo Internacional de Patentes. Divulgac6es feitas pelo proprio
inventor nos 12 meses que antecedem a data de deposito ndo serdo consideradas como
estado da tecnica (periodo de graca). Da mesma forma o pedido de patente depositado pelo
préprio inventor, em algum outro pais da Convencdo da Unido de Paris (CUP), no mesmo
intervalo de 12 meses também n&o sera considerado como estado da técnica, desde que o
depdsito no Brasil reivindique prioridade deste deposito feito no exterior (prioridade
unionista).

4. Escrever o pedido de patente

O pedido de patente é composto de requerimento (os formularios podem ser adquiridos na
Recepcao do INPI e/ou Divisbes ou Representacdes ou em na area de formularios deste
site), relatorio descritivo, reivindicagdes, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante
de pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito. Para elaborar um pedido de patente
consulte o Ato Normativo 127/97 em especial o item 15. Ele pode ser adquiridos na
Recepcao na sede do INPI, onde também pode ser adquirida LPI - Lei 9.279/96. O relatorio
descritivo deve descrever o que existe no estado da técnica e destacar os problemas técnicos
gue a patente resolve. As reivindicacOes deverdo ser cuidadosamente escritas, pois € com
base nelas que se delimitam os direitos do inventor. O pedido de patente de invencg&o tera
de se referir a uma Unica inven¢do ou a um grupo de invencgdes inter-relacionadas de
maneira a compreenderem um Unico conceito inventivo.

O pedido de patente de modelo de utilidade tera de se referir a um unico modelo principal,
que poderéa incluir variantes construtivas, desde que mantida a unidade técnico funcional e
corporal do objeto. O relatdrio descritivo deve ser de modo suficiente, o que quer dizer que
deve conter todos os detalhes que sejam necessarios para permitir a um técnico na area
reproduzir o objeto. As reivindicagdes independentes devem descrever a invencao em seu
conceito integral, ao passo que as reivindicacdes dependentes definem detalhamentos
destas ultimas.
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Em caso de duvidas na confec¢ao do documento de Patente é possivel contatar a Diretoria
de Patentes e obter orientacdo técnica pelos telefones (0xx21) 2139-3797, (0xx21) 2139-
3679, (0xx21) 2139-3638, (0xx21) 2139-3662, (0xx21) 2139-3314, (0xx21) 2139-3601 ou
na SEAESP (Mayrink Veiga, 9 - 16° andar - Rio de Janeiro). As informagGes também
podem ser obtidas atraveés do e-mail: patente@inpi.gov.br.

5. Depositar o pedido de patente no INPI

Elaborado o relatério descritivo, reivindicagdes, desenhos (obrigatorio para o caso de
Modelo de Utilidade) e resumo (obrigatorio para Patentes), pode-se depositar o pedido. O
depdsito deve ser feito na sede do INPI localizada na Pragca Maua, 7 - Rio de Janeiro - RJ,
CEP 20083-900 ou por envio postal com aviso de recebimento enderecado a Diretoria de
Patentes DIRPA/CGPROP, com indicagdo do cddigo DVP (AN 127 itens 4.2, 4.2.1 e 4.4)
ou nas Divisfes Regionais ou Representacdes nos demais Estados, cujos enderecos se
encontram na RPI (Revista de Propriedade Industrial) que pode ser consultada
gratuitamente na Biblioteca do INPI (Informag6es Oxx21 2139-3435) ou pela secdo de
Consulta a base de patentes.

Na recepc¢éo recebe-se um recibo de entrega, e deve-se retornar posteriormente para
apanhar a cépia do pedido, devidamente numerada. Antes do depdsito ser aceito, sera feito
o exame formal preliminar, para verificar se esta tudo de acordo com a Lei. Um pedido
podera ser recebido provisoriamente, ainda que nao atender ao Art.19 da LPI, mas que
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, mediante recibo datado,
que estabelecera as exigéncias, que deverao ser cumpridas em 30 dias, sob pena de nao
aceitacao do deposito e devolugdo da documentacdo. Para melhor esclarecer ou definir o
pedido de patente, o depositante podera efetuar alteracdes até o requerimento do exame,
desde que estas se limitem & matéria inicialmente revelada no pedido (art. 32 da Lei
9279/96 em vigor).

