NANUAL BASICO DONITTE
PROPRIEDADE N TELECTUALE

TRANSFERENCIA DE TECH0L0GIA




Universidade Federal de Itajuba

MANUAL BASICO DO NITTE
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Fred Leite Siqueira Campos
Autor

APOIO:

[FAPEMIG

Fundagao de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

ltajuba - MG



SUMARIO

APRESENTACAOD. ..ot tee e sae st s s 5
INTRODUGAD ..ottt ettt ettt sttt sttt 7
A I SRS 8
CAPITULO L oottt 8
PROPRIEDADE INTELECTUAL ..ottt enen 8
1.1 DOS ganh0S ECONOMICOS .......ccveiieeieiieiieeieeteseesteeeesreesteesae e e steeseesneesreeresneesneeneens 8
CAPITTULOD 2 oottt 9
AS MODALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL .....ccoviviiiieie e 9
2.1 DITEITO QULOTAL.....ccveiieieiecie st re et sne e 9

A N ) i ot o SRR 9

2.1.2 LeQiSIaga0 VIGENTE ......cueiiiiieieee ettt 9

2.1.4 Transferencia dos direITOS.........coiiiiiiiieieieiese e 10

2.2 Programas de computador (SOFIWAIE) ........cccceeieriiiiininieieree e 11
N ) i ] o T TSSO OS SR 11

2.2.2 LeQiSIaga0 VIENTE ...t 11

p G B o (0] (=To%: [0 SRRSO 11

2.2.4 Transferéncia de teCnologia.........ccocvriiieieiiirii s 12

2.3 CURIVAIES....cuiiti ettt st sttt ereeneas 12
2.3. L DETINIGAD ...ttt bbbt 12

2.3.2 LegiSIagdo VIGENTE ......ocveiee et 12

2.3.3 O que pode Ser Protegitdi?.........coviiririeieieiesie e 12

R o (0] (=To%: [0 PP SUSTOPR 13

2.3.5 Algumas definiGOes IMPOITANTES .........ccveiriieieie e 13

2.4 Propriedade INAUSTIIAL. ..o 13
2.4.1 Desenho INAUSEIAl .........ccoieiiiiiiicee s 14

2.4. 1.1 DEFINIGAD ...vevieiiteeiieiiet ettt bbb 14

2.4.1.2 O que pode Ser Protegido.........ccueiveiieieerieiieieese e 14

2.4. 1.3 PIOTEGAD ...c.vivitieieeiieie ettt bbb 14

2.4.1.4 Transferéncia de Tecnologia ........ccccvevveiieiieiieie e 15

2.4.2 INdicaGa0 gEOGIAICA. ......euvieeieieiesee et 15
2.4.2.1 DEFINICAD ...cvecvieitice et 15

2.4.2.2 PTOTEGAD .....viviie ettt bbb 16

2. 4.3 IMIAICAS ...tttk b e bbbt bbb neennnas 16
2.4.3. 1 DETINIGAD ...veviiieieeiieiiei ettt bbb 16

2.4.3.2 TIPOS € IMAICAS .....vecvvevieieiieeiteeie ettt te e re e 16

2.4.3. 3 PIOTEGAD ..c.viveiieieeiiee ettt bbb 17

2.4.3.4 Procedimentos para 0 registro da marca.........cccceevevieereesiecriee e 18

2.4.3.5 Prazo de vValidade...........ccecvrieieeiicie e 18

2.4.3.6 LegiSIagho VIgENTE .......ooiiiiiieieee e 19

2.4.3.7 Transferéncia dos dir€It0S.........cueverieriveriesieseere e 19

244 PALBNTES ...ttt b e 19

2.4.4. 1 DEFINIGAD ...veveieiiteiiietie ettt bbb 19

2.4.4.2 DA PAIENTE ...ttt rre e 20

2.4.4.3 Prazo de Validade...........ceveeieieeie e 20

2.4.4.4 O que pode e ndo pode ser patenteado ...........ccceevvveevieiiieesiie s 21

2.4.4.5 O que ndo € consSiderado INVENGED .........covvvererereriseee e 22

2.4.4.6 Autoria e titularidade ..o 22



2.4.4.7 Patente nacional € internacional .........c..eeeeeeeeee i oo 23

2.4.4.8 Estrutura de Uma PAtENTE ..........ccoieeeiiiieiereeete e 24

2.4.4.9 Como depositar um pedido de patente .........ccceveveerveiesieeseese e 27

2.4.4.10 DO IUIAE ..o et 27

2.4.4.11 Sigilo € publiCACAD. ........ccvveieceee e 28

2.4.4.12 Period0o de SIQIl0 ......cooiiiiiiii e 29

2.4.4.13 PEriodo 08 graCa .....ccveiveeieerieiieeiecie e eseesiee e e e sre e ae e e re e 29

2.4.4.14 Transferéncia ou licenciamento de tecnologia ..........ccccccevereniicnnnnnee 30

2.5 ROYAIIES ...t 31
2.5. 1 DEFINIGAD ..ottt bbb 31

2.5.2 Distribuic80 dos royalties..........cccueiiiiieiieiieie e 31

2.5.3 Distribuicdo dos royalties entre 0S INVENTOIES..........ccovveereeieiieeneere e 32

2.6 BusCa Nas bases de PAteNTES .........cccveiveieeiie i 32
2.6.1 Importancia da busca por PateNteS..........cccerereriiirine e 32

2.6.2 ROTEITO U8 DUSCA ....vevvieeiieieie ettt st 33

2.6.3 Busca nacional no Banco de Dados do INPI..........ccccooeiievenieneeic e 34

2.6.4 BUSCA INTEINACIONAL........cviieiiiiiiie it 34
2.6.4.1 Busca no Banco do Escritorio Europeu de Patentes (EPO) ..................... 34

2.6.4.1.1 Pesquisa avancada (Advanced Search)..........c.cccocvevvivieineneciesnennnnn 35

2.6.4.2 Busca no Banco United States Patent and Trademark Office (USPTO)..35

2.7 Recuperagdo de Documento de Patentes.........cccceveveerieiieieevie e 35
PARTE 2 ..ottt ettt ettt R Rt et et et e Re R e R e e Rt et et e nneetenreerenneere s 37
CAPITULO L oottt 37
N N SR 37
N o] (=TT | Uov Lo PSP 37

1.2 Aspectos da Lei da Inovacdo (Lei 10.973/04) relativo a criagdao dos NITs............ 38

1.3 O NITTE-UNIFEI promove a¢des de transferéncia de tecnologia ..........c..ccccu...... 39
CAPITULO 2 .ottt 40
DA SEGURANGCA CONTRATUAL ..ottt 40
2.1 Por que o NITTE é de fundamental importancia para o pesquisador-inventor? ....40

2.2 Da seguranga oferecida Pelo NITTE ..o 41



APRESENTACAO

O Nucleo de Inovacdo, Transferéncia de Tecnologia e Empreendedorismo (NITTE) da
Universidade Federal de Itajubd (UNIFEI) vem crescendo (em atividades, acbes e em seus
nameros relacionados a protecdo da propriedade intelectual) de forma exponencial. Nesse
sentido, € inegavel o crescimento da maturidade e das acGes do NITTE da UNIFEI nos
ultimos dois anos. Nesse periodo (de 2009 a 2011), foram ofertados muitos Cursos a
comunidade local (alunos, pesquisadores e empresarios), foram realizados muitos
treinamentos (relacionados a Propriedade Intelectual — PI) do pessoal diretamente envolvido
com o NITTE e os numeros, relacionados aos depositos (da UNIFEI) feitos junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), crescem de forma exponencial (desde 2004). A
proposito, a confeccdo desta cartilha (hora apresentada) estd vinculada, diretamente, as
atividades crescentes e as responsabilidades (no sentido da divulgacdo da inovacdo) do
NITTE da UNIFEIL.

E prova da evolucdo do Ndcleo de Inovacdo da UNIFEI o fato de, em 2009, a UNIFEI
possuir um total de 05 pedidos de protecdo depositados junto ao INPI. Por outro lado, em
abril de 2011, esse nimero subiu para 21 pedidos depositados junto ao INPI. Além disso,
outros 64 pedidos estdo em tramite endégeno a UNIFEI e serdo depositados (até o final de
2011), perfazendo-se um total de 85 protecdes depositadas junto ao INPI.

Também, estdo sendo realizados Cursos (pelo NITTE) sobre: Economia, Inovacéo,
Propriedade Industrial, Lei da Inovacdo, busca em bases de patentes, dentre outros assuntos
relacionados a Pl. Esses cursos atendem aos alunos da UNIFEI (em especial as Graduacdes
dos Cursos de Administracdo e Engenharia de Producdo — bem como ao programa de pré-
incubacdo da UNIFEI — no qual o NITTE participa como membro organizador), aos
empresarios da regido Sul de Minas (com destaques aos municipios de Itajuba e Santa Rita do
Sapucai), aos professores e pesquisadores da UNIFEI, bem como aos demais participantes
exogenos a UNIFEL.

Ainda, deve-se lembrar que a organizacdo universitdria na UNIFEI destaca o
empreendedorismo e as capacidades inovativas como pontos importantes a formacdo dos
discentes em todos os niveis. Ai, a participacdo do NITTE ¢é de fundamental importancia e
sempre incentivada pelas acdes da gestdo universitaria na UNIFEI. Nesse sentido, o Ndcleo
tem como objetivo estruturar e implantar politicas de inovacdo, propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia em sintonia com a cultura empreendedora da UNIFEI. Cabe-se
destacar, também, que o diferencial do NITTE-UNIFEI é a sua proposta de disseminacédo da



cultura empreendedora enquanto fator agregador aos projetos de inovagdo tecnoldgica. Isto é
evidenciado na integracdo do NITTE com: os projetos de pré-incubacdo, as incubadoras de
empresa de base tecnoldgica e as incubadoras tradicionais, bem como com o Programa de
Incentivo a Inovacgédo e com o Parque Tecnoldgico de Itajuba.

Reiteramos que a presente cartilha é fruto da expansdo das atividades do NITTE da
UNIFEI e se prestara a subsidiar as atividades ligadas a protegdo da PlI.

