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Patentes, Desenho Industrial e Marcas
no Brasil: um estudo sob a 6tica da
gestdo e da legislacao

Luiz Carlos dos Santos

Roque Pereira da Silva

A propriedade intelectual sob o manto da Lei Federal N.°
9.279, de 14 de maio de 1996, regula as patentes, desenho industrial
e as marcas. As patentes sdo concedidas as inven¢des e modelos de
utilidades, podendo ser requeridas em nome préprio daquele que
a pretende, por seus herdeiros ou sucessores, pelo cessiondrio e,
ainda, por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho, ou prestagdo
de servico, determinar que pertenca a titularidade. Nesse sentido,
presume-se legitimado o requerente que a pretender, salvo prova em

contrario.

Ji4 o Desenho Industrial diz respeito & forma dos objetos,
servindo para conferir a eles tanto o ornamento harmonioso como
também para diferencid-los de outros. O art. 95 dalei 9.279/96 define
o desenho industrial como sendo “a forma pldstica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que passa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado novo e original
na sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacao
industrial” (BRASIL, 1996).

As marcas sdo sinais distintivos visualmente perceptiveis de
um produto ou servigo, de uma certificagdo ou, ainda, de produtos
ou servicos advindos de determinada entidade. Assim, a marca ¢
usada para distinguir produto ou servigo de outro que lhe seja
idéntico, semelhante ou afim, mas que tenha origem diversa.
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No Brasil, criou-se em 1970, o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento, Indutstria e Comércio Exterior,
sucessora do antigo Departamento Nacional de Propriedade
Industrial. A referida autarquia tem por finalidade central executar,
no Ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
tendo em vista a sua fungdo social, econdmica, juridica e técnica.
E também sua atribuicdo pronunciar-se quanto a conveniéncia de
assinatura, ratificacdo e dentncia de convengoes, tratados, convénios
e acordos sobre propriedade industrial.

Convém salientar que a propriedade intelectual ¢ um tema
de crescente importincia para a economia do Pais e um canal de
insercio na comunidade internacional. O INPI estd empenhado em
tornd-la um instrumento cada vez mais poderoso dentro da politica
industrial e tecnologica.

Observa-se o crescente incremento da populagio mundial;
de igual modo, mesmo que em ritmo menor, o nivel de escolaridade
avanca, multiplicando-se os nimeros de novos laboratorios, centros
de pesquisa e desenvolvimento de produtos. O resultado ¢ o
crescente e continuo langamento de novos produtos e a apresentagao.
Entretanto, no Brasil, apesar de seu potencial na geragio de
novos produtos e na criagio de novas marcas, comparativamente
com paises de menor expressio econdmica, ainda se coloca,
timidamente, no registro de marcas e patentes. Ressalte-se que esta
pratica ¢ fator preponderante para o desenvolvimento e o aumento
da competitividade empresarial.

De acordo com o INPI citado pela Revista Brasileira de
Administragio (2010, p. 16), a inovagio tecnolégica é condicio
fundamental para o sucesso relacionado aos sistemas produtivos.
O mencionado Instituto divulga que é crescente, cada vez mais, o
quantitativo de empresas investindo na criagdo de tecnologias:
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No entanto, para orientar as atividades
de pesquisa, poupar tempo ¢ ‘evitar gastos
desnecessarios, a busca de informagdo em
documentos de patentes é fundamental. A
documentacio de patentes ¢ mais completa
entre as fontes de pesquisa. Estudos reve-
lam que 70% das informagoes tecnologicas
contidas nestes documentos ndo estio dis-
poniveis em qualquer outro tipo de fonte de
informacao.

Portanto, consultar o setor especifico do INPI ¢ relevante
para quem quet registrar ou adquirir o direito de uso de uma marca
ou patente. A proposito, de acordo com informagoes oriundas da
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), apesar
da crise, 2009 foi considerado um ano positivo para o Brasil,
uma vez que ocorreram 480 solicitacoes de registro de patentes,
representando um pequeno aumento de 1,7% em relagdo a 2008.