Caso haja interesse em depdsitos de patentes no exterior, o requerente pode considerar a
possibilidade de um depdsito de patente pelo sistema PCT, que permite ampliar o prazo de
depdsito nos demais paises da Convencédo da Unido de Paris de 12 meses para 30 meses,
além de fornecer ao requerente um relatério de busca e exame internacional que ird auxilia-
lo na decisé@o de prosseguir com os depdsito da patente nos demais paises.

6. Solicitar o pedido de exame.

O pedido de patente sera mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depdsito
do da prioridade mais antiga quando houver, apds o que sera publicado, a excec¢do da
patente de interesse da defesa nacional. A publicacdo do pedido podera ser antecipada a
requerimento do depositante. Publicado o pedido de patente e até o final do exame sera
facultada a apresentacao pelos interessados, de documentos e informagGes para subsidiarem
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0 exame. O exame do pedido de patente devera ser requerido pelo depositante ou por
qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do deposito, sob pena do
arquivamento do pedido.

7. Acompanhar o andamento processual do pedido e aguardar o exame
técnico

Ap0s depositado o pedido, o0 andamento processual do mesmo podera ser feito através da
RPI (Revista da Propriedade Industrial), editada semanalmente e que pode ser consultada
gratuitamente na Biblioteca do INPI (Informag6es Oxx21 2139-3435) ou pela sec¢do de
Consulta a base de patentes. Na recepcdo central no Rio de Janeiro ou nas Divisfes
Regionais os usuarios podem consultar, em um computador, 0 andamento dos processos
que sofreram despachos nos ultimos dois anos, dando como entrada o nimero do pedido
correspondente. A RPI contém um cédigo de despachos apresentando uma orientacdo
precisa da fase processual dos pedidos do INPI.

8. Cumprir as eventuais exigéncias tecnicas que possam ser feitas pelo
examinador do INPI

O exame técnico realizado pelo INPI ira investigar a adequacdo da matéria reivindicada,
fundamentada no relatorio descritivo e desenhos, como passivel de patente, bem como a
suficiéncia descritiva e aplicacao industrial. Para afericdo das condic6es de novidade,
atividade/ato inventivo o examinador ird aproveitar quaisquer subsidios que tenham sido
apresentados e realizar uma busca para determinagédo do estado da técnica. Ao final o
examinador elabora um parecer relativo a: patenteabilidade do pedido (deferimento);
adaptacédo do pedido a natureza reivindicada; reformulacédo do pedido ou diviséo; ou
exigéncias técnicas. Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo
enguadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, 0
depositante sera intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Nao respondida a
exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado. Respondida a exigéncia, ainda que nao
cumprida, ou contestada sua formulacao, e havendo ou ndo manifestagéo sobre a
patenteabilidade ou o0 enquadramento, dar-se-a prosseguimento ao exame. Concluido o
exame, sera proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. No caso de
indeferimento do pedido o requerente dispde de 60 dias para iniciar um procedimento
administrativo de recurso. No caso de deferimento da patente, terceiros dispde de um prazo
de 6 meses para iniciar um procedimento administrativo de nulidade. Ultrapassados tais
prazos a decisdo do INPI somente podera ser contestada judicialmente.

9. Deferida a patente solicitar a expedicéo da carta patente

A patente sera concedida depois de deferido o pedido de patente e comprovado o
pagamento da retribuicdo correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. O
pagamento da retribuicdo referente a expedicdo da carta-patente e respectiva comprovacao
deverdo ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. A retribuicao prevista
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poderéa ainda ser paga se comprovada dentro de 30 dias ap6s o prazo original de 60 dias,
independentemente de notificacdo mediante pagamento de retribuicdo especifica, sob pena
de arquivamento definitivo do pedido. Reputa-se concedida a patente na data de publicagao
do respectivo ato. Da carta-patente deverao constar o nimero, o titulo e a natureza
respectivos, 0 nome do inventor, a qualificacdo e o domicilio do titular, o prazo de
vigéncia, o relatorio descritivo, as reivindicacdes e os desenhos, bem como os dados
relativos a prioridade.

