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Apresentacao

A publicagio do Manual de Propriedade Intelectual da UFPE representa
importante etapa de um esforco que ja de alguns anos vem sendo realizado
no sentido de promover a transferéncia da tecnologia produzida pela Uni-
versidade para a sociedade em geral, e para os segmentos econdomicos, em
particular.

Este esforco encontrou importantes impulsos mais recentemente, com a
promulgacio de um significativo marco legal que, inaugurado com a Lei
de Propriedade Industrial, compreende a Lei de Software, Lei de Protecio
de Cultivares e a Lei de Inovagdo e sua regulamentagio. Marco regulatério
expressivo, associado ao escopo do fomento a pesquisa aplicada que tam-
bém se constréi nos anos 1990, passa a exigir da Universidade um trata-
mento mais sistematico e igualmente fundado numa politica institucional
de inovagdo. A criagdo da Diretoria de Inovagio e Empreendedorismo
(DINE), na PROPESQ), expressa um primeiro passo para a criagio desta
politica, em um trabalho consistente que prosseguiu com a Resolugio
02/2003, a instalagdo da Positiva, a nova incubadora de empreendimentos
e projetos de base tecnoldgica da UFPE, a reorganizagio da estrutura de
transferéncia de tecnologia da DINE, e agora, a publicagdo do presente
Manual.

Ao longo dos anos em que a atividade de apoio a transferéncia de tecnolo-
gia vem se realizando na Universidade, importantes resultados ja podem
ser constatados, como o crescimento relevante da carteira de patentes que
hoje a UFPE apresenta, a qualificagdo de uma equipe capacitada para ope-
racionalizar a transferéncia de tecnologia e o crescente interesse na comu-
nidade académica pelos assuntos relativos a utilizagio responsavel da pro-
priedade intelectual resultante de pesquisas desenvolvidas isoladamente
pela Universidade ou em cooperagio com outros agentes. Certamente,
nesta trajet6ria muito ainda esta por ser feito até que a politica institucional
de inovagio da UFPE ganhe forma, especialmente no que concerne a
comercializag3o eficiente da tecnologia aqui produzida. Para este objeti-
vo, no entanto, a PROPESQ espera estar contribuindo com o presente
Manual, de modo que ele seja tomado como fonte de inspiragio para desen-
volver e expandir a transferéncia de tecnologia da Universidade com pro-
priedade e coeréncia e, conseqiientemente, fortalecer as bases produtivas e
a qualidade de vida da sociedade regional e nacional.

Celso Pinto de Melo

Pré-Reitor para Assuntos de Pesquisa e Pés-Graduagio
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1. Introducao

A inovagio tecnoldgica é hoje reconhecida como importante instrumento
de desenvolvimento e crescimento econdmico. O avango tecnologico pro-
porciona novos métodos de produgio, aumento da produtividade das
empresas, geracdo de riquezas e trabalho e melhoria da qualidade de vida da
populagio.

Em que pese o forte viés importador de tecnologia que caracteriza a econo-
mia brasileira, o reconhecimento da importancia da inovagio tecnoldgica
para a competitividade das empresas e para o crescimento econémico no
conjunto ja parece ter sido incorporado pela industria nacional.

A situagio s6cio-econdmica do pais, especialmente a partir da abertura
comercial, acarretou mudanga nos conceitos de algumas empresas, que pas-
saram a buscar novas alternativas de lucratividade para assegurar suas fatias
de mercado. As empresas véem-se obrigadas a aperfeicoar seus produtos
para poderem acompanhar as exigéncias do processo concorrencial, e aten-
der as necessidades de seu ptiblico alvo.

Sendo um objeto intangivel, para ser introduzida na dinimica econémica,
a inovagio tecnoldgica assume o formato de propriedade intelectual (pa-
tentes, marcas, desenho industrial, segredo industrial e conexas). Pela sua
importancia, a propriedade intelectual tem garantia legal, conferida pela
sociedade, por meio do estado, que concede, por determinado periodo,
direito exclusivo do uso da inovagio.