Diante do exposto, apresenfa-se a problematica desta
investigagio com o seguinte enunciado: diante da alta
competitividade tecnoldgica e do incremento das criacdes, como
garantir os direitos da propriedade intelectual das patentes,
desenho industrial e marcas?

Em torno da indagagdo central posta, outras questoes foram
analisadas a saber:

.  Controlar a tecnologia e os meios de produgao &,

sobretudo, ter poder?

+ Em que se diferenciam patentes, desenho industrial e

marcas?

« O quevem aser ‘quebra de patentes?

Segundo dados extraidos da Organizagdo Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI), a quantidade de solicitagoes de
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patentes tem crescido, anualmente, 1,5 milhdo, implicando em um
incremento de 500 mil patentes concedidas. Convém ressaltar que
empresas nos Estados Unidos, Japio e paises das Europa utilizam,
cada vez mais, este instrumento como insumo estratégico.

A escolha desta temdtica relaciona-se com outra pesquisa
que tem como objeto de estudo outros formatos de trabalho de
concluséio de curso em mestrado de natureza profissional, iniciado
no Programa de Pés-Graduagdo em Politicas Publicas, Gestao do
Conhecimento e Desenvolvimento Regional (PGDR) - mestrado
profissional, entio vinculado ao Departamento de Ciéncias

Humanas (DCH), Campus 1 da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).

Os novos formatos de Trabalhos de Conclusio de Curso
(TCCs), previstos na Instru¢ao Normativa no 17/2009, da Fundacao
de Capacitagdo e Aperfeicoamento do Pessoal de Nivel Superior
(Capes), estio sendo objetos de investigacdo por pesquisadores
do mencionado Departamento. Estes foram os motivos que oS
professores pesquisadores verticalizassem os seus estudos, em um
primeiro momento, sobre patentes, desenho industrial e marcas, ja
que a tnica forma de TCC do mestrado profissional vem sendo a
tradicional dissertagio. Os autores, sob a coordenagdo do primeiro,
participam da mencionada pesquisa, portanto, a dimensio coletiva
da justificativa deste artigo, salvo melhor juizo, esta plenamente
embasada.

Entende-se que na acep¢io social do por qué do trabalho,
a contribuigdo social tem como fulcro subsidiar os mestrandos do
PGDR na escolha da natureza do TCC a ser defendido no término
do curso, além de constituir-se em uma op¢io que a normativa
supramencionada estabelece. Afinal, a diferenca entre mestrado
académico e mestrado profissional é exatamente a qualificagdo de
profissionais para atender ao mundo das organizacdes. Nem sempre
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uma dissertacio de mestrado pode atender as especificidades das
organizagdes, quer de natureza publica, quer privada, ou ainda
de aquelas integrantes do 3° Setor. Portanto, depreende-se que a
temdtica é oportuna, relevante e vidvel.

Em relacio a contribuicdo cientifica da pesquisa, tudo leva
a crer que os resultados poderdo servir de referéncia as fm.:uras
investigacbes que versem sobre patentes, desenho industrial e
marcas. Enfim, suporte tedrico para as reflexdes em torno do
assunto aqui tratado e outros que tiveram apenas andlise de cunho
tangencial.

O objetivo geral do texto foi evidenciar a importancia das
patentes, desenho industrial e marcas para o desenvolvimento e
o incremento da competitividade empresarial. Para tanto, foram

tracados os seguintes objetivos especificos:

« levantar no ordenamento patrio, a legislagio pertinente
quanto as trés categorias explicitas no titulo do artigo,
inclusive a de natureza constitucional;

o explicitar a gestdo como estratégia de desenvolvimento e
aumento da competitividade das empresas;

« enfatizar a importincia do registro da propriedade
intelectual junto ao INPI para evitar riscos concernentes
aos recursos tangiveis e intangfveis do capital econémico
do autor intelectual - pessoa fisica e/ou juridica;

« analisar os reflexos decorrentes da quebra das patentes,
as vezes, resultado de muitos anos de pesquisa e

desenvolvimento.

Concernentemente a metodologia da pesquisa, optou-se pela

i Hri ' 5 nio
tipologia exploratéria, levando em conta que esta, segundo Anto
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Carlos Gil (2010, p. 67), “[...] tém como objetivo proporcionar
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito

[...] aprimoramento de idéias ou a descobertas de intuigoes”.