Prof. Dr. Fred Leite Siqueira Campos

Pesquisador na area de Economia e lotado junto ao Instituto de Engenharia de Producéo e Gestdo (IEPG)
Diretor de Inovacdo do Nucleo de Inovacédo, Transferéncia de Tecnologia e Empreendedorismo (NITTE)
Universidade Federal de Itajubd (UNIFEI)

Maio de 2011.



INTRODUCAO

A presente cartilha tem a finalidade de esclarecer e informar sobre o tema da
Propriedade Intelectual (PI) e ainda se tornar um instrumento no ambiente de producdo de
pesquisa, em todas as areas do conhecimento. E destinada, especialmente aos pesquisadores
clientes do Ndcleo de Inovacédo, Transferéncia de Tecnologia e Empreendedorismo — NITTE
e a toda sociedade itajubense e regiao.

O presente trabalho pretende contribuir para a consecucdo de um dos principais
objetivos do NITTE, que é a disseminacéo da cultura de Propriedade Intelectual. Sabemos que
0 processo de construgdo dessa cultura ndo se faz de uma hora para outra, ele envolve uma
postura institucional firme, traduzida em normas, regulamentos e comprometimento
financeiro, mas também em disposicdo politica para o debate permanente de um tema tédo
complexo e relevante®.

A cartilha estd estruturada em duas partes principais: a primeira é conceitual e
informativa, abrangendo o vasto campo da Propriedade Intelectual. Aqui, o leitor encontrard,
de forma didatica e clara, informacdes sobre modalidades e submodalidades de PI, tais como:
modalidades, o que pode ou ndo ser protegido, como e onde proteger, transferéncia de
tecnologia e a legislagéo vigente.

A segunda parte é um manual pratico, um “passo-a passo” sobre os procedimentos
adotados pelo NITTE para o atendimento de seus usuarios — desde 0 momento em que estes
nos procuram, até o depdsito do pedido de protecdo e o acompanhamento de sua tramitacdo
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) ou aos outros Orgédos
competentes®. Também aborda os procedimentos relativos aos processos de transferéncia de
tecnologia, incluindo o licenciamento exclusivo ou ndo exclusivo e a venda dos direitos de

patente.

! Essa “cartilha” foi elaborada a luz da publicagio da Universidade Federal de Uberlandia (UFU), intitulada
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia: manual basico da UFU, cujos autores sdo Rosangela
Ribeiro; Hosana M. M. Velani e Erika Freitas Santana. Aqui vdo nossos agradecimentos aos colegas do NIT da
UFU pela iniciativa pioneira que muito iluminou os caminhos da presente publicacdo do NITTE da UNIFEI.

2 INPI no Brasil, USPTO nos Estados Unidos, EPO na Europa, JPO no Japéo.



PARTE 1

CAPITULO 1

PROPRIEDADE INTELECTUAL?®

Propriedade Intelectual abrange os direitos sobre toda a atividade inventiva e da
criatividade humana em seus aspectos cientificos, tecnologicos, artisticos e literarios.

O direito a protecdo das criacdes intelectuais é garantia constitucional (art. 5°, incisos
XXVII e XXIX) que diz:

Aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacdo, publicacdo ou reproducéo de
suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei assegurara
aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem
como prote¢do as criagBes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista 0 interesse social e 0
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, respectivamente.

Um sistema eficaz de gestdo da propriedade intelectual é considerado estratégico para
0 crescimento sécio-econdmico do Pais, uma vez que protege o conhecimento gerado pelos
pesquisadores brasileiros e estimula a inovacdo tecnoldgica, reduzindo a dependéncia em

relacdo a tecnologia desenvolvida por outros paises.

1.1 Dos ganhos econdmicos

De acordo com o § 2 do art.13. ganho econdmico ¢ “toda forma de royalties,
remuneracdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da exploracdo direta ou por
terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigacOes legais decorrentes da protecdo da
propriedade intelectual”.

Diz o art.13 da Lei n°® 10.973/04:

E assegurada ao criador participacido minima de 5% (cinco por cento) e maxima de
1/3 (um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela Instituicdo Cientifica e
Tecnoldgica (ICT), resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo protegida
da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, 0
disposto no paragrafo Unico do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996.

% O presente capitulo tem seu escopo na Lei de Propriedade Industrial n° 9.279/1996. Constituicdo Federal do
Brasil, de 1998, em seu art. 5°, incisos XXVl e XXIX e Lei de Inovagdo n® 10.974/2004.



Os préximos capitulos evidenciardo cada modalidade que funciona no Brasil e as

legislacdes especificas que as regem.

CAPITULO 2

AS MODALIDADES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 Direito autoral®

2.1.1 Definigao

Os direitos autorais sdo um conjunto de normas juridicas que visam regular as relacdes
oriundas da criagdo e da utilizagdo de obras artisticas, literarias ou cientificas, tais como
textos, livros, pinturas, esculturas, masicas, ilustracbes, projetos de arquitetura, gravuras,
fotografias, etc. Sdo prerrogativas conferidas por lei ao criador da obra intelectual para que
este possa gozar dos beneficios morais e intelectuais resultantes da exploracdo de suas

criagdes.

2.1.2 Legislacéo vigente

A Lei Federal n° 9.610/98 regula os direitos autorais, compreendendo-se sob esta
denominacdo, os direitos de autor e os que lhe sdo conexos, ou seja, aqueles direitos
reconhecidos a determinadas categorias que auxiliam na cria¢do, producdo ou difusdo da obra

intelectual.

2.1.3 O que pode ser protegido

Os direitos autorais sdo divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os
direitos morais referem-se a possibilidade do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da
obra; de ter seu nome indicado nela quando da sua utilizacdo; de conserva-la inédita; de
assegurar a integridade da obra; de modifica-la, antes ou depois de utilizada; de retira-la de

circulacdo quando implicar afronta a sua reputacdo e imagem; de ter acesso a exemplar Gnico

* O presente tema tem seu escopo na Lei de Direito Autoral n° 9.610/1998.



e raro da obra. Os direitos patrimoniais referem-se ao direito exclusivo do autor de utilizar,

fruir e dispor da obra literéria, artistica ou cientifica. A utilizacdo da obra depende de sua

prévia e expressa autorizacdo. Os direitos patrimoniais do autor vigoram durante um prazo de

70 anos, contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento.

Sé&o passiveis de protecdo as seguintes obras:

a)
b)

c)
d)

€)
f)
9)

h)
i)
)

K)

1)

Os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;

As conferéncias, alocugdes, sermdes e outras obras de mesma natureza;

As obras dramaticas e draméatico-musicais;

As obras coreogréaficas e pantomimicas, cuja execucgdo cénica se fixe por
escrito ou por outra forma qualquer;

ComposigOes musicais que tenham ou néo letra;

Obras audiovisuais, sonorizadas ou ndo, inclusive as cinematograficas;
Obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo analogo ao da
fotografia;

Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

As ilustracdes, cartas geogréaficas e outras obras de mesma natureza;
Projetos, esbo¢os e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;

As adaptacOes, traducbes e outras transformacbes de obras originais,
apresentadas como criacao de obra intelectual;

Os programas de computador;

m) Coletaneas ou compilacdes, antologias.

A protecéo se faz mediante registro na Biblioteca Nacional.

2.1.4 Transferéncia dos direitos

A transmissdo dos direitos autorais faz-se mediante termo de cessdo dos direitos

autorais patrimoniais. E importante frisar que toda e qualquer obra, antes de ser publicada ou

colocada na Internet, deve ser registrada, devendo sempre conter a reserva de direitos.
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2.2 Programas de computador (software)®

2.2.1 Definicéo

O regime de protecdo a propriedade intelectual dos programas de computador é o
mesmo conferido as obras literarias pela legislacdo de direitos autorais e conexos. Sua

protecao € internacional, ndo sendo necessario assim, o registro nos demais paises.

2.2.2 Legislagdo vigente

A Lei n° 9.609/98 trata dos Programas de Computador. Os programas de computador
tém regime juridico do direito autoral como forma de proteger os interesses de quem 0s
desenvolve. Seu registro assegura ao autor o direito de exclusividade na producdo, uso e

comercializacao de sua criacgéo.

2.2.3 Protecgéo

O registro do programa no INPI é a uUnica forma efetiva para se proteger contra
utilizacdo ndo autorizada. O titulo do programa € protegido junto com o programa em si, por
meio de um sO procedimento. Assim, protege-se tanto o produto quanto seu nome comercial.

O reconhecimento do registro € internacional. Desse modo, 0s programas estrangeiros
ndo precisam ser registrados no Brasil, salvo em caso de cessdo de direitos. Igualmente, 0s
programas nacionais ndo precisam ser registrados em outros paises, desde que registrados no
INPI, devendo ser aceitos nos paises signatarios dos acordos internacionais como
comprovacao da autoria.

No ambito internacional, as diretrizes juridicas para os programas de computador séo
da Convencéo de Berna e o Acordo TRIPS®.

A tutela dos direitos relativos aos programas de computador é assegurada pelo prazo
de 50 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao da sua publicacdo ou, na

auséncia desta, da sua criagéo.

® O presente tema tem seu escopo na Lei de Direito Autoral n° 9.609/1998.

® O Acordo TRIPs (do inglés Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) é um tratado
Internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a
Organizacdo Mundial do Comércio. Também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), tem o seu nome como resultado das iniciais em
inglés do instrumento internacional.

11



2.2.4 Transferéncia de tecnologia

O uso do programa de computador no Pais pode ser objeto de contrato de licenca. Os
atos e contratos de licenca de direitos de comercializacdo referentes a programas de
computador, de origem externa, ou seja, de paises estrangeiros, deverdo fixar a
responsabilidade pelos respectivos pagamentos quanto a tributos e encargos exigiveis.

Nos casos de transferéncia de tecnologia dos programas de computador, os respectivos

contratos deverdo ser registrados no INPI para que produzam efeitos em relacao a terceiros.