Este contexto ressalta a importancia de uma das finalidades da Universida-
de que é a interagio com a sociedade, e transferéncia do conhecimento em
beneficio do desenvolvimento do pais e da regiio e da melhoria da qualida-
de de vida de seus habitantes.

O Manual de Propriedade Intelectual da UFPE tem por objetivo contribu-
ir para consolidar esta finalidade, 2 medida que devera informar a comuni-
dade académica em geral, e a0s pesquisadores, em particular, o valor da pro-
priedade intelectual para a Universidade e para seus pesquisadores. Desta
forma esta focado na sistematizagio da legislagdo nacional e da regulamen-
tagdo interna da UFPE relativos a propriedade intelectual. Neste sentido,
ap6s uma breve introdugio de carter conceitual sobre a tematica, passa-se
a descrever as variadas formas de protegdo de tecnologias especificas (pa-
tente de invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de



computador, organismo geneticamente modificado, cultivar e indicagdo
geografica). Em seguida, a atengdo se volta para o processamento dos regis-
tros no Brasil, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) e na UFPE, realizado pela DINE.

Em que pese estar ciente do longo caminho ainda a percorrer, especialmen-
te considerando a regulamentagio mais abrangente da gestdo tecnoldgica
da UFPE, a DINE concebeu 0 Manual no sentido de facilitar a aproxima-
¢lo entre a universidade e a sociedade, a concretizagio de arranjos de pes-
quisa cooperativa, a realiza¢io de riquezas a partir do desenvolvimento tec-
nolégico, bem como suas atribuigdes de facilitar e consolidar a transferén-
cia de tecnologia da UFPE. Desta forma, com a publicagio do presente
Manual, a Universidade pretende reduzir entraves a realizagio de suas fina-
lidades, dando seqiiéncia a esforgo constante de elevagio da capacidade da
UFPE de contribuir para o desenvolvimento nacional e regional, na atual
dinamica da economia do conhecimento.

2. Propriedade intelectual e propriedade industrial
2.1. Propriedade Intelectual

Pode-se afirmar que o maior capital de qualquer pais, e dentro desse de qual-
quer empresa, seja ela de qualquer setor econdmico ou ramo de atividade, é
o capital intelectual. Isso porque conhecimento é fonte de ganhos extraor-
dinarios para asociedade quando bem gerido pelos seus responsaveis, entre
os quais os gestores da politica industrial e das instituigdes de pesquisa,
pelas liderangas empresariais e pelos proprios inventores.

O capital intelectual tem essa caracteristica por estar associado a capacida-
de humana de criagio e de realizagio de inovagdes a partir da atividade
inventiva. O capital intelectual ¢ um patriménio de alto valor, por vezes
inestimavel. Explorado de forma inteligente traz em si a capacidade de
revolucionar a industria humana, a capacidade de geragio de valor e os pro-
cessos produtivos da sociedade.

Do capital intelectual originam-se idéias, e idéias tém valor. Das idéias
podem surgir invengdes caracterizadas por sua aplicagio de carater técni-
co, social ou econdmico nas mais diversas areas de atividades. Essas aplica-
¢Oes, bem exploradas, podem trazer vultosos ganhos econémicos e sociais.
Em razio da sua importancia e do seu valor intrinseco, foram constituidas
algumas maneiras de protegio do capital intelectual para garantir sua



exploragdo de forma licita e sustentavel. A propriedade intelectual foi o
meio concebido paratal. Ela est4 ligada a gestdo do capital intelectual por
meio de um conjunto de direitos cujo fim é dar protegio a criagio humana
resultante da atividade intelectual nos campos da atividade econémica, da
ciéncia, da literatura e da expressdo artistica, passiveis de exploragio econo-
mica.

A propriedade intelectual abrange diversos campos da criagio e atividade
inventiva, como os direitos do autor (criagOes artisticas, culturais e intelec-
tuais), cultivares e organismos geneticamente modificados, circuitos inte-
grados e programas de computador, além da propriedade industrial. A cria-
¢do intelectual e o desenvolvimento de novos produtos por meio da ativi-
dade inventiva nos campos citados requerem, na maioria das vezes, gran-
des investimentos. Esses investimentos podem se dar de maneira direta ou
indireta, pelo inventor ou por empresas.