A tipologia supramencionada teve como 4ncora a literatura
sobre as categorias que fazem parte da tematica, encontradas em:
fontes bibliograficas - livros, artigos de periédicos, anais de eventos
técnico-cientificos e a legislagdo interpretada; documentais - em
expedientes do INPI e relatérios empresariais; e, eletronicas,
capturadas em sitios eletronicos especializados.

A abordagem metodologica enquadra-se na categoria
quantitativa e qualitativa, sendo que teve como suporte a

argumentacdo, a partir, principalmente da doutrina juridica.

O texto foi estruturado em quatro sessdes, cuja sintese
expde-se: 0 primeiro traz uma abordagem acerca da propriedade
intelectual, abrangendo aspectos histdricos, conceituais e juridicos;
o segundo explicita detalhadamente as diferengas entre os trés
institutos - patentes, propriedade intelectual e marcas; o INPI ¢ o
objeto do terceiro capitulo e, o quarto focaliza as trés categorias
enquanto fator preponderante para o desenvolvimento e o aumento
da competitividade empresarial.

Propriedade intelectual

De inicio, cabe esclarecer, que a expressio “propriedade
intelectual” é utilizada para designar o campo técnico-juridico que
trata da protegdo as criagdes do intelecto humano nas dreas cientifica,
tecnoldgica, literdria e artistica; bem assim, aquelas vinculadas a
industria, no que concerne as invengdes, inovagdes, processos e
design de um modo geral.
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No Brasil, ¢ disciplinada e regulamentada pelas leis: 9.279/96
- Patentes, Desenho Industrial e Marcas; 9.456/97 - Cultivares;
9.609/98 — Software, e 9.610/98 - Direitos Autorais. Acrescente-
se que a nagdo brasileira é signatdria, de tratados internacionais,
a exemplo de: Convencoes de Berna, sobre Direitos Autorais, e de
Paris, acerca da Propriedade Industrial; acordos como o Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Urge lembrar que a “propriedade intelectual” € um preceito
contido na Constituicio da Republica Federativa do Brasil (CRFB),
estando assentado entre os “Direitos e Garantias Fundamentais’,
com previsio nos incisos XXVIL, XXVIIT e XXIX do artigo 5° da
mencionada CREB.

O Direito Comercial enquanto género bifurca-se em dois
outros ramos: 0 Direito Autoral e o Direito Industrial. Estes, apesar
de serem congéneres, apresentam naturezas juridicas distintas
e, consequentemente, tratamentos diferenciados, tanto quanto a
protegiio temporal como no que diz respeito aos direitos pessoais ¢
patrimoniais decorrentes.

O primeiro bloco, também chamado de Propriedade
Literdria, Cientifica e Artistica, cuida da prote¢do as criagdes de
carater mais artistico-cientifico, que funcional; ou seja, abrange as
obras de arte, a exemplo da pintura e da escultura, as obras musicais
e litero-musicais, as obras literdrias, como os romances ¢ a poesia, e
aquelas académico-cientificas, como os artigos técnico-cientificos,
monografias, dissertagdes, teses, livros, entre outros. Em suma, é
o Direito Autoral que disciplina e acolhe toda e qualquer criacao
do intelecto humano que possua qualidades diferentes daquelas
eminentemente técnicas ou mecanico-funcionais.

Jé no Direito Industrial, mais conhecido como “Propriedade
Industrial’, encontra-se o conjunto de principios reguladores das
protecdes as criaches intelectuais no campo técnico, com o fulcro
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de proteger e incentivar a difusdo tecnoldgica, bem como garantir
a exploragio exclusiva, por parte de seus criadores, abrangendo: a
concessio de patentes - invengoes e modelos de utilidade - e registros
- desenhos industriais e marcas.

E importante registrar que a “propriedade intelectual’, no
seu sentido macro, exerce papel importante na composicao de acoes
que visem ao desenvolvimento socio-econdmico de um estado,
regido e, em decorréncia, de uma nagio. Essa assertiva depreende-
se da mencio de Lucas Rocha Furtado (1996, p. 41), quando
assevera: “[...] ao possibilitar a divulgagdo de novas invengdes em
publicacdes oficiais, [...] permite o acompanhamento atualizado do
desenvolvimento industrial e cientifico.”.