2.3 Cultivares’

2.3.1 Definicéo

A cultivar é objeto de protecéo e é definida como:

A variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente
distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem minima de descritores por
sua denominacgdo prépria, que seja homogénea e estdvel quanto aos descritores
através de geracdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agro
florestal, descrita em publicagdo especializada disponivel e acessivel ao publico,
bem como a linhagem componente de hibridos.

2.3.2 Legislacdo vigente

As cultivares sdo protegidas pela Lei Federal n° 9.456/97, regulamentada pelo
Decreto n°. 2.366/97. Sdo considerados bens moveis para todos os efeitos legais.

2.3.3 O que pode ser protegido?

Os requisitos para a concessao do Certificado de Protecdo séo:
a) Distintividade: é distinta de outras cultivares conhecidas;
b) a homogeneidade;
C) a estabilidade;
d) a novidade;

e) a utilidade.

" O presente tema tem seu escopo na Lei de Cultivares n® 9.456/1997.
12



N&o sdo objeto de protecdo as espécies animais, nem elementos intracelulares, ou tidos

pela ciéncia aplicavel como espécies ou géneros vegetais inferiores.

2.3.4 Protecéo

A protegdo se efetua mediante a concessédo de Certificado de Prote¢do de Cultivar,
emitido pelo Servi¢o Nacional de Protecdo de Cultivares (SNPC), vinculado ao Ministério da
Agricultura. O pedido de protecédo de cultivar sé podera se referir a uma Unica cultivar.

O Certificado de Protecdo é concedido a titulo precério depois de publicado o pedido,
e assegura ao titular o direito exclusivo de exploragdo comercial.

Obtido o Certificado, o titular fica obrigado a manter, durante o periodo de protecao,
amostra viva de cultivar a disposicdo do 6rgdo competente. As alteracdes na cultivar, apds
anotacdo no respectivo processo, deveréo ser averbadas no Certificado de Protecao.

Diz o art.11 da Lei n°® 9.456/97:

A protecdo da cultivar vigorard, a partir da data da concessdo do Certificado
Provisorio de Prote¢do, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as arvores
frutiferas, as arvores florestais e as arvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o
seu porta-enxerto, para as quais a duracdo seré de dezoito anos.

2.3.5 Algumas defini¢Ges importantes:

O melhorista é o0 autor da criacdo protegida, ou seja, a pessoa fisica (podendo ser mais
de uma) que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais.

O titular da protecdo é a pessoa fisica ou juridica que obtiver nova cultivar ou cultivar
essencialmente derivada. Em geral, a titular é a instituicdo na qual o melhorista trabalha.

O obtentor € o titular do direito a pedir a protecdo, que pode ser o melhorista ou

qualquer terceiro que tenha a cessdo ou outro titulo juridico.
2.4 Propriedade industrial
A norma que regula os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial é a Lei

n® 9.279/96. A Propriedade Industrial se subdivide em quatro categorias, a saber: a) Desenho

Industrial; b) IndicacGes Geogréficas; ¢) Marcas e d) Patentes.

13



2.4.1 Desenho industrial

2.4.1.1 Definicédo

O desenho industrial compreende a forma plastica ornamental de um objeto ou a arte
gréfica (desenho propriamente dito) devendo conter, para obtencao de seu registro, fisionomia
prépria e nova. A nova forma ornamental e a estética estdo ligadas a funcédo do objeto, a fim
de desempenhar carater utilitario. No entanto, se esta nova forma for absolutamente
necessaria para a obtencdo do resultado almejado, deixa de ser desenho industrial e passa a
constituir invencdo ou modelo de utilidade, disciplinado pelo direito das patentes, desde que

contemplados os requisitos legais.
2.4.1.2 O que pode ser protegido

O registro dos desenhos industriais tem como requisitos essenciais:
a) Novidade: quando o desenho ndo estiver compreendido no estado da
técnica;
b) Originalidade: o desenho resulta num visual distintivo em relagéo a objetos
anteriores;
c) Utilizacdo ou Aplicacdo Industrial: quando o objeto puder ser reproduzido
de forma seriada, ou possa servir de modelo para a fabricacdo em série.
Ndo se considera desenho industrial obra de carater puramente artistico. Em
consonancia com a lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 95, 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 e original na

sua configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial.

2.4.1.3 Protecéo

O registro do desenho industrial é feito junto ao INPI e pode ser requerido pelo
proprio autor, pelos herdeiros e sucessores do autor, ou pelo titular (nos casos em que o autor
é empregado de empresa ou instituicdo publica ou quando a lei, o contrato de trabalho ou de
prestacdo de servicos determina que a titularidade seja do empregador).

Cumpre ressaltar que o autor é a pessoa fisica criadora da invencdo ou desenho

industrial. N&o obstante, pode haver mais de um criador, sendo estes 0s autores.
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Considera-se titular a pessoa, fisica ou juridica, que deposita a patente ou pedido de
registro de direitos autorais, podendo ser o prdprio inventor, seus herdeiros ou sucessores e
até a empresa que o tornou encarregado de produzir certo invento. O titular € o detentor da
propriedade e a ele é concedida exclusividade para explorar, comercializar, usar e desenvolver
sua criacdo, entre outras regalias.

N4o ser4 considerado como incluido no estado da técnica® o desenho industrial, cuja
divulgacdo tenha ocorrido durante os 180 dias que precederam a data do deposito, ou a
prioridade reivindicada, se promovida pelo INPI ou por terceiros, com base em informacdes
obtidas do autor ou em decorréncia de atos por este praticados.

O registro vigorara pelo prazo de 10 anos contados da data do depdsito, prorrogavel

por trés periodos sucessivos de cinco anos cada.

2.4.1.4 Transferéncia de Tecnologia

O titular do registro do desenho industrial pode cedé-lo total ou parcialmente, bem

como licenciar seu uso, por meio da celebracdo de contrato averbado junto ao INPI.

2.4.2 Indicacdo geogréfica

2.4.2.1 Definicdo

Modalidade de Propriedade Industrial pela qual se obtém protecdo sob dois tipos:

a) Indicacdo de Procedéncia: refere-se ao centro de extracdo, producdo ou
fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de servigos, como por
exemplo: tapetes do Oriente Médio.

b) Denominacéo de origem: designa produto ou servigo cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico,
incluidos fatores naturais e humanos, como por exemplo: Champanha de
Paris (nome geografico identifica procedéncia e atesta que o produto ou

servigo atende padrédo de qualidade); cachaca do Brasil (conformagédo com

® Na propriedade industrial, o estado da técnica é tudo aquilo que for tornado acessivel ao publico antes da data
de deposito do pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/297048/estado-da-tecnica).
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a legislacdo sobre cachaca e com regulamento aprovado pela Camara de
Comércio Exterior).

2.4.2.2 Protecao

A protecdo € requerida junto ao INPI, que concedeu legitimidade aos sindicatos,
associacoes, institutos ou qualquer outra pessoa juridica de representatividade coletiva, com
legitimo interesse e estabelecida no respectivo territdrio, para requerer o registro especifico da
indicacdo geogréfica.

2.4.3 Marcas

2.4.3.1 Definigéo

A marca é um bem intangivel associado a um sinal distintivo de produtos ou de
servicos, visualmente perceptivel. Sua importancia econémica e valoracdo estdo ligadas ao
mercado e a fidelidade dos consumidores. Vale lembrar que o registro da marca ndo é
obrigatdrio. Por outro lado, sua aquisicdo € um fator estratégico importante, pois em muitos
casos 0 valor da marca supera o valor de todas as instalacdes da inddstria, como é o caso da

Microsoft e da Coca-Cola.

2.4.3.2 Tipos de Marcas

As marcas sdo classificadas por forma e natureza. Quanto a forma elas podem ser:

a) Nominativa: quando é constituida de apenas letras formando uma ou mais
palavras. O alfabeto usado é o romano e as palavras formadas também
podem admitir os neologismos e as combinagdes de letras e/ou algarismos
romanos e/ou arabicos, ou seja, a marca nominativa pode ser formada por
letras ou a mistura de letras e numeros.

Entretanto, palavras que constituem cores (amarelo, branco, etc.) néo
podem ser registradas, mesmo em forma estilizada.

b) Figurativa: E aquela marca constituida por desenho, figura ou qualquer

forma estilizada de letra e nimero, isoladamente. Neste caso, uma letra
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d)

isolada ou numero pode ser registrado desde que esteja presente em forma
estilizada.

Mista: E aquela marca constituida pela combinacdo de elementos
nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se
apresente de forma estilizada.

Tridimensional: E aquela constituida pela forma plastica de produto ou de
embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja
dissociada de qualquer efeito técnico.

O uso das marcas €é estabelecido no ato do pedido do registro. Dessa forma
é necessario que o usuario, ao escolher um desses tipos de marca, tenha
conhecimento de algumas de suas diferencas quanto a forma de exploracéo.
Uma marca nominativa, desde que nao alterada, pode ser usada sozinha ou
associada a um desenho ou a qualquer fundo colorido escolhido pelo
titular. Estes acessorios podem ser modificados em qualquer tempo. Ja as
marcas figurativas e mistas devem ser usadas como foram registradas. E
também de igual importancia que o usuario saiba que a marca deve ser
diferente do objeto que a identifica, pois as marcas também sdo
classificadas quanto a distintividade, como por exemplo: SAPATO para
identificar sapato ndo é registravel, mas CHOCOLATE para identificar

roupa é registravel.

Quanto a natureza as marcas sao classificadas em:

2.4.3.3 Protecéo

a) Coletiva: E aquela que visa identificar produtos ou servicos provindos
de membros de uma determinada entidade. Normalmente estdo vinculadas a
cooperativas e associagoes;

b) Certificagdo: E aquela que atesta a conformidade de um produto ou
servico com determinadas normas ou especificagdes técnicas, notadamente
quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Sao conhecidas como selos, como por exemplo: ABNT, INMETRO, ABIC.