A concepgio de uma musica, de um romance ou de um programa de com-
putador, por exemplo, até o momento da sua finalizagio exigiu uma parce-
la consideravel de investimentos em educagio, treinamentos, cursos e aper-
feicoamentos. Esses investimentos nio est3o ligados diretamente aos cus-
tos de elaboragio do produto final especifico, mas sem estes nio seria possi-
vel alcangar um novo produto acabado. Isso representa um investimento
indireto. O desenvolvimento de um novo processo industrial ou a criagdo
de um produto inovador, passivel de aplicagio industrial, requer na maio-
ria das vezes grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Esses
Gltimos, por sua vez, representam investimento direto, visto que, sem eles
n3o seria possivel se chegar ao produto finalizado em condi¢des de chegar
ao mercado.

E, portanto, a propriedade intelectual quem estabelece os parimetros de
protegio ao conjunto de idéias, esforgo intelectual, capacidade inventiva e
investimentos realizados na concepgio e na criagdio humana. A protegio
conferida torna-se um valioso e imprescindivel instrumento de estimulo a
criagio intelectual e a invengio industrializavel ao permitir que estas se tor-
nem um investimento, cujos retornos sejam assegurados contra o risco da
exploragio ilicita.

2.2. Propriedade Industrial

Propriedade industrial “cobre um conjunto de atividades relacionadas as
invengdes de aplicagio industrial, desenho industrial, marcas comerciais e



de servigos, indicagdes geograficas e denominagdes de origem, concorrén-
cia desleal e informagdes nio reveladas (segredos de negdcios). Em geral,
compdem uma legislagio especifica que é administrada por uma agéncia
determinada” (Buainain et al, 2005).

A propriedade industrial também pode ser entendida como a area da pro-
priedade intelectual cujo objetivo é prover instrumentos necessarios para
proteger a criagio intelectual, fruto de ato inventivo e inovador, passivel
de aplicagio industrial e exploragio econdmica. A protegio engloba as
invengdes (patentes de invengdes), desenhos industriais, marcas, modelos
de utilidades, indicagdes geograficas e cultivares.

Entende-se que a prote¢io concebida pela propriedade industrial esta rela-
cionada a ativos intangiveis que podem ser utilizados para a produgio eco-
ndmica de bens e servigos e a sua conseqiiente exploragio comercial.
Assim, o trabalho intelectual manifesto na atividade inventiva e inovadora
quando aplicado a produgio industrial e econdmica recebe o amparo da
propriedade industrial com sua legislagio especifica e 6rgio regulador de
ambito nacional.

O objetivo do sistema de protegio industrial é reconhecer os esforgos inte-
lectuais e econdmicos empregados no ato da criagio, de forma a proteger
o(s) autor(es) e/ou titular(es) contra atos ilicitos de terceiros.

3. Quem cuida da propriedade industrial no Brasil

No Brasil, a regulagdo deste sistema é feita pelo Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI), fundamentado na Lei n® 9.279/96 (Lei de Pro-
priedade Industrial LPI). O INPI é uma autarquia federal vinculada ao
Ministério de Desenvolvimento, Indéstria e Comércio Exterior (MDIC).
O Instituto é responsavel por receber e processar os pedidos de patentes de
invengio (PI) e de modelos de utilidades (MU), de desenho industrial (DI),
de registro marcas, de registro de programa de computador, bem como
averbar os contratos envolvendo transferéncia de tecnologia, uso de mar-
cas e de assisténcia técnica. Além disso, € o INPI o responséavel pelo supor-
te aos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatario. Os principais
acordos internacionais sobre propriedade intelectual serdo abordados adi-
ante.

O INPI mantém o tnico banco de dados de patentes da América do Sul.
As informagdes sobre patentes s3o divulgadas por meio da Revista de Pro-



priedade Intelectual (RPI) e por meio de sua pagina (www.inpi.gov.br).
Nesta, sio encontrados informagdes sobre encaminhamentos de pedidos,
atos normativos, taxas, formularios e outros servigos.