Para, além disso, 2 apropriacdo intelectual gera garantia e
trangiiilidade aos seus detentores, ja que também é vista como um
instrumento de controle de mercados e uma forma de reduzir as
incertezas dos inovadores. pesquisadores, centros ou nucleos de
pesquisa, industrias, incubadoras, entre outros, que dela se valem.
Isto se reverte, pois, em beneficios para a comunidade/sociedade.
Eis, pois, a sua influéncia € relevancia nos ramos empresarial e
técnico-cientifico.

Todavia, quando seconsta e se analisa o papel da “propriedade
intelectual” - especialmente, a Propriedade Industrial e o seu sistema
de patentes - nos parques industriais das diversas regides, evidencia-
se a disparidade existente entre as diferentes areas ou regioes
brasileiras e entre o Brasil € 0s paises ditos “desenvolvidos’, no que
se refere ao avanco industrial e tecnoldgico, obviamente, com reflexo

no desenvolvimento social-

A propasito, Silva e Melo (2001, p. 8) afirmam:
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Com as desigualdades sociais e regionais
do Brasil, a expressdo ‘qualidade de vida
adquire, ademais, significado especial, dis-
tinto daquele dos paises desenvolvidos. As
questoes da pobreza, urbana e rural, da con-
vivéncia em habitats urbanos de baixo nivel
de sociabilidade e alto nivel de violéncia,
entre muitas outras, complementam as dis-
cussdes contemporaneas scbre qualidade
de vida nos paises ricos.

Depreende-se, pois, que a questdio do impacto do
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico sobre o cidaddo brasileiro e
seu ambiente, sua saide, alimentacio, mesmo sobre a vida cotidiana
no trabalhe e no lazer, torna-se insepardvel de qualquer proposta
para um sistema nacional de inovacao que possa contar com o apoio
continuado da sociedade.

Nessa perspectiva, os resultados de acdes desenvolvimentistas
para a sociedade como um todo, em termos, principalmente, de
melhoria na qualidade de vida dos cidaddos, independentemente de
sua situagdo econdémica ou posigdo social, podem ser observados,
tendo em vista o montante de investimentos inseridos ¢ a alocacio
de contingente de capital humano, certamente subutilizados, na
resolugio dos problemas cientificos, tecnoldgicos e de inovagio
voltados a populagdo em geral - entendida como alvo principal de
todo e qualquer investimento de natureza publica. Todavia, tais
agOes, no caso concreto, ainda se mostram aquém do necessario para
a realidade brasileira, especialmente, sob o ponto de vista regional.

Conforme Luciano Coutinho et al. (2001, p. 9):

As principais limitacdes do caso brasileiro
e, em particular do Nordeste, sio a fraca
interacdo entre os agentes dos sistemas de
inovagdo; baixa capacidade de investimen-
tos de risco; baixa densidade de individuos
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com espirito empreendedor; inexisténcia de
aglomerados de grandes empresas de alta
tecnologia; baixa utilizacio do poder de
compra do Estado; limitagoes da quantida-
de, qualidade e perfil do sistema de ensina
superior, sobretudo de engenharia, e preca-
ria capacidade de gestdo.

Portanto, é impossivel nio se garantir, concretamente,
avango  técnico-cientifico regional, sem uma solugio  de
continuidade no processo de empobrecimento social, ainda que se
verifique uma distancia entre os atores do corpo de conhecimento
cientifico, tecnoldgico e de inovacio - pesquisadores, professores,
tecnologos, consultores, entre outros profissionais - promotores
de responsabilidades sociais e de desenvolvimento sustentdvel - e a
massa populacional, excluida, ainda, desse processo e dos retornos
que dele poderia extrair, Nesse cendrio, a “propriedade intelectual”
se configura como elemento estratégico.