A protecéo é feita junto ao INPI. Todas as pessoas, fisicas ou juridicas de direito

publico ou privado, podem requerer. A pessoa fisica s6 pode requerer o registro de marca se
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comprovar atividade exercida através de documento comprobatério expedido pelo érgao
competente. Verifica-se a habilitacdo profissional diante do érgdo ou entidade responsavel
pelo registro, inscricdo ou cadastramento, como por exemplo: um médico pode registrar sua
marca para atendimento.

J& as pessoas de direito privado s6 podem requerer registro se exercerem atividade
efetiva e licita. No caso de ndo se ter registrado a marca, ainda é possivel reivindica-la frente
ao uso de terceiros através do direito do usuario anterior. Este direito estabelece que: tem
precedéncia ao registro toda pessoa que, de boa-fé, utilizava no Pais, hd pelo menos seis

meses, marca idéntica ou semelhante, para a mesma atividade ou atividades afins.

2.4.3.4 Procedimentos para o registro da marca

E preciso realizar uma busca prévia da marca para saber se ja existe alguma depositada
ou registrada na classe pretendida.

O pedido de marca, atualmente, € realizado através do sistema “E-Marcas” do INPI,
entretanto, também pode ser requerida pela via documental ordinaria, em formulario préprio e
apos o pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da Unido) a taxa inicial correspondente ao
depdsito do pedido. As pessoas fisicas e micro-empresas contam com desconto de 50% das
taxas relativas ao valore do depdsito e do primeiro decénio.

N&o havendo obstaculos processuais (exigéncia, oposicdo, etc.), deverad ser paga ao
final do exame a taxa referente a protecdo do primeiro decénio e a expedicdo do certificado de
registro, assegurando, destarte, a protecdo da marca por dez anos.

O andamento dos processos deve ser acompanhado pela publicacdo oficial, ou seja, a
Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponivel para download no site do INPI. O registro
da marca extingue-se pela expiracdo do prazo de vigéncia, pela renuncia (abandono voluntério
do titular ou pelo representante legal), pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela
inobservancia do disposto no art. 217 da Lei da Propriedade Intelectual (LPI).

2.4.3.5 Prazo de validade

O registro de marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
concessdo do registro, prorrogaveis por periodos iguais e sucessivos. A marca registrada

garante a propriedade e 0 uso exclusivo em todo o territério nacional.
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Caso o titular ndo use a marca por um periodo superior a 5 (cinco) anos ocorrera a
caducidade do registro. O pedido de prorrogacdo deverd ser formulado durante o Gltimo ano
de vigéncia do registro, instruido com o comprovante do pagamento da respectiva retribuicéo.
Se o pedido de prorrogacdo néo tiver sido efetuado até o termo final da vigéncia do registro, o
titular podera fazé-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante 0 pagamento de retribuicao
adicional.

2.4.3.6 Legislacéo vigente

As marcas sdo regulamentadas pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) e o Direito
Marcério provém de tratados internacionais. O principal foi a Convencdo da Unido de Paris
(CUP) de 1985. O que pode ser registrado esta disposto no art. 122 da LPI e o que ndo pode
ser registrado esta compreendido no art. 124 da LPI. Além disso, a Lei Marcéria brasileira ndo
protege 0s sinais sonoros, gustativos e olfativos.

2.4.3.7 Transferéncia dos direitos

Por constituir-se em um ativo intangivel, a marca pode ser negociada. Normalmente é
transferida ou vendida. A peticdo de transferéncia pode ser efetivada a qualquer momento
depois do depdsito do pedido de registro de marca. Isto é possivel, pois o sistema de registro
de marca adotado pelo Brasil € atributivo de direito, isto €, a sua propriedade e 0 seu uso

exclusivo s6 sdo adquiridos pelo registro.

2.4.4 Patentes

2.4.4.1 Definigéo

E um titulo de propriedade temporério que o Estado concede a inventores, empresas
ou instituicbes, pelo qual eles passam a deter os direitos sobre uma invengdo como
recompensa aos esfor¢os despendidos nessa criacdo. A invencdo pode ser um produto, um
processo de fabricacdo ou o aperfeicoamento de produtos e processos ja existentes.

Carta patente é um titulo de propriedade temporéario outorgado pelo Estado, conferindo

exclusivamente aos titulares e autores os direitos relativos & invengéo.
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Com a posse da carta-patente, o titular tem a exclusividade de exploracdo de sua
invencdo, podendo industrializar e vender o mesmo ou transferir, a terceiros, os seus direitos,
definitiva ou temporariamente.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas
desenvolvidas em seu ambito, por forca da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), que
define como titular o empregador.

No caso das universidades cabe a transferéncia ou o licenciamento da tecnologia, ou
seja, 0 repasse as empresas, mediante contrato, do direito de produzir e comercializar a
invencdo que foi patenteada. Essa transferéncia pode ocorrer logo apds o depdsito do pedido
de patente e a solicitacdo ao INPI para que seja antecipada a publicacdo do mesmo, que ja
garante a expectativa do direito. Vale lembrar que a publicacdo antecipada nem sempre
acelera o exame técnico, que ndo pode ser iniciado antes de 60 dias, contados da publicacéo
do pedido.

As empresas usualmente pagam por esse direito um valor a titulo de royalties, que

vem a ser um valor previamente definido ou um percentual sobre a venda liquida do produto.

2.4.4.2 Da patente

A Patente pode ser de dois tipos:

a) Patente de Invencdo (PI): Produto ou processo que ainda ndo existe no
estado da técnica, ou seja, que apresente um progresso consideravel no seu
setor tecnoldgico, como uma solugdo para um problema técnico especifico.
Ex: forno a gas em face ao forno de microondas.

b) Patente de Modelo de Utilidade (MU): Objeto de uso préatico, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicao a partir de ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no

seu uso ou em sua fabricag&o. Ex: bicicleta em face a bicicleta ergomeétrica.

2.4.4.3 Prazo de validade

A patente de invencdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de

utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos, contados da data de depdsito. A partir desses prazos, a
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criacdo cai em dominio publico (ressalvados 0s casos previstos no paragrafo Unico do art. 40
da Lei de Propriedade Industrial - Lei 9.279/96).
2.4.4.4 O que pode e ndo pode ser patenteado

A invencdo e o modelo de utilidade devem atender a trés requisitos para serem
patenteaveis:

a) Novidade: A invencdo ndo esta acessivel ao publico, ndo esta disseminada
— seja por descricdo oral, escrita ou por meio de qualquer meio de
comunicagéo;

b) Atividade Inventiva: A invencdo e/ou modelo de utilidade ndo pode ser
uma solucdo trivial, evidente ou 6bvia para um especialista na area;

c) Aplicacdo Industrial: Consiste na possibilidade de inser¢éo do produto e/ou
processo em escala de producgéo industrial.

Além disso, para ser patenteada, a invencdo ou o modelo de utilidade deve ter
suficiéncia descritiva, ou seja, deve ser passivel de ser descrita de forma clara e suficiente,
com indicacdo, se for o caso, da melhor forma de execucdo, de modo a possibilitar a sua
realizacdo por um técnico no assunto.

Diz o art.18 da Lei n® 9.279/96: ndo sdo patenteaveis:

| - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a

salde publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer

espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e 0s
respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de

transformacéo do nucleo atémico e;

Il - 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos

que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial) previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei:

Microorganismos transgénicos sao organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou
de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua composicéo

genética, uma caracteristica normalmente ndo alcangavel pela espécie em condigdes
naturais.

21



2.4.4.5 O que ndo é considerado invengao

Os seguintes itens ndo sdo considerados invencao:

a) Identificacdo ou revelacdo de fendbmenos da natureza;

b) Todas as criagcbes envolvendo o exercicio de atividades puramente
intelectuais ou ligadas exclusivamente ao campo da economia, e que
podem ser protegidas pelo direito de autor;

c) Criacbes puramente intelectuais e abstratas (métodos matematicos,
métodos de ensino de idiomas, teorias cientificas, métodos comerciais,
educativos, publicitérios, de fiscalizac&o, etc.);

d) Criacdes puramente artisticas ou estéticas;

e) Programas de computador, que sdo protegidos pelo direito autoral;

f) Regras de jogo;

g) Técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndsticos, para aplicacdo no corpo humano ou

animal.

2.4.4.6 Autoria e titularidade

O autor da invencado é a pessoa fisica, também denominada de inventor. Uma patente
pode ter um ou varios inventores.

O titular é o depositante considerado o proprietario da patente. Podem ser: o préprio
inventor (ou seus herdeiros ou sucessores); a empresa ou instituicdo para a qual trabalha ou
para quem foi criado o invento.

A universidade é sempre a titular das patentes geradas a partir de pesquisas
desenvolvidas em seu ambito, por forca da Lei de Propriedade Industrial (9279 / 96). O
pesquisador responsavel é o autor ou inventor. Em alguns casos, quando a empresa participa
efetivamente da pesquisa e desenvolvimento do produto ou processo a ser protegido (seja com
conhecimentos pré-existentes, com infraestrutura, recursos humanos ou financeiros), é
possivel a co-titularidade.

Ao titular da patente € concedido o direito de ceder a terceiros (ou impedir) a
exploragdo, o uso ou a comercializagdo de sua criagdo. Nos casos de co-titularidade, o co-

titular tem a preferéncia do direito ao licenciamento.
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2.4.4.7 Patente nacional e internacional

A Convencdo de Paris foi o primeiro acordo internacional relativo a Propriedade
Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Protecdo da Propriedade Industrial, continua
em vigor em sua versdao de Estocolmo. Sua contrapartida no campo do Direito autoral é
a Convencéo da Unido de Berna.

A Convencdo da Unido de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje
denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, visando uma harmonizacgéo
internacional dos diferentes sistemas juridicos nacionais relativos a Propriedade Industrial.

A Convencdo de Paris, da qual o Brasil é signatério, estabelece o principio do
Territério da Patente, ou seja, a protecdo que o Estado confere através da patente tem validade
somente dentro dos limites territoriais do Pais que concede a protecdo. Isso significa que ndo
existe uma “patente mundial”. O deposito tem que ser feito em cada pais.