A UFPE, por meio da Propesq/DINE atua no sentido de aproximar o
INPI dos pesquisadores da Universidade, além de encaminhar e se respon-
sabilizar pela gestio dos pedidos de patentes, registros de software e marcas
solicitadas pelos membros da comunidade universitaria, como esta deta-
lhado mais a frente.

4. Propriedade industrial e as formas de protecao

A Propriedade Industrial pode ser entendida como composta por duas clas-
ses de direitos. Na primeira classe, encontra-se a propriedade de direito
sobre as criagOes industriais que pertencem aos seus autores; e na segunda, a
propriedade de direito sobre as criagdes industriais que pertencem as orga-
nizagdes. Essa distingio serve apenas para classificar a titularidade do dire-
ito, que pode ser de pessoa fisica ou de pessoa juridica. O fundamento da
protegio conferida pela propriedade industrial e ao mesmo tempo, o esti-
mulo 3 produgio de novas criagdes por organizagdes ou inventores é o
direito de exploragio monopolistica por tempo determinado concedido
pelo Estado, com base nalei.

Em tempos de acirrada concorréncia em nivel mundial, os direitos assegu-
rados pela propriedade industrial, por intermédio do seu sistema legal,
representam assim valiosos recursos para organizagdes e inventores se res-
guardarem da exploracio indevida que por ventura venha a ser exercida
por terceiros. Elesservem como garantia de dominio econémico sobre ati-
vos intangiveis (aqueles que ndo tém existéncia fisica, que sio baseados em
conhecimento) passiveis de gerarem lucros extraordinarios.

A propriedade industrial e a efetiva protecio dos direitos desta sio exerci-
das através da concessdo de carta patente para patente de inveng¢io e mode-
lo de utilidade; do registro de desenho industrial, marca, programa de com-
putador; do reconhecimento e registro de indicagio geografica; e, sobretu-
do, através de repressdo a concorréncia desleal e resguardo dos direitos dos
titulares da propriedade industrial. Esses temas sdo tratados ao longo do
presente manual.



4.1. Patente de Invengao (PI)

O esforgo da empresa e do pesquisador no desenvolvimento de novos pro-
dutos e processos tecnoldgicos requerem, na maioria das vezes, grandes
investimentos em capital financeiro, em recursos humanos e capital inte-
lectual a0 longo de periodos de tempo consideraveis. Proteger o produto
ou processo obtido nesse esforco de investimento, pesquisa e desenvolvi-
mento por meio de uma patente significa prevenir-se do comportamento
desleal dos concorrentes evitando que estes copiem e vendam o produto
desenvolvido a um prego mais baixo desrespeitando o esforgo realizado e
os custos envolvidos. A protegio conferida por meio da patente € um vali-
oso e imprescindivel instrumento juridico para que ainvengio fruto de um
grande esforco de pesquisa se torne um investimento seguro, rentavel e legi-
timo.

Pelo exposto, pode-se afirmar que patente, ou carta patente, é um titulo de
propriedade temporaria outorgado pelo Estado nacional ao(s) inventor(es)
ou autor(es) tornando-os detentor(es) dos direitos sobre sua criagio e
exploragio econdmica.

Esse titulo concede direitos exclusivos a exploragio industrial e comercial
de determinado produto ou processo dentro dos limites do territério de
uma nagio e por tempo determinado. Desse modo, a carta patente se cons-
titui num ativo intangivel com potencial de exploragio comercial e de
ganhos econ6micos. Um ativo intangivel é um ativo baseado no conheci-
mento, sem possuir existéncia fisica material.

Qualquer pessoa fisica ou juridica pode requerer a protegio industrial por
meio de carta patente, desde que o objeto a ser patenteado atenda aos crité-
rios de atividade inventiva, de novidade absoluta e de aplicagio industrial
(estes conceitos sdo tratados adiante).