10. Manter o pagamento das anuidades em dia

O depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao pagamento de retribuicéo
anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito. O pagamento devera ser
efetuado dentro dos primeiros 3 meses de cada periodo anual, podendo, ainda, ser feito,
independente de notificacdo, dentro dos 6 meses subsequentes, mediante pagamento de
retribuicdo adicional. Isto aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de
tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribui¢cdes anuais vencidas antes da
data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 meses dessa data. A
falta de pagamento da retribuicdo anual acarretara o arquivamento do pedido ou a extin¢do
da patente.

O que € marca?

O expressivo numero de depdsitos de marcas que o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) recebe, anualmente, mostra que o empresariado vem tomando consciéncia
da importancia do registro de marcas, ndo apenas como forma de garantir um direito, mas
principalmente em fungdo do reconhecimento cada vez mais freqiiente de que a marca se
constitui num importante ativo para as empresas.

A marca registrada garante ao seu proprietario o direito de uso exclusivo em todo o
territorio nacional em seu ramo de atividade econémica. Ao mesmo tempo, sua percepcao
pelo consumidor pode resultar em agregacao de valor aos produtos ou servicos por ela
identificados; a marca, quando bem gerenciada, ajuda a fidelizar o consumo, estabelecendo,
assim, identidades duradouras - afinal, o registro de uma marca pode ser prorrogado
indefinidamente - num mercado cada vez mais competitivo.

1. O valor de uma marca

Imagine que vocé estd num supermercado. Vocé estd com uma imensa vontade de comer
aquele biscoito; portanto, segue até a prateleira ja conhecida. De repente, vocé toma um
susto: todos os biscoitos estdo embalados de maneira igual, envoltos numa embalagem
padrdo e sem nenhuma marca que os identifique. Todos iguais, absolutamente sem aquilo
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que faz vocé guiar as suas escolhas no mercado: um sinal, um nome, uma figura, uma
forma, uma identidade, enfim, uma marca.

Calma, as marcas nao fugiram dos biscoitos. Esta cena serviu apenas para mostrar como
seriam as coisas caso 0s produtos ou servicos, postos a venda no mercado, ndo possuissem
uma marca. Marcas sdo pontes entre as pessoas. Produtores, fornecedores, comerciantes,
consumidores, todos precisam estabelecer relagdes em que valores sdo construidos e
compartilhados. Nesse sentido, as marcas atuam como elementos que potencialmente
agregam valor as coisas. Sdo ferramentas poderosas e freqlientemente podem agir em favor
de uma empresa — embora, quando nédo cuidadas, depreciem sua imagem. Na maioria das
vezes, constituem o ativo mais valioso das firmas, sendo inclusive alvo de transag0es
comerciais sem precedentes. Marcas inspiram qualidade, evocam lembrancas, atraem
desejos. Portanto, merecem investimento e protecdo. E a maior prote¢do de uma marca é o
seu registro junto ao INPI.

Agora, pode comprar seu biscoito favorito. As marcas felizmente existem.

2. Por que registrar?

Ja falamos sobre o valor que uma marca pode ter. Mas, por que registrar uma marca?
Apesar de ndo ser obrigatério, o registro da marca no INPI garante direitos especificos. Se
vocé possui algum negacio, provavelmente seus produtos ou servigos devem ter uma
marca. Entdo, imagine deixar de registra-la e, tempos depois, saber que seus concorrentes
estdo imitando a sua marca, desviando a sua clientela e, conseqiientemente, prejudicando os
seus lucros? Com a marca registrada, vocé tem garantias contra seu uso indevido,
resguardando-se contra a concorréncia desleal e atos de ma-fé praticados por terceiros. E
um respaldo legal que constréi valor para a marca, fornece mais segurancga a sua atuacao no
mercado, além de viabilizar transa¢6es comerciais nas quais sua marca é o maior objeto de
negociacao.

Diante de um cenério cada vez mais competitivo, registrar sua marca é o principal passo
para garantir seus direitos no mercado. E lembre-se: é mais féacil para os concorrentes imitar
a sua marca do que reproduzir seu produto ou servigo. Portanto, proteja-se.