No caso do Brasil, se houver interesse em patentear em outro pais, o titular da patente
tem o prazo de um ano (depois de realizado o depdsito aqui) para solicitar o deposito
internacional na Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial (OMPI, em inglés, WIPO),
indicando os paises nos quais deseja obter a protecdo. Esse direito é facultado pelo Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT). Depois de feita essa solicitacdo, o depésito nos
paises designados deve ser feito depois de vinte meses contados do depésito no pais de
origem. Nesse caso, deve ser respeitado o principio da Reciprocidade — significa que a patente
depositada nos paises estrangeiros somente tera valor se for semelhante aquela depositada no
pais de origem — ou seja, seré apenas uma versao para a lingua estrangeira correspondente.

Uma das vantagens de se utilizar o sistema PCT é a apresentacdo de um unico pedido
de patente para varios paises simultaneamente e obtencdo do relatério de busca em tempo
curto. Entretanto, o depdsito internacional através do PCT s serd vantajoso, em termos de
custo, se o pedido de patente abranger varios paises. No caso de envolver apenas um ou dois
paises, 0 melhor é realizar diretamente o depdsito nestes paises, em vez de utilizar o sistema
PCT.

A partir do momento em que fizer a solicitagdo via PCT, o titular devera requerer o
direito a prioridade (que também esta previsto na Convencao de Paris - Prioridade Unionista),
isso significa que o pedido tera prioridade, durante um ano, contado a partir do depdsito no
pais de origem, sobre outros que vierem a ser depositados no Brasil, por pesquisadores de

outros paises signatarios da Convencéo, e sobre outros pedidos depositados nestes paises.
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2.4.4.8 Estrutura de uma patente

Todo o processo patentario inclui:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Um formulério especial;

Relatério Descritivo;

Reivindicacdes;

Desenhos (opcional para patentes de invencdo e obrigatorio para oS
modelos de utilidade);

Resumo;

Comprovante de pagamento da retribuicéo relativa ao depdsito.

O detalhamento de cada um desses itens est4 no Ato Normativo 127/97°, que traca as

formalidades bésicas para o deferimento do pedido de patentes e a formatacdo dos

documentos. Patentes envolvendo material biolégico requerem a inclusdo de outros

procedimentos, 0s quais estdo tratados no item 16 desse Ato, inclusive informa como e onde

se depositam esses materiais (leveduras, fungos e bolores, bactérias, actinomicetes, algas,

protozoarios, virus e outras matérias vivas).

Os tdpicos comuns as patentes estdo resumidos a seguir:

a)
b)

Formulario especial: E o depésito de pedido de patente formulério 1.01'°;
Relatério descritivo: Deve descrever o produto ou processo para o qual se
requer a protecdo, ressaltando nitidamente a novidade e evidenciando o
efeito técnico alcancado. A descri¢do deve ser feita de modo a permitir que
uma pessoa especializada possa compreender e colocar em pratica a
tecnologia. Para completar a suficiéncia descritiva devera ser usada
Referéncia Bibliografica. N&o deve constar esse relatério matéria
inconsistente ou que ndo seja claramente relacionada com a invencéo
reivindicada;

ReivindicagOes: Nesse texto, espera-se que sejam descritas as
peculiaridades do invento, de modo a bem estabelecer e delimitar os
pardmetros que definirdo o &mbito sobre o qual se requer os direitos da
patente. A reivindicacdo define o escopo de protecdo para produto(s),

processo(s) ou ambos hum mesmo processo patentario. Sao proibidas as

® Disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-
normativos/copy_of ato_127 97 html.

1% bisponivel no site do INPI (www.inpi.gov.br).

24


http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-normativos/copy_of_ato_127_97_html
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-normativos/copy_of_ato_127_97_html

d)

reivindicagdes de utilizagdo e trechos explicativos com relacdo ao
funcionamento, vantagens e uso do objeto de invencdo (exceto quando
absolutamente necessario). As reivindicacbes ndo podem se referir a
trechos do relatorio descritivo ou a desenhos, ficando proibidas expressdes
do tipo “como apresentado na parte X do relatorio descritivo” e etc.;

Resumo: Descricéo clara, objetiva e sucinta do objeto da patente. Lembrar
que 0 resumo € o objeto de divulgacdo da patente, tornando- se, assim, de
dominio publico. Por isso, é necessario manter certo sigilo sobre a
invengdo, por exemplo, ndo colocar proporgdes exatas. Entretanto, deve-se
ter o cuidado do resumo néo ser muito superficial, principalmente quando o
interesse for a concessao, por nao ser atrativo para a industria. O resumo
deve ser iniciado com o titulo do trabalho (em letras maiusculas e
negritadas). A propria reivindicagdo principal ndo deve ser usada como

resumo.

A estrutura do relatdrio descritivo e das reivindicagdes segue 0 seguinte:

a)

b)

d)

f)

9)

O papel deve ser A4 (210 mm X 297 mm), branco, ndo podendo ser
brilhante e nem transparente. N&o pode deixar amassar ou dobrar. Deve-se
usar apenas uma das faces;

As formulas quimicas ou equagdes matematicas podem ser manuscritas ou
desenhadas. As linhas que as contém ndo sdo contadas;

O relatério ndo pode conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos,
letreiros, assinaturas ou rubricas, sinais ou indicagOes, de qualquer
natureza, estranhos ao pedido;

As folhas devem ser numeradas com algarismos arabicos no centro da parte
superior, entre 1 e 2 centimetros (do limite superior da folha). Deve-se,
ainda, indicar o nimero total de folhas que o relatério contém, separadas
por barra. Exemplo: se o topico tiver 4 paginas, a primeira sera (1/4); a
segunda (2/4) e a Ultima pagina tera numeracao (4/4).

As linhas, na margem esquerda, devem ser numeradas a partir da quinta, de
5 (cinco) em 5 (cinco). A cada nova pagina recomega-se a contagem;

Né&o se deve considerar 0 espaco ocupado por tabelas e formulas. O espago
entre linhas é de 1,5 (um e meio);

A formatacdo de pagina é a constante no Quadro 1 abaixo:
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h) Tabelas e Figuras ndo possuem legendas e seus titulos devem ser
formatados em letra mailscula e centralizados. Exemplo: TABELA X ou
FIGURA Y, podendo ser abreviados: TAB. X e FIG. Y. As tabelas e
férmulas entram no corpo do texto do relatdrio, mas as figuras sdo sempre
anexas, e devido a auséncia de legenda torna necessario o uso de uma
numeracgédo indicada por setas, evidenciando seus componentes ou partes
relevantes, os quais deverdo estar no relatorio descritivo. Além disso, suas
representacdes graficas devem ser especificadas: vistas, cortes, esquemas,
diagramas, fluxogramas, etc. e quando se tratar de fotografia, tais como
estruturas metalogréficas, abordar as caracteristicas como ampliacéo,
condicdes e natureza do material, etc.;

i) Quando o invento envolve mais de uma forma de execucdo, ressaltar a
melhor delas;

j) O relatdrio descritivo podera ou ndo ser constituido de topicos (neste caso,
mailsculo e negrito) numa seqléncia que permita sua melhor
compreensdo. Alguns exemplos de topicos para patentes de invengdo estdo
colocados a seguir: titulo; introducdo; estado da técnica; objetivo da
invencdo; modo preferido da invengdo; titulo; fundamentos da invencéo;
descricdo e/ou detalhamento dos componentes da invencdo; a invencao;
exemplos de atuacdo da invencao.

OBS.: As ReivindicacGes e 0 Resumo sdo novas secOes, ficando em folhas a parte,
assim como as Figuras.

k) As ReivindicacGes sdo colocadas apdés o relatorio descritivo, em nova
pagina e com numeracdo de linhas iniciando neste topico. Toda
reivindicacdo € numerada consecutivamente por algarismos arabicos e
sempre iniciada pelo titulo do invento (em letras mailsculas e em negrito).
O texto ndo deve ter pontuacdo e deve possuir as expressdes chave:
caracterizado por (para reivindicagdo principal); (de acordo com a

reivindicacgdo X e caracterizado).
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Quadro 1: Formatacio de Pagina™

Margens Maxima Minima Preferencial
Superior 4cm 2cm 4cm

Esquerda 4cm 2,5cm 3cm
Direita 3cm 2cm -
Inferior 3cm 2cm -

Fonte: Elaboracdo prépria (autor) — 2011.

2.4.4.9 Como depositar um pedido de patente

Para realizar o depdsito do pedido de patente, é necessario fornecer os itens de 1 a 6
descritos anteriormente, que vai desde o preenchimento de um formuléario especifico até o
pagamento da guia de recolhimento em um banco autorizado. O pedido da patente também
pode ser requerido sem a apresentacdo dos itens de 1 a 5 acima mencionados. Para isso devem
ser suficientes os dados relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descricdo e
desenhos (obrigatorio para patente de modelo de utilidade) que permitam a perfeita
identificacdo do objeto. O INPI estabelecera as exigéncias a serem cumpridas no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciéncia, e 30 (trinta) dias para entregar o relatorio descritivo
contendo resumo e reivindicacOes. Esse relatdrio deve ser entregue no INPI em 5 (cinco) vias.

Efetuado o depdsito, o pedido de patente € publicado na Revista da Propriedade
Industrial (RPI), 18 (dezoito) meses apds a data de apresentacdo ao INPI, tornando seu
contetdo acessivel ao publico.

Apbs a realizacdo do depdsito, o depositante tem 36 (trinta e seis) meses, no maximo,
para requerer o exame técnico.

O INPI pode entdo decidir pelo deferimento ou formular exigéncias.

2.4.4.10 Do titular

O Titular da patente é obrigado a:
a) Pagar a taxa de dep0sito;
b) Solicitar o exame técnico, no maximo 36 (trinta e seis) meses apos a

realizacdo do dep0sito;

1 Exposto no item 15.3.3.10 do Ato Normativo 127/97, disponivel em http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_legislacao/atos-normativos/copy of ato 127 97 html.
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c) Pagar as anuidades, que se inicia a partir do dia em que o deposito
completa 2 (dois) anos. Ha um prazo de até 3 (trés) meses para o
pagamento, sob pena de arquivamento do processo;

d) Exploracao efetiva da patente — apds concedida a patente, o titular tera 3
(trés) anos para iniciar a exploracdo (seja através da producdo, seja através
do contrato de licenciamento/transferéncia de tecnologia). Se ndo
conseguir, tera que conceder uma licenga compulséria a qualquer empresa
OU pessoa que comprovar capacidade técnica e econémica para iniciar a
exploragdo. Caso contrario, havera “caducidade” da patente, ou seja, ha

perda dos direitos sobre a propriedade intelectual do invento.