O objetivo da carta patente ¢é assegurar aos titulares o direito de impedir
que outros possam praticar atos ilegitimos contra a invengio patenteada.
Consideram-se atos ilegais: produzir, comercializar, copiar ou fazer quais-
quer usos da invengio sem a devida autorizacio de seus titulares e que ndo
atendam aos critérios de licitude.

Uma observagio importante a ser feita é que os titulares podem nio ser os
inventores. O titular ou detentor dos direitos sobre a invengio pode ser
pessoa fisica ou juridica (empresa ou institui¢io de pesquisa), mesmo que
nio tenha desenvolvido diretamente o produto ou processo a ser patentea-



do, ou seja, ainda que este tenha sido desenvolvido por pesquisador por elas
empregado.

i. direitos envolvidos

Essa compreensio do conceito de patente envolve alguns direitos juridica-
mente reconhecidos na legislagio brasileira. Sioeles:

a) propriedade exclusiva do inventor a titularidade da invengio pertence
ao inventor quando este é profissional autdnomo e desenvolveu o produto
OU Processo com recursos e meios proprios, mesmo que recorrendo a
financiamentos e empréstimos de qualquer ordem;

b) propriedade exclusiva do empregador a invengio pertence ao emprega-
dor, com retribui¢io financeira para o inventor (empregado) advinda de
ganhos com a exploragio econdmica desta, (i) em caso de expressa disposi-
¢do contratual, ou seja, a atividade inventiva ou criativa € prevista ou
decorrente da propria natureza do trabalho ou do emprego (Lei
9.279/1996, art. 88); ou (ii) quando a patente de invengio requerida pelo
inventor (empregado) foi feita até 1(um) ano apds a extingio do contrato
de trabalho, considerando-se como desenvolvida na vigéncia do contrato
detrabalho (Lei9.279/1996, art. 88 paragrafo 2°);

¢) propriedade comum em partes iguais quando a patente de invengio
resultar da contribuigio pessoal do inventor (empregado) e de recursos,
dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos do empregador,
salvo expressa disposi¢io contratual em contrario; e no caso de contar com
a participagio de mais de um inventor (empregado), a parte que lhes cou-
ber, sera dividida igualmente, salvo acordo em contrario (Lei 9.279/1996,
art. 91);

d) propriedade exclusiva do inventor (empregado) invengio por este
desenvolvida, desde que desvinculado do contrato de trabalho e nio decor-
rente da utilizagio de recursos, meios, dados, materiais, instalagdes ou equi-
pamentos do empregador (Lei 9.279/1996, art. 90).

Caso ainvengao possa ser patenteada, o titular tera os seguintes direitos:

o exclusividade de exploragdo, ou seja, exclui terceiros de produzir,
usar, colocar a venda, vender, importar produto ou processo patentea-
do;

o suporte para agdes judiciais;

o cessio (venda) ou licenga voluntaria (aluguel).



Por outro lado, o titular possui os seguintes deveres:
» exploragio do objeto patenteado ou registrado;
» obrigagio em revelar o contetido técnico da matéria protegida pela
patente;
« pagamento das anuidades ou da retribui¢io qiiinqiienal;
« atendimento as necessidades de mercado.

O periodo de validade de uma carta patente de invengio é de 20 (vinte)
anos, contados a partir da data de depésito do pedido.

.o ’ ’ ~ 4 /4
ii. 0 que é patenteavel e 0 que ndo é patentedvel

Para ser patenteavel o pedido de patente de invengio (PI) tem que atender
aos seguintes critérios: ser resultado de uma atividade inventiva, ser uma
novidade absoluta e ter aplicagio industrial.

Atividade inventiva ocorre quando o invento resulta de novidade absoluta
e nio de desenvolvimento técnico 6bvio do que ja se conhece no estado da
técnica para o referido objeto/produto ou processo. Estado da técnica é
“tudo aquilo acessivel ao piblico antes da data de depésito do pedido de
patente, por descrigio oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ouno exterior...” (Le19.279/1996, art 11 paragrafo 1°).