Patentes, desenho industrial e marcas

Patentes

A pesquisa e o desenvolvimento para elaboracio de novos
produtos, no sentido mais abrangente, requerem, na maioria das
vezes, grandes investimentos, Proteger esse produto por meio de
uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem
e vendam o mesmo a um prego mais baixo, uma vez que cles nio
foram onerados com os custos da pesquisa e seu desenvolvimento.
A protecio conferida pela patente é, portanto, um valioso e
imprescindivel instrumento para que a invengio e a criagio
industrializével se torne um investimento rentével. Patente é um
titulo de propriedade temporéria sobre uma invengdo ou modelo
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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 autorizacdo, de atos
relativos a matéria protegida, tais como fabricaco, comercializacio,
importa¢io, uso, venda etc.

Os conceitos que norteiam a concessio sio basicamente os
mesmos ja estabelecidos para as dreas tecnologicas acrescidos de
alguns procedimentos diferenciados necessérios ao preenchimento
dos critérios de repetibilidade e suficiéncia descritiva da invencao.

O requisito de suficiéncia descritiva em biotecnologia nem
sempre € possivel ser alcancado por uma descricdo escrita e, com
efeito, a realizagdo prética da invencéo trona-se invidvel e inacessivel
ao publico interessado no assunto.

A solugdo internacionalmente aplicada é a de garantir o
acesso ao material biologico, que néo seja conhecido e acessivel ao
publico, por intermédio de dep6sito de uma amostra correspondente
em centros depositdrios especialmente destinados e adequados 4 sua
manutengao e ao processamento de patentes.

Outro aspecto interessante a ser ressaltado é a necessidade
de serem fornecidos, no relatério descritivo dessa modalidade de
patente, uma cuidadosa e detalhada descricao do material bioldgico,
dos parametros técnicos envolvidos no processamento de obtengio
deste material, visando a obtengio de um produto efetivamente
biotecnoldgico. Cabe ressaltar que no Ato Normativo 127/97 - itens
16.1,16.2, 16.3 € 16.4 - hd referéncia, de forma especial, porém, nio

exaustiva, a drea biotecnoldgica.
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De acordo com Giusti (2004), para que a invencdo ou o
modelo de utilidade sejam patentedveis deverdo atender a alguns
requisitos. Antes de analisé-los, contudo, cabe verificar em que
consistem a invencéo.e o modelo de utilidade.

A invengdo, segundo estudos empreendidos, consiste em
ato original da inteligéncia humana e que se verifica quando uma
pessoa projeta algo desconhecido por ela mesma, ainda que j4 fosse
conhecido por outras pessoas. Para que seja concedida a patente,
entretanto, nao bastard a originalidade, sendo ainda necessdrio que

o invento seja desconhecido por todos.

Por seu turno, o modelo de utilidade consiste em um objeto de
uso pratico e susceptivel de aplicacdo industrial. Nessa perspectiva,
néo representa propriamente uma invengio, mas sim o acréscimo de
utilidade que vem a aderir a alguma coisa que ja exista. Assim sendo,
o requisito novidade nao é exigido para a concessdo da patente.
Considera-se, portanto, modelo de utilidade toda forma introduzida
em objetos ja conhecidos, tais como, ferramentas, utensilios, entre
outros, empregados para aumentar sua eficiéncia. Frise-se que os
requisitos exigiveis para que a patente seja concedida, tratando-
se de invencdo, sao a novidade, a atividade inventiva e a aplicagio
industrial.

Em relagdo & novidade, viu-se que somente a originalidade
nio ¢ suficiente para a concessdo da patente, entendida como
original a simples caracteristica subjetiva. E necessdrio que a
criagdo seja desconhecida por parte da comunidade cientifica,
técnica ou industrial, ou seja, é necessario que o invento néo esteja
compreendido no que se denomina estado de técnica.

Convém ressaltar que o estado de técnica, em contrapartida,
¢ constituido por tudo aquilo que é desconhecido do publico antes
da data de deposito do pedido de patente.
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No que tange ao requisito atividade inventiva, ndo basta,
para fins de concessio da patente, que o invento se encontre fora
do estado de técnica, isto é, que seja desconhecido. Serd necessario,
ainda, que desperte o sentido de progresso, dentro da comunidade
cientifica, técnica ou industrial.