2.4.4.11 Sigilo e publicacédo

Como ja dito anteriormente, 0s requisitos para se conceder a patente sdo: novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial. Faz-se necessario, agora, um aprofundamento sobre
0 requisito da novidade, que esta intimamente ligado a publicacéo e ao sigilo.

A primeira condicdo da patenteabilidade é a novidade, que é a esséncia da protecao da
solucdo técnica. O art. 11 da Lei de Propriedade Industrial define a novidade de forma
negativa, assim “a invencdo ¢ o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo
compreendidos no estado da técnica”. Se a criagao for do conhecimento do publico,
considera-se ja no estado da técnica, portanto ndo podera ser patenteada por falta do requisito
da novidade.

Os elementos constitutivos do estado da técnica sdo denominados anterioridades.
Assim, quando a novidade é destruida por algo que tenha sido levado ao conhecimento do

publico, tem-se uma anterioridade.

A anterioridade é resultado de uma publicidade da invencéo anterior ao depdsito do
pedido da patente. Tal publicidade pode originar-se de duas formas: a) Quando a
invengdo cai em dominio publico sem o conhecimento do inventor, o que constitui
uma anterioridade em sentido estrito; e b) Quando a invencao torna-se publica por
intermédio do prdprio inventor; neste caso a anterioridade recebe o nome de
divulgacéo, que de acordo com a LPI, para fins de sua caracterizacéo, pode ocorrer
por qualquer meio.

Importante destacar que a lei ndo delimita quantitativamente o termo “publico”. Desse
modo, pode-se considerar publico tanto uma multiddo de pessoas, quanto um pequeno grupo

ou até uma Unica pessoa, desde que esta tenha capacidade de entender e comunicar o
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contetdo da invengdo e que ndo tenha recebido a informagdo como segredo. Perde-se a
novidade ndo somente com a divulgacdo da invencdo (publicando um artigo, por exemplo,
mas também pelo uso e/ou a exploracao da invencao).

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto a sua existéncia e quanto a sua data.
Pode-se admitir qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente a prova é
fornecida através de patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, dentre outros.

Cabe a quem contesta a novidade da invencéo o 6nus da prova.

2.4.4.12 Periodo de sigilo

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinacdo da LPI, o
pedido serd mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses, contados da data do depdsito ou da
prioridade mais antiga. Depois desse periodo de sigilo, o INPI publica o pedido e as
informacdes sobre a patente, em sua Revista (RPI), que ¢ uma espécie de “diario oficial”
desse orgao.

Entretanto, o periodo de sigilo é uma faculdade do depositante que podera, conforme
sua conveniéncia, requerer a antecipacdo da publicagdo. Isso pode acontecer, como ja foi dito
antes, nos casos em que o titular quer usufruir da expectativa de direito e assinar contrato de
transferéncia de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica os pedidos de patentes que ainda
ndo foram publicados (na Revista do INPI), a fim de se evitar a concessdo de duas patentes
para dois inventores diferentes para a mesma invencao.

Dispbe o0 art. 11 em seu § 2° da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma
invencdo, mesmo que ainda ndo publicado, é assimilado a uma anterioridade, visando impedir
um segundo pedido de patente sobre a mesma invencao.

Dessa forma, para efeito de se detectar a novidade, considera-se ndo sé o que se tornou
publico antes da data do deposito, mas também o que se encontra sob analise no INPI e que

ainda néo tenha sido publicado (na Revista do INPI).

2.4.4.13 Periodo de graca

Ha casos em que a divulgacdo da invencao ndo é considerada como estado da técnica,
desde que ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data do depdsito. E o

chamado periodo da graca, previsto no art. 12 da Lei de Propriedade Industrial.
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Assim, a divulgacdo pode ser feita pelo prdprio inventor ou por terceiro, por ele
autorizado, em uma exposicao ou seminario. Contudo, o depdsito do pedido de patente devera
ser feito no prazo legal, ou seja, dentro dos 12 (doze) meses facultados pela lei, para que dessa
forma a divulgacgéo da invenc¢édo nao seja considerada como anterioridade.

A divulgagdo realizada pelo inventor durante os 12 (doze) meses que precederam a
data do depdsito ndo invalida um deposito do préprio inventor decorrido dentro do periodo da
graca. Todavia, uma segunda pessoa que obteve conhecimento de tal divulgacdo podera
solicitar um pedido de patente da mesma matéria anterior ao depdsito do inventor.

Embora ndo consiga a concessao da patente, em razdo de ja ter sido divulgada, podera
utilizar este segundo depdsito contra a novidade do pedido depositado pelo inventor. O
depdsito feito por este podera ser indeferido por falta do requisito da novidade.

Portanto, recomenda-se que o inventor somente divulgue seu trabalho apoés ter feito o
depdsito no INPI, por ser esta a forma mais segura de se resguardar.

E importante lembrar ainda que muitos paises ndo reconhecem o periodo da graca.

2.4.4.14 Transferéncia ou licenciamento de tecnologia

A transferéncia de tecnologia, de modo geral, refere-se ao repasse do conhecimento
cientifico gerado nas universidades e centros de pesquisa para as empresas. Esse processo
envolve a transformacdo da pesquisa da bancada do laboratério, em tecnologia, que sera
produzida em escala industrial. Quando o conhecimento transferido ultrapassa, melhora ou
aperfeicoa o estado da técnica (que € a tecnologia ja acessivel ao publico), tem-se uma
inovacéo tecnoldgica.

Nas universidades, as invencdes protegidas por patentes (ou registro, no caso de
programas de computador) podem ser transferidas as empresas através de contratos de
transferéncia ou licenciamento. Por esse contrato (licenciamento), o titular da patente
(Universidade) autoriza outrem (a empresa licenciada) a usa-la ou explora-la comercialmente,
sem transferir a titularidade. A licenca pode ser exclusiva ou ndo. E exclusiva quando uma
Unica empresa € autorizada a explorar a patente, com exclusividade, por um periodo
determinado de tempo. Os contratos de transferéncia de tecnologia devem ser registrados no
INPI.

A partir da figura 1, abaixo, é possivel visualizar todas as modalidades da propriedade

intelectual.
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Figura 1; Modalidades da Propriedade Intelectual?.

Propriedade

Intelectual
Propriedade Direito Sui
Industrial Autoral Generis
N £ s ™ v 2
L] Desenho L Direito L Cultivar
Industrial | | Autoral
Indicacio __ Programade
Geografica | Computador

— Marca

— Patente

Fonte: Adaptada de Ribeiro et al (2006)".

2.5 Royalties
2.5.1 Definicéo

Royalty € uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importancia cobrada pelo
proprietario de uma patente de produto, processo de producdo, marca, entre outros, ou pelo
autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercializacdo™.

2.5.2 Distribuicdo dos royalties

Quando o contrato estipula o pagamento de royalties (valores que o licenciado se

compromete a pagar ao cedente da tecnologia), este pode ser feito como um valor livremente

12 Disponivel em http://www.ufsj.edu.br/copin/propriedade_intelectual.php.

13 Ribeiro, R; Velani, H. M. M. & Santana, E. F. Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia:
manual basico da UFU. Uberlandia: UFU. Grafica Composer Editora Ltda. Agéncia intelecto, 2006.

! Disponivel em http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/Inforoyalties_.htm.
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acordado entre as partes, ou como um percentual sobre a venda liquida ou o faturamento
obtido com a comercializag¢do do produto final.

A titular da patente, no caso da Universidade publica, recebe os royalties e os distribui
de acordo com suas normas internas, considerando o disposto na legislacdo. A lei federal

estipula que o inventor (autor da patente) deve receber até 1/3 dos royalties.

2.5.3 Distribuicdo dos royalties entre os inventores

As inovagdes tecnoldgicas de um processo patentario normalmente envolvem mais de
um inventor, que sdo cadastrados como Inventores Principais e Co-Inventores. Para evitar
qualquer constrangimento mediante a divisdo do ganho sobre o licenciamento da patente é
aconselhdvel que os inventores facam um Contrato de Autores, no qual é estipulada a
participacdo de cada membro, tendo como base a contribuicéo efetiva de cada um na invengéo
patenteada. Por isso, é fundamental que o laboratério tenha um Caderno de Protocolo, que
registre passo a passo o desenvolvimento da pesquisa e a contribuicdo de todos os envolvidos.
O Contrato de Autores é importante, mesmo que 0s inventores concordem em uma divisao em
partes iguais. Também é aconselhavel que este contrato seja feito antes do processo de
transferéncia da tecnologia.

2.6 Busca nas bases de patentes

2.6.1 Importéncia da busca por patentes

Na ultima década, os assuntos ligados a Propriedade Intelectual, em particular as
Patentes, tém despertado bastante interesse dos paises que pretendem assumir um papel
competitivo no mercado cada vez mais globalizado. No Brasil, sdo observados esfor¢os cada
vez maiores em termos de politicas pablicas que visam incentivar a protecdo de patentes de
invencOes geradas nas Universidades e Centros de Pesquisas, pois nelas estdo os maiores
potenciais patentarios. Também vem sendo incentivada a interacdo entre Universidade e
Empresa, em projetos de pesquisa que resultem em inovacéo, refletido no grande nimero de
Editais que visam fomentar esses projetos.

Uma consulta nos Bancos de Dados de Patentes ndo se restringe somente a verificacéo

da fase de registro de uma determinada tecnologia. Ela é fundamental para o conhecimento do

32



“estado da arte”, imprescindivel para a introducdo de inovagdes tecnoldgicas, as quais, hoje,
sdo pesquisadas na maioria das vezes apenas mediante a consulta de artigos cientificos. Além
disso, a préatica da leitura da documentacdo patentaria contribui para a redacdo de bons
processos patentarios.