3. Marca ndo é patente

Uma confusdo comum entre algumas pessoas é imaginar que se patenteia uma marca. Nao
existe “patente de marca”. O que existe € “registro de marca”. Marcas e patentes fazem
parte de uma grande area do direito chamado “Propriedade Intelectual”. Se, por acaso, o
que vocé deseja é, por exemplo, uma patente de invengdo, ou um modelo de utilidade,
clique aqui para saber mais informacdes. Mas, se vocé de fato esta interessado em obter
uma marca, ou apenas quer ter mais informacdes a respeito, é bom, desde ja, ficar com a
definicdo legal: marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente
perceptivel, que identifica e distingue produtos e servicos de outros analogos, de
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procedéncia diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas
normas ou especificacdes técnicas.

Portanto, ndo se esqueca: marca ndo €é patente.

4. Nome de dominio, nome comercial e registro de marca: principais diferencas

Ja comentamos que a protecdo legal é extremamente aconselhavel para quem tem uma
marca. Mas, digamos que, a0 mesmo tempo, vocé tenha um site na internet, uma firma
comercial e fabrique também um produto qualquer. Obviamente, todas essas coisas tém que
possuir um nome, um sinal por meio do qual sejam conhecidos. Entretanto, para cada
objeto em questdo existe uma protecdo. Assim, nomes de dominio de internet, por exemplo,
ndo sdo passiveis de registro no INPI; da mesma forma, o registro do nome comercial ndo
pode ser efetuado em nosso 6rgao, sendo de competéncia das juntas comerciais de cada
estado. No exemplo dado, somente a marca do produto é que pode ser registrada no INPI.

5. Naturezas de marca

A natureza de uma marca diz respeito a sua origem e ao seu uso. No que tange a origem,
existem marcas brasileiras e marcas estrangeiras. Para todos os efeitos, marca brasileira é
aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no pais. Ja a marca
estrangeira € aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa ndo domiciliada no pais,
ou aquela que, depositada regularmente em pais vinculado a acordo ou tratado do qual o
Brasil seja participe, ou em organizacao internacional da qual o pais faca parte, € também
depositada no territério nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo
depdsito no Pais contenha reivindicacdo de prioridade em relacdo a data do primeiro
pedido.

No gue concerne ao seu uso, as marcas podem se distinguir de acordo com o quadro
abaixo:

Natureza das .
A gue se aplica

marcas

Produto Distinguir produtos de outros idénticos, semelhantes ou afins
Servico Distinguir servicos de outros idénticos, semelhantes ou afins
Coletiva Identificar produtos ou servigos provenientes de membros de um

determinado grupo ou entidade

Atestar a conformidade de produtos ou servicos a determinadas normas

Certificagéo PR
ou especificacdes técnicas
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6. Formas de apresentacao

As marcas possuem diversas formas de apresentacdo. Ndo sdo apenas nomes; nem apenas
figuras. Entretanto, de acordo com a lei brasileira, ndo se pode proteger sinais que ndo
sejam visualmente perceptiveis. Assim, um som, ou ainda um aroma, ndo encontram
amparo legal como marca. A seguir, um quadro apresentando as principais caracteristicas
de cada forma de apresentacao:

Apresentacao A que se aplica
Nominativa Sinal constituido apenas por palavras, ou~combina.géo de letras e/ou
algarismos, sem apresentacdo fantasiosa
Mista Sinal que combina elementos nominativos e figurativos
Figurativa Sinal constituido por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral
Sinal constituido pela forma plastica distintiva e necessariamente incomum

Tridimensional do produto

No dia 27 de julho, desse ano, a Folha de Sao Paulo divulgou uma matéria com as 100
maiores marcas do mundo. A Coca-Cola manteve sua lideranca que vem desde a
primeira realizacdo da pesquisa.

"Com ligeiras alteracdes de posicdo entre si, as dez marcas mais valiosas do mundo
neste ano sdo as mesmas de 2006, segundo a sétima edicdo da pesquisa Best Global
Brands 2007, que traz o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo. A pesquisa
foi feita pela consultoria de marcas Interbrand em parceria com a revista americana

"Business Week".

A Marca da Coca-Cola foi avaliada em US$ 65,234 bilhdes registrando uma queda de
3% em relagdo ao ano passado. A Microsoft US$ 58,079 bilhdes e IBM US$ 57,091
bilhdes, segunda e terceira marcas mais podedoras respectivamente.

"A marca Google teve uma valorizacdo de 44% neste ano. Foi a maior valorizagcdo
entre as empresas elencadas neste ano na lista. Desde 2005 o site de buscas na
internet subiu da 382 para a 202 posicdo e esta avaliado em US$ 17,837 bilhdes."