A aplicagio industrial representa a possibilidade de predugéo.
Significa dizer, de nada servirda um invento que ndo possa ser
produzido. Reafirme-se, no entanto que, em relagdo ao modelo de
utilidade, para que seja patentedvel, nao sera exigido o requisito da
novidade; bastando que da atividade resulte uso pratico - susceptivel
de aplicagdo industrial, e que agregue ao objeto melhoria em termos
de funcionamento.

Saliente-se, que de qualquer forma - tanto a invengdo
quanto o modelo de utilidade - sdo considerados novos quando
nio compreendidos no estado de técnica. Vale dizer que nem
tudo, porém, pode ser considerado como invengio ou modelo de
utilidade.

O constante do art. 10 da Lei N° 9.279/96 exclui o que ndo
pode ser considerado para efeito de concessdo de patente. Por outro
lado, registre-se que as invengdes e os modelos de utilidade nao sao
patentedveis, ainda que apresentem os requisitos exigidos, a exemplo
da aplica¢do industrial, em razdo dos impedimentos previstos no

art. 18 do supramencionado diploma legal.

Desenho Industrial
Considera-se Desenho Industrial 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

193



e original na sua configuragio externa, que possa servir de tipo de
fabricacdo industrial.

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

O H A e 3

titular tem o direito de excluir terceiros, durante o
prlaz? de vigéncia do registro, sem sua prévia autorizacio, de atos
i { S Ll 1 X .

! ativos a matéria protegida, tais como fabricacdo, comercializagio
importagdo, uso, venda, dentre outros.

i Ao analisar o art. 95 da Lei 9.279/96, verifica-se que sdo
b : i SR Y :

igiveis ao desenho os requisitos da novidade e da originalidade

Para que possa ser registrado. Nido se consideram como desenho
industrial as obras puramente artisticas.

Ressalte-se que o desenho industrial segundo Giusti (2004)
pode ser considerado novo quando ndo estiver compreendido
no estado de técnica que, por sua vez, se constitui por tudo que é
tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido.

A originalidade, a seu turno, resulta de uma configuracio
visual distintiva, em relacao a outros objetos precedentes.

. Urge esclarecer que nao sao registraveis como desenhos
industriais os quais forem contrdrios & moral a aos bons costumes
ou que ofendam a honra ou a imagem das pessoas ou, ainda, que
atentem contra a liberdade de consciéncia, crenga, culto religi:)so e
sentimentos dignos de respeito e veneragio.

Marcas

| Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo
visualmente perceptivel, que identifica e distingue produtos e
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servicos de outros andlogos, de procedéncia diversa, bem como
certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou
especificagbes técnicas.

Para obter o registro de uma marca, ¢ necessario apresentar
o pedido ao INPI que 0 examinard com base nas normas legais
estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial e nos atos/
resolugdes administrativos.

Em sintese, “Marca de produto ou servico” ¢ aquela usada
para distinguir produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou
afim, de origem diversa.

Antes de iniciar o registro de uma marca h4 a necessidade
de se identificar as atividades e efetuar auditoria para que se possa
atestar quanto a registrabilidade, conflitando a fonética da marca
desejada com a atividade classificada.

Assinale-se que a marca de certificagiio, por sua vez, ¢ aquela
utilizada para atestar a conformidade de um produto ou servico com
determinadas normas ou especificagoes técnicas, em especial quanto
a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Entende-se por marca coletivaa que se utiliza para identificar
produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada
entidade. Ja as marcas consideradas de alto renome e as marcas
notoriamente conhecidas gozam de protecdo especial, sendo que as
Gltimas independem de registro para estarem protegidas.

Segundo a Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996):

Nio serd aceito como marca o8 sinais de
cardter genérico, necessdrio, comum, vulgar
e/ou simplesmente descritivo, quando tiver
relacio com o produto ou servico a distin-
guir, ou aquele empregado comuniente para
designar uma caracteristica do produto ou
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servigo, quando & natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade e épaca de producio
ou de prestagio do servico. Salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva,

Cabe registrar que s3o exigiveis para o registro da concessio da
marca: novidade - que, no caso poderd ser relativa; nao-coincidéncia

com outra marca; ¢ também que ndo haja impedimento.