Para auxiliar os pesquisadores, o NITTE elaborou um Roteiro de Busca, detalhado aos
temas da Propriedade Industrial que apresentam a “novidade” como quesito para a protegao:
Patentes, Marcas e Desenho Industrial, abordando a busca on-line gratuita no site do INPI, em
Bancos de Dados Internacionais (principalmente, EPO e USPTO), e ainda disponibilizada
pelo Portal CAPES na Internet. Para esta Cartilha, o Roteiro de Busca e simplificado e restrito
apenas as Patentes.

2.6.2 Roteiro de busca

As modalidades da Propriedade Intelectual que necessitam de uma busca prévia, com
a finalidade de verificacdo de anterioridade, estdo inseridas na Propriedade Industrial,
correspondendo & patentes, marcas e desenho industrial.

Essas modalidades podem ser pesquisadas no banco de dados do INPI. O Banco de
Patentes retne um volume aproximado de 24 milhdes de documentos de patentes,
armazenados em papel, micro formas e em CD-ROM. Mensalmente é acrescido ao seu acervo
cerca de 40 mil novos documentos nacionais e estrangeiros. A pesquisa pode ser feita de duas
maneiras:

a) Busca realizada por técnicos do INPI (denominada Busca Isolada). O passo-
a-passo de solicitacdo dessa busca estd no site desse 6rgdo e requer
pagamento de uma taxa para aquisicdo do relatorio com levantamento do
estado da técnica na area;

b) Busca a ser realizada pelo prdprio usuario para recuperar documentos de seu
interesse (Busca Individual), comparecendo-se a sede do INPI ou
realizando a busca on-line no site do INPI, em uma das opg¢0es de pesquisa:
Base Marcas ou Pesquisa; Base Desenho ou pesquisa Base Patentes.

A busca on-line é gratuita e um detalhamento desse tipo de busca serd abordado a
sequir, para Patentes (busca nacional, INPI, e internacional no Banco de Dados Europeu,
EPO, e dos Estados Unidos, USPTO).
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2.6.3 Busca nacional no Banco de Dados do INPI

As patentes possuem numeracdo precedida de duas letras de acordo com sua categoria:
a) PI, para as patentes de invencéo;
b) MU para as patentes de modelo de utilidade.

Também é importante que as palavras-chave escolhidas evitem termos usuais ou
genéricos. O resultado de busca é uma lista dos processos patentarios com numero e titulo.
Informacdes sobre a patente podem ser obtidas clicando sobre o nimero.

A consulta na base de patentes pode ser feita no site do INPI, através da opcéo
“Pesquisa”, em seguida, “Pesquisar Base de Patentes”. O acesso ¢ feito apos digitar uma
senha fornecida pelo sistema. Esta senha é gerada toda vez que a pesquisa for solicitada
(repita os caracteres dados ao acessar). Podem ser exploradas para a busca de anterioridade ou
verificagdo do “estado da arte”:

a) Pesquisa basica: fornecendo apenas palavras-chave. Uma ou mais palavras-
chave em portugués podem ser usadas (entre elas usar and ou or). E
aconselhavel optar pela palavra-chave no resumo®.

b) Pesquisa Avancada: fornecer palavras-chave no titulo ou no resumo. Os
demais campos podem ficar em branco.

A restricdo do assunto pode ser feito de maneira muito eficiente mesmo sem o uso de
classificadores: usar como conectores das palavras-chave and ou or ou ainda delimitar grupos
por parénteses, como esquematizado pela regra a seguir: (palavra 1 or/and palavra 2) and
palavra 3, onde as palavras 1 e 2 sdo especificas a um determinado assunto e a 3 € mais geral.
E aconselhéavel fazer diversas variagdes e combinagdes possiveis para delimitar bem o assunto

da patente em questio™®.

2.6.4 Busca internacional

2.6.4.1 Busca no Banco do Escritorio Europeu de Patentes (EPO)

> Acionar a busca clicando em “pesquisar >>"; Exemplo: busca por catalisadores, 0 uso da palavra-chave
CATAL™ resgata todos os processos que abordam o termo de catalisadores e outras variagdes, como catalise,
catalitico, etc. Se o interesse for catalisador a base de 6xido de titanio, o uso associado com outras palavras-
chave é mais apropriado para que a busca seja selecionada: OXIDO or TITANIO and CATALIS*. Repetir a
busca variando as palavras-chave.

1 No exemplo de catalisador a base de 6xido de titanio, incluindo a caracteristica de ser sintetizado com um
corante, as palavras-chave ficariam: (TITANIO or NOME DO CORANTE) and CATALIS*. O termo catéalise
do final poderia ainda ser substituido por uma modalidade ainda mais especifico, como FOTOCATALISE.
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O Banco de Dados, EPO, pode ser acessado através do endereco eletrdnico:
http://ep.espacenet.com ou clicando-se no link “Patentes”. Em seguida, clica-se em “Pesquisa

em Bases de Patentes”, encontrado no site do INPI. As pesquisas sdo feitas com palavras-
chave (em inglés) sem o uso de conectores “and” e/ou “or” entre elas. A busca pode ser
simples ou avangada, com uma sistemética de pesquisa muito parecida com a apresentada

para a busca nacional.

2.6.4.1.1 Pesquisa avancada (Advanced Search)

A pesquisa padrdo inicial é feita abrangendo todos os paises (escolher opc¢édo
worldwide em DataBase). Em seguida preencher um dos campos referentes as palavras-chave
no titulo ou no titulo e no resumo. A triagem feita pelo resumo é mais abrangente. Todos 0s
demais campos podem ficar em branco. Acionar a busca clicando em search.

Por exemplo, para catalisadores, o uso da palavra-chave CATAL™* resgata todos os
processos que fazem mencdo a CATALYSTS. O resultado de busca pode ser selecionado,
voltando ao formulario de busca, clicando em Refinar Busca (Refine search) e incluir outra(s)

palavra(s)-chave e realizar nova pesquisa.

2.6.4.2 Busca no Banco United States Patent and Trademark Office (USPTO)

A Organizacdo Americana de Marcas e Patentes (USPTQO) pode ser acessada pelo

endereco eletronico: www.uspto.gov/patft/index.html. A USPTO permite a busca em todas as

patentes americanas concedidas desde 1791. A busca pode ser dividida em dois grupos.

A primeira resgata patentes completas desde 1976 e imagens por paginas desde 1790,
inclusive textos em “pdf”. O segundo fornece patentes publicadas desde 15 de marco de 2001.
A pesquisa por patentes pode ser simples, avancada, por nimero de patente e escolhendo
Database. O procedimento de pesquisa é semelhante ao dado pelo banco europeu (EPO), ja

discutido anteriormente.

2.7 Recuperacédo de Documento de Patentes

As patentes também podem ser recuperadas para leitura ou impressao via on-line. Boa

parte das patentes dos Bancos EPO e USPTO foi disponibilizada em forma completa: clicar
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no icone “pdf”. As patentes que ndo contam com este recurso, podem ser obtidas pelo site
www.bios.net, sendo necessario anotar o nimero da patente (ou o niumero em US, WO, EP ou
AU). O procedimento para a recuperacdo segue 0 seguinte esquema: entrar no BIOS.NET,

clicar em PatentLents, depois em Patent Search. Na pagina que se abre aparece um

formulério de busca com cinco campos que podem ficar em branco, preencher somente 0s
campos referentes a publication number . Neste item aparecem dois campos, no primeiro,
escolher uma das op¢Ges contida na numeracdo da patente de interesse (WO, US, EP e AU),
no segundo, preencher com o numero da patente proveniente dessa numeracdo e clicar em
search. O resultado serd o numero e o titulo da patente, clicar no nimero da patente que
aparece sublinhado. Uma péagina com toda descricdo da patente é aberta (ano, local, data,
resumo, etc.). A patente pode ser resgatada clicando no icone correspondente (se
disponibilizado) ou clicando em Download the PDF version of .... Caso apareca apenas o
resumo da patente na nova pagina, clicar em Download & Viem Selected, clicar novamente no
mesmo campo, aparece o icone da versdo em pdf para a leitura e impressdo. Algumas patentes
possuem apenas a pagina de rosto disponibilizada em pdf, neste caso ha a necessidade de
pagar pelo documento que pode ser feito acionando icones especificos dentro desse site, ou
através de bases pagas, como INPADOC e WPI.

Grande parte das patentes do INPI sé possui a pagina de rosto. O fornecimento de
copia da patente completa pode ser solicitado junto ao Nucleo de Atendimento da Divisdo de
Documentacdo do CEDIN do INPI. As solicitacdes podem ser feitas, diretamente, por meio
de formulario especifico, carta, fax, e-mail ou pelas Delegacias e Representacdes do INPI. O
passo a passo de solicitacdo de cdpia estd colocado no site do INPI em “informagdo
tecnoldgica em manual do usuario do CEDIN ou diretamente em cépia de documentos de

patentes”.
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PARTE 2

CAPITULO 1
NITTE

1.1 Apresentacdo

O Ndcleo de Inovacdo, Transferéncia de Tecnologia e Empreendedorismo — NITTE é
um orgdo ligado a Reitoria da UNIFEI e tem, em suas atribuicdes, promover e zelar pela
protecdo legal do conhecimento gerado na Universidade, além de estimular e orientar a
transferéncia dessa tecnologia protegida para o setor produtivo.

O NITTE da UNIFEI é, atualmente, formado por duas diretorias: a diretoria de
inovacdo (da qual as discussdes aqui e na sequencia deste texto sdo a base) e a diretoria de
empreendedorismo.

As atividades do NITTE (diretoria de inovagdo) compreendem:

a) Fomentar, apoiar e proteger a inovagdo tecnoldgica local e regional
estimulando o empreendedorismo, em conformidade com a Lei de
Inovacéo;

b) Promover a cultura empreendedora por meio da inovacao tecnolégica e da
propriedade intelectual,

c) Estimular projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
processos e material literario;

d) Incentivar projetos de difusdo e absorcdo de novas tecnologias;

e) Estabelecer parcerias com Centros Tecnoldgicos e instituicdes de ensino

para difundir/produzir conhecimento.