A matéria também fala sobre as marcas brasileiras:

"Brasil

Pinedo disse que ainda deve demorar "muito tempo" para que uma marca brasileira
integre o ranking. "Sé ha pouco tempo o Brasil saiu do Brasil. A gestdo de marcas

nacionais estéd ainda muito incipiente no pais e nos principais mercados", afirmou.

Para Interbrand, Havaianas tem potencial para listas futuras


http://www.folha.com.br/
http://www.coca-cola.com.br/
http://www.microsoft.com.br/
http://www.ibm.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.havaianas.com.br/
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Mesmo assim, as empresas brasileiras tém investido na construcdo de suas marcas em
mercados internacionais. O diretor da Interbrand no Brasil disse que marcas fortes no
pais, como Itau e Brahma, tém faturamento que as possibilitaria estar entre as marcas
mais valorizadas do mundo, mas ainda ndo atendem alguns critérios para inclusdo na
lista, como ter um terco do seu faturamento vindo do exterior.

Participam da lista marcas cujo valor minimo é de US$ 2,7 bilhdes, tém dados de
marketing e financeiros disponiveis a observadores externos e um amplo perfil publico
fora de sua base de clientes diretos. Para entrar no ranking a empresa tem de ter um
terco de seu faturamento fora do pais de origem, ser uma marca com que 0s
consumidores interajam diretamente, ser reconhecida por publicos que nédo sejam s o
seu alvo e ter uma projecao de cinco anos de lucro crescente.

"Temos grandes marcas nacionais, construidas ao longo das ultimas décadas,
principalmente através de investimentos em publicidade", disse Pinedo --que destacou
como outras "promessas futuras" as marcas Natura e Havaianas."

Veja a lista das 100 marcas mais valiosas:

. Coca-Cola

. Microsoft

. IBM

. General Electric
. Nokia

. Toyota

. Intel

. McDonald's

. Disney

10. Mercedes
11. Citi

12. Hewlett-Packard
13. BMW

14. Marlboro

15. American Express
16. Gillette

17. Louis Vuitton
18. Cisco

19. Honda

20. Google

21. Samsung
22. Merrill Lynch
23. HSBC

24. Nescafé

25. Sony

26. Pepsi

27. Oracle

28. UPS

29. Nike

30. Budweiser
31. Dell

32. J.P. Morgan
33. Apple

OCO~NOUODWNLE



34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
565.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

SAP
Goldman Sachs
Canon
Morgan Stanley
lkea

UBS
Kellogg's
Ford

Philips
Siemens
Nintendo
Harley-Davidson
Gucci

AlG

eBay

AXA
Accenture
L'Oreal

MTV

Heinz
Volkswagen
Yahoo!
Xerox
Colgate
Chanel
Wrigley's
KFC

Gap
Amazon.com
Nestlé

Zara

Avon
Caterpillar
Danone

Audi

Adidas
Kleenex
Rolex
Hyundai
Hermes
Pizza Hut
Porsche
Reuters
Motorola
Panasonic
Tiffany & Co.
Allianz

ING

Kodak
Cartier

BP

Moet & Chandon
Kraft
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87. Hennessy
88. Starbucks
89. Duracell
90. Johnson & Johnson
91. Smirnoff
92. Lexus

93. Shell

94. Prada

95. Burberry
96. Nivea

97. LG

98. Nissan
99. Polo RL
100. Hertz

O que € Desenho Industrial

Considera-se Desenho Industrial a forma pléstica ornamental de um objeto ou o conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de
fabricacédo industrial.

O Registro de Desenho Industrial é um titulo de propriedade temporéaria sobre um Desenho
Industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas
detentoras dos direitos sobre a criagéo.

O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigéncia do registro, sem sua
prévia autorizacao, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricacao,
comercializacdo, importagéo, uso, venda, etc.

O que ¢ Indicacao Geografica?

As espécies, quem pode pedir, a titularidade, a natureza da protecdo, a vigéncia e os direitos
conferidos.