A novidade ¢é relativa quando nio se exige para efeitos de
registro que a marca seja nova; na verdade, o que deve ser nova é a
relagdo entre a marca e o produto ou servico que ela possa identificar.

A marea, do mesmo modo, ndo podera ser coincidente com
a marca notoria, uma vez que essas, como visto, tém protecdo, ainda
que ndo registradas.

Também, convém assinalar, para que possam ser registraveis,
as marcas ndo devem referir-se as situacdes previstas no art. 124 da
Lei 9.279/96. Portanto, ndo sdo registraveis os brasoes, as armas, as
bandeiras, os monumentos oficiais, a designagio ou sigla de entidade
ou 6rgio publico, dentre outros.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INPI, conforme descrigao contida na Introducio deste
artigo, ¢ um ¢rgio da administracio indireta federal, de natureza
autdrquica. Foi criado em 1970 e estd vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Bxterior (MDIC). Sua sede
localiza-se na cidade do Rio de Janeiro; funciona regularmente, em
conformidade com o expediente da maioria dos érgios estatais.

A finalidade principal do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial estd regulamentada por meio da Lei 9.279/96 - Lei da

Propriedade Industrial - que consiste em executar, no ambito
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nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial no
pais. E uma entidade que contempla fungdes social, economica,
juridica e técnica. O INPI também tem a atribuicio de pronunciar-
se em relacdo A conveniéncia de assinatura, ratificagdo e denuncia
de convencées, tratados, convénios e acordos sobre propriedade

industrial,

De acordo com o explicitado na introdug¢io deste estudo, o
INPI foi criado para substituir o antigo Departamento Nacional de
Propriedade Industrial. A autarquia agregou as tarefas tradicionais
de registro e concessio de marcas e patentes, a responsabilidade
pela averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia e,
posteriormente, pelo registro de programas de computador,
contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial,
de indicagdes geograficas e topografia de circuito integrado. A
propriedade intelectual é um tema de crescente importincia
para a economia do Pais e um canal de insergio na comunidade
internacional (INPI, 2010).

Faz parte das diretrizes do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial o empenho para tornd-lo um instrumento cada vez mais
poderoso no ambito da politica industrial e tecnolégica. Nessa
Perspectiva, vem aprofundando o processo de modernizagdo e de
descentralizacio de suas aacds. Uma de suas principais metas ¢
alcancar uma aluacio mais ativa e dindmica junto a seus clientes,
privilegiando a inovacdo ¢ o atendimento a novas demandas,
Assim, o INPI vem disponibilizando as informagdes tecnologicas
de seu acervo de mais de 20 milhdes de documentos de patentes a
empresas, 6rgdos do governo, por meio de programas especificos.
Esta estratégia leva em consideragio a participagio ativa do
Instituto, articulada com outros érgios do governo federal, nos

debates e negociaches implemeritados em foruns internacionais,
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para garantir o estabelecimento de um ambiente adequado aos
interesses nacionais.

Citam-se, adiante, alguns programas, projetos e/ou servigos
que merecem destaque:

Academia de Inovagdo e Propriedade Intelectual do
INPI

A Academia foi idealizada para consolidar as atividades
de pesquisa e desenvolvimento em Propriedade Intelectual e criar
mecanismos de disseminagio de conhecimentos que permitam
obter beneficios na utilizagdo do Sistema de Propriedade Intelectual.

No inicio de suas atividades, a Academia ofereceu trés
programas de formacéo de recursos humanos: Formacdo de Curta
Duragdo, Mestrado Profissional e Ensino a Distincia. Tendo
em vista que o tema ¢é de interesse para a economia mundial, a
Academia promove, ainda, a interconexido desse trabalho com as
agbes empreendidas em outros paises, em academias congéneres.
Associacdes com universidades brasileiras e estrangeiras estio em
curso com o objetivo de propiciar o intercimbio de experiéncias, de
maneira a desenvolver novos cursos e grupos de pesquisa na érea.