O publico atendido pelo Nucleo ¢ a comunidade de pesquisadores da UNIFEI,
empresas locais e inventores independentes da regido.

Com a criacdo do NITTE, a UNIFEI est4 em sintonia com uma politica que vem sendo
adotada em varias universidades pablicas nos ultimos anos, e que esta refletida na chamada
Lei da Inovagéo, em vigor desde dezembro de 2004 e regulamentada em outubro de 2005.

O Ndcleo se constitui de acordo com a Tabela 1, abaixo:
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NOME

Fred Leite
Siqueira
Campos

Antonio
Suerlilton
Barbosa da

Silva
Juvéncio
Bezerra Loiola
Junior
Luciano Meni
Gongalves

Diogo Augusto
Soares Pimenta

Mario Henrique
Ferrari Latuf

Stephannie
Minami

Naylla Daniella
Costa

FORMACAO

Graduado em
Engenharia Mecanica;
Especialista em
Economia Solidaria;
Mestre em Economia;
Doutor em Economia;
Professor e pesquisador
da UNIFEI.

Graduado em Economia;
Mestre em Economia;
Doutorando em Gestao.

Graduado em Economia;
Mestre em Engenharia
de Materiais.

Graduado em Direito.

Graduanda em
Engenharia Elétrica.

Graduando em
Engenharia de Controle
e Automacéo.

Graduanda em
Administracao.

Graduanda em
Economia.

Fonte: Elaboracédo propria (autor) — 2011.

FUNCAO

Diretor de
Inovacao

Secretario(a)

Bolsista (BAT

1)
FAPEMIG

Bolsista (BAT

D)
FAPEMIG

Bolsista (BAT
1)
FAPEMIG
Bolsista (BAT
1)
FAPEMIG
Bolsista
(iniciacéo
cientifica)
FAPEMIG
Estagiaria
(Bolsista
UNIFEI)
Bolsista
UNIFEI

Estagiaria
(Bolsista
UNIFEI)
Bolsista

UNIFEI

Tabela 1: Componentes do NITTE/UNIFEI — 2011

TREINAMENTOS REALIZADOS

Cursos basico, intermediario e
avancado em propriedade intelectual
(promovidos pelo INPI).

Curso de redacdo de patentes
(promovido pela Associacdo Mundial
de Propriedade Intelectual — OMPI).
Cursos sobre gestdo da inovacao e
seminarios sobre Pl (promovidos pela
FIEMG, FORTEC, RMPI e MCT).

Curso basico em propriedade
intelectual (promovido pelo INPI).

Curso basico em propriedade
intelectual (promovido pelo INPI).

Cursos basico, intermediério e
avancado em propriedade intelectual
(promovidos pelo INPI).

1.2 Aspectos da Lei da Inovacao (Lei 10.973/04) relativo a criacédo dos NITs

Com relacdo as universidades publicas, a Lei prevé a criagdo de Nucleos de Inovacao

Tecnologica, com a fungédo de gerir a sua politica de inovagdo. Sao competéncias dos nucleos,

entre outras, “zelar pela manutencdo da politica institucional de estimulo a prote¢do das

criacdes, licenciamento, inovagdo e outras formas de transferéncia de tecnologia™; e

“acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencdo dos titulos de propriedade

intelectual da instituicao™.
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No caso da UNIFEI, o Nucleo de Inovagdo, denominado de NITTE, conta com
recursos orcamentarios para custear as taxas relativas a protecdo do conhecimento nas
modalidades:

e Patentes;

e Desenhos Industriais;

e Marcas;

e Programas de Computador.

Antes de proceder a protecdo do invento, o NITTE ird auxiliar os pesquisadores no
sentido de efetuar buscas nos bancos de patentes e também o fazé-lo, com o objetivo de
conhecer melhor o estado da técnica da sua area de pesquisa. Esse tipo de pesquisa também é
importante para que o pesquisador esteja mais bem preparado na hora de escrever 0s
relatérios de sua propria patente, 0 que é muito importante para a emissdo da carta-patente
pelo INPI.

Outro aspecto importante na criacdo do NITTE é que a lei federal confere a este 6rgao
mais autonomia no que se refere as relacbes da Universidade com as empresas. A Lei
contempla, ainda, questdes como o compartilhamento de laboratérios e 0s projetos de

cooperacéo entre universidades e empresas.

1.3 O NITTE-UNIFEI promove acdes de transferéncia de tecnologia

As negociacOes para transferéncia de tecnologia nas universidades publicas no Brasil
vém sendo conduzidas pelos Nucleos de Inovacgédo e Patenteamento, como € o caso do NITTE
da UNIFEI. A Lei de Inovacdo, regulamentada em outubro de 2005, confere relativa
autonomia aos nucleos nesse sentido, cabendo a estes, promoverem as ac¢Ges de transferéncia
de tecnologia, licenciamento, industrializacdo e comercializacdo, direta ou indiretamente,
mediante celebracdo de instrumentos contratuais e congéneres, bem como diligenciar toda e
qualquer iniciativa que vise esse propdsito.

Esses acordos dispdem sobre a forma e as condigdes em que a transferéncia é
realizada. Eles envolvem, por exemplo, as questfes referentes ao pagamento de royalties,
além de uma série de outros itens, como a necessidade ou ndo de aperfeigoar a tecnologia, e
0s processos de engenharia de producgdo e outros ajustes para adaptar a tecnologia a escala

industrial.
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A transferéncia também pode ser feita gratuitamente, se esta for & opcao do titular da

patente.

CAPITULO 2

DA SEGURANCA CONTRATUAL

2.1 Por que o NITTE é de fundamental importéancia para o pesquisador-inventor?

O procedimento para obter uma patente € complexo, sigiloso e extremamente
detalhista. Além disso, deve-se, porém, a priori:
e Consultar a LPI (Lei de Propriedade Industrial) para verificar se sua
invencdo pode ser patenteavel;
e Determinar se seu pedido é uma patente de invencdo ou modelo de
utilidade;
e Realizar busca para certificar-se de que sua invengdo tem novidade.
Apds todos os procedimentos anteriormente citados, deve-se, ainda:
e Escrever o pedido de patente (Parte 1, Capitulo 2, item 4.4.8.);
e Depositar o pedido de patente no INPI (Parte 1, Capitulo 2, item 4.4.9.);
e Solicitar o pedido de exame;
e Acompanhar o andamento processual do pedido e aguardar o exame técnico.
O exame técnico realizado pelo INPI ird investigar a adequacdo da matéria
reivindicada, fundamentada no relatorio descritivo e desenhos, como passivel de patente, bem
como a suficiéncia descritiva e aplicacdo industrial. Para afericdo das condicdes de novidade,
atividade / ato inventivo o examinador ird aproveitar quaisquer subsidios que tenham sido
apresentados e realizar uma busca para determinacdo do estado da técnica. Ao final o
examinador elabora um parecer relativo a:
o Patenteabilidade do pedido (deferimento);
e Adaptacgdo do pedido a natureza reivindicada;
e Reformulacgdo do pedido ou diviséo;
e Exigéncias técnicas.
Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo enquadramento do pedido
na natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, o depositante sera intimado para
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manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. Ndo respondida & exigéncia, o pedido sera
definitivamente arquivado. Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada
sua formulacdo, e havendo ou ndo manifestacdo sobre a patenteabilidade ou o
enquadramento, dar-se-a prosseguimento ao exame. Concluido o exame, serd proferida
deciséo, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. No caso de indeferimento do pedido o
requerente dispbe de 60 (sessenta) dias para iniciar um procedimento administrativo de
recurso. No caso de deferimento da patente, terceiros dispde de um prazo de 6 (Seis) meses
para iniciar um procedimento administrativo de nulidade. Ultrapassados tais prazos a deciséo
do INPI somente podera ser contestada judicialmente.

Por fim, deferida a patente, ainda € preciso:

e Solicitar a expedicao da carta patente;
e Manter o pagamento das anuidades em dia.

Nota-se, entdo, que para obter uma patente é necessario trabalho técnico qualificado,
conhecimento cientifico no dmbito da Economia, do Direito, Engenharia e também das
ferramentas de linguagem, visto que é necessaria a hermenéutica para se compreender a
legislacdo vigente, a engenharia para se descrever de forma técnica o objeto e ainda o
instrumento da linguagem para explicitar de forma clara e objetiva o que se pretende proteger,
sem deixar de lado o fundamental, o sigilo.

Todos os procedimentos anteriormente citados sdo realizados pelo NITTE-UNIFEI, no
qual o pesquisador-inventor tera, portanto, a preocupacdo com a criacdo e o desenvolvimento
de novos projetos, ficando a cargo de todo o trabalho de protecdo dos inventos e da
negociacao dos mesmos ao NITTE, sem contar que todo o custo de registro e anuidades €

custeado pelo proprio 6rgao (UNIFELI).

2.2 Da seguranca oferecida pelo NITTE

O NITTE-UNIFEI é composto por profissionais capacitados e atualizados sobre o
tema da Propriedade Intelectual (Tabela 1), 0 que é imprescindivel para o sucesso na obtengéo
da carta-patente. Todos os membros do NITTE/UNIFEI assinaram termo de sigilo, o qual
prevé sangdes administrativas e penais sobre “vazamento” de informagdes.

Nenhuma informacéo levada ao NITTE ¢é discutida ou citada fora das instalagdes do
nacleo de inovagdo a ndo ser para fins de registros nos 6rgdos competentes. Vale ressaltar que

o “termo de sigilo” deve ser assinado por todos, sem excecao.
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VISITEINOSSO!SITE
www.unifei:edu'br/nitte
(@) 3629-1497

—

Reitor:
Renato de Aquino Faria Nunes
Vice-Reitor:
Paulo Shigueme

Nucleo de Inovagao, Transferéncia
de Tecnologia e Empreendedorismo

APOIO:

FAPEMIG

Fundagdo de Amparo a Pesquisa do
Estado de Minas Gerais

Universidade Federal de Itajubé