A Lei de Propriedade Industrial, Lei Federativa 9.279, de 14 de maio de 1996, ndo define o
que ¢ Indicacdo Geografica, estabelecendo apenas suas espeécies, a Indicacdo de
Procedéncia e a Denominagéo de Origem, inexistindo hierarquia legal entre elas, sendo
possibilidades paralelas a escolha dos produtores ou prestadores de servigcos que planejam
buscar esta modalidade de protecéo, atendidos os requisitos da lei e de sua regulamentacao.
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Todavia, podemos conceituar Indicacdo Geografica como a identificacdo de um produto ou
servigo como originario de um local, regido ou pais, quando determinada
reputacdo,caracteristica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua
origem particular. Em suma, € uma garantia quanto a origem de um produto e/ou suas
qualidades e caracteristicas regionais.

As Espeécies

A Indicacdo de Procedéncia — IP é caracterizada por ser o nome geogréafico
conhecido pela producao, extracdo ou fabricacdo de determinado produto, ou pela
prestacdo de dado servico, de forma a possibilitar a agregacao de valor quando
indicada a sua origem, independente de outras caracteristicas.

Ela protegeréa a relacdo entre o produto ou servico e sua reputacdo, em razdo de sua
origem geogréfica especifica, condicdo esta que devera ser, indispensavelmente,
preexistente ao pedido de registro.

Desta forma, os produtores ou prestadores, através de sua entidade representativo,
deverdo fazer prova desta reputacao ao pleitear o reconhecimento junto ao INPI a
Indicacdo de Procedéncia, juntado documentos habeis para tanto.

A Denominacédo de Origem — DO cuida do nome geografico “que designe produto
ou servico cujas qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geografico, incluidos fatores naturais e humanos”7.

Em suma, a origem geografica deve afetar o resultado final do produto ou a
prestacdo do servico, de forma identificavel e mensuravel, o que sera objeto de
prova quando formulado um pedido de registro enquadrado nesta espécie ante ao
INPI, através de estudos técnicos e cientificos, constituindo-se em uma prova mais
complexa do que a exigida para as Indicagdes de Procedéncia.

Quem pode pedir

A protecdo em ambos 0s casos dar-se-a sobre o “nome geografico”, constituido
tanto pelo nome oficial, quanto pelo tradicional ou usual de uma area geografica
determinavel, devidamente comprovada através nos autos do processo
administrativo do pedido de prote¢éo junto ao INPI.

O associativismo é a regra para o exercicio do direito ao uso exclusivo do nome
geografico na sua atividade econdmica, afastando a sua exploracéo individual, salvo
inexistam outros produtores ou prestadores de servigo que possam se valer do nome
geografico, podendo este Unico apresentar o pedido pessoalmente, prescindindo de
se fazer representar.
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Titularidade

O uso da Indicacdo Geografica € restrito aos produtores e prestadores de servico
estabelecidos no local, conforme estabelecido pelo Art. 182 da Lei n.° 9.279,
exigindo-se, ainda, em relacdo as denominac6es de origem, o atendimento de
requisitos de qualidade.

Natureza da Protecéo

A protecdo concedida pela Indicacdo Geografica é de natureza declaratdria, pois
implica no reconhecimento pela representacdo estatal de condigdes pré-existentes,
seja a reputacdo ou a influéncia do meio geogréafico, estando incluido no @mbito do
Direito Privado. Tal natureza é concluséo I6gica do texto da lei e esta expressa no
paragrafo unico do Art. 1° da Resolucéo INPI n° 075.

Prazo de Vigéncia

A Legislacdo em vigor ndo estabelece prazo de vigéncia para as Indicacoes
Geograficas, de forma que o periodo para o uso do direito € 0 mesmo da existéncia
do produto ou servigo reconhecido, dentro das peculiaridades das Indicacdes de
Procedéncia e das Denominagdes de Origem.

Direitos

O titular da Indicacdo Geogréafica, tomar medidas contra aqueles que estejam
fabricando, importando, exportando, vendendo, expondo, oferecendo a venda ou
mantendo em estoque produto que apresente falsa Indicacdo Geogréfica, consistindo
em crimes, nos termos dos arts. 192 e 193 da Lei n.° 9.279. Tais medidas podem ser
também tomadas contra quem usa, em produto, recipiente, involucro, cinta, rétulo,
fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgacéo ou propaganda, termos
retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “género”, “sistema”, “semelhante”,
“sucedaneo”, “idéntico”, ou equivalente, ndo ressalvando a verdadeira procedéncia
do produto.
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