Agenda para o Desenvolvimento

Esta proposta foi apresentada por quatorze paises, liderada
pelo Brasil e pela Argentina, na Assembléia Geral da Organizacio
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), realizada no periodo
de 27 de setembro a 5 de outubro de 2004, com a finalidade de incluir,
nos debates da citada organizacdo, questdes de desenvolvimento e
acesso ao conhecimento.

198

Backlog :
Sequéncia de solicitagdes que aguardam andlise ol
nio-atendida na regulamentagio de processos internas
concessio de pedidos de registro de marcas e patentes.

Contrato de Transferéncia de Tecnologia

Negociagdo técnico-econdmica, — cujo objetivo € a
transmissio de determinados bens intangiveis, protegidos por
Propriedade Industrial - Patentes, Desenho Industrial e Marcas ou
por conhecimentos técnicos - know-how e prestacio de servicos de
assisténcia técnica.

Para que possam produzir efeitos perante terceiros, legitimar
transferéncias para o exterior e permitir a dedugio das despesas na
apuragio do lucro real das pessoas juridicas, os contratos devem
atender a preceitos legais e estdo sujeitos a averbagio ou registro
no INPI. Ressalte-se que o contrato de Franquia também deve ser

registrado no Instituto.

Desenho Industrial

Forma plastica ornamental de um objeto ou conjunto
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracio
externa, e servir de tipo de fabricagdo industrial.

e-INPI

Sistema FEletrénico de Gestio da Propriedade Industrial,
desenvolvido em parceria com o Servigo Federal de Processamento
de Dados (SERPRO), para requisicao de servigos ao INPI. O Sistema
disponibiliza a Guia de Recolhimento Eletronica, a ser preenchida e
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apresentada pelos usudrios para efetivar o Protocolo de Requisigdo
de Servico no INPI,

Outros servicos do supramencionado sistema citam-se;
e-Marcas; Madulo do e-INPI, dentre outros, os quais podem ser
utilizados, pelo usudrio, com a finalidade de demandar servicos e
praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro
de marcas, por meio de formuldrios eletrénicos proprios, fazendo

uso da internet.
Indicagao geografica

Identificagdo de procedéncia ou denominagio de origem
de um produto ou servigo préprio de um pais ou uma regido, que
possui uma determinada qualidade, caracteristica ou reputagio,
diferenciando-o dos demais disponiveis no mercado, tornando-o
singular.

Considera-se indicagio de procedéncia o nome geogrifico
de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério, que se tenha
tornado conhecido como centro de extracéo, producio ou fabricacio
de determinado produto ou de prestagio de determinado servico.

Enquanto que denominagdo de origem considera-se 0 nome
geogrifico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territdrio, que
designe produto ou servigo cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogrifico, incluidos os

fatores naturais e humanos.

Sistema de Patentes e de Transferéncia de Tecnologia

Constitui-se em um Tratado, o qual dispde basicamente,
sobre os procedimentos de cooperagio entre pafses industrializados
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e paises em desenvolvimento. Visa a simplificar, tornando mais
eficaz e econémico, tanto para o usudrio como para os 61gaos
governamentais encarregados na administracio do Sistema de
Patentes, o procedimento para protegio patentdria em vérios paises.

Patente

Titulo de propriedade tempordria sobre uma invengio
ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores,
autores ou outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos
sobre a criagio. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar
detalhadamente todo o contetido técnico da matéria protegida pela
patente e, durante o prazo de vigéncia da patente, o titular tem o
direito de excluir terceiros, sem prévia autorizacio, de atos relativos
a matéria protegida.

Pipeline

Dispositivo incorporado pela Lei da Propriedade Industrial
(LPI) - Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de
proteger as patentes relativas a substincias, matérias ou produtos,
obtidos por meios ou processos quimicos, substincias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos de qualquer espécie e respectivos processos de
obtengdo ou modificagao, garantidos em tratado ou convencio em
vigor no Brasil. Fica assegurada a data do primeiro depésito no
exterior, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em qualquer
mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no Pais,
scrios e efetivos preparativos para a exploragio do objeto do pedido
ou da patente,
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