Por novidade absoluta, entende-se que o invento nio tenha sido tornado
publico por qualquer meio de divulgagio em nenhum lugar do mundo, a
excegio da divulgagio feita pelo préprio inventor requerente da patente.

Por aplicagio industrial compreende-se a produgdo em série do produ-
to/objeto em qualquer ramo da indistria. Nesse caso, industria é entendi-
da como qualquer ramo de atividade de uma economia.

Neste sentido, n3o sio patenteaveis (Lei 9.279/1996, art. 10°):

o descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

« concepgOes puramente abstratas;

« esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, finan-
ceiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagio;

o as obras literarias, arquitetOnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacio estética;

« programas de computador em i (trataremos desse tema adiante);

o apresentagio de informagdes;

« regras de jogo;



« técnicas e métodos operatdrios ou cirtrgicos, bem como métodos tera-
péuticos ou de diagnéstico, para aplicagio no corpo humano ou ani-
mal;e

« o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontra-
dos na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou ger-
moplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos natu-
rais.

Quadro Sintese

Sdo patenteaveis:
..
» Maquinas;
» Equipamentos;
o Produtos quimicos e firmacos;
¢ Ferramentas;
» Componentes e pegas de maquinas;
« Dispositivos de varios tipos;
e Processos industriais;
4 ~ . .
o Métodos de obtengio de plantas e animais.

Nio sdo patenteaveis:

¢ 0 que for contrario & moral, aos bons costumes e a seguranca, a
ordem e a satide ptblicas; as substancias, matérias, misturas, elemen-
tos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificagio de
suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de
obtengio ou modificagio, quando resultantes de transformagio do
nucleo atomico; e

« 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transge-
nicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade novidade,
atividade inventiva e aplicagio industrial, previstos no art. 8° da Lei
9.279/96.

4.2. Modelo de utilidade (MU)

i. caracteristicas do modelo de utilidade

O modelo de utilidade é caracterizado como uma modificacio introduzida
num produto ja existente, buscando-se como resultado uma melhor utili-

zagdo deste em seu fim ou em sua fabricagio.

Contudo, o Modelo de Utilidade nfo deve ser confundido com o Certifica-



do de Adigio de Invengio. Este Gltimo consiste no aperfeicoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da invengdo, podendo ser destitu-
ido de atividade inventiva; mas a matéria tem que estar inclusa no mesmo
conceito inventivo da patente a que o Certificado de Adi¢io se remete.
Ademais, o pedido de patente para modelo de utilidade tera de se referir a
um Gnico modelo principal, ou seja, a um tnico produto (art. 23, Lei
9.279/96).

ii. distin¢io entre PIe MU

O requisito para diferenciagdo dos modelos de utilidade em relagio a
patente de invengio (PI) € a melhoria funcional. Esta diz respeito a intro-
dugio de aperfeicoamentos que melhorem o uso de determinado objeto.
Por exemplo, a partir do alicate j4 patenteado pode-se obter um registro de
MU introduzindo-se neste uma melhoria funcional ao se modificar o for-
mato de suas pernas para um formato anatémico mais apropriado que per-
mita o melhor encaixe as mios dos usuarios, proporcionando uma pegada
mais eficiente e confortavel.

Assim sendo, protecio patentaria ¢ destinada de forma inica e exclusiva as
criagBes essencialmente destinadas & fabricagio de mercadorias tangiveis,
por defini¢do, as inven¢des. Dessa forma, invencdo, em propriedade
industrial, € uma criagio nova para a solugio de problema técnico. Ja o
modelo de utilidade faz referéncia a um bem material ja conhecido que,
devido a sua forma particular, proporciona um aumento de sua capacidade
de utilizacio.

Com relagdo ao prazo de vigéncia, a protegio para uma patente de inven-
¢io (PI) é de 20 anos, e para um modelo de utilidade (MU) a protegio é de
15 anos, ambas a contar da data de depdsito.

4.3. Desenho industrial (DI)

Considera-se desenho industrial, conhecido internacionalmente como
design, a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamen-
tal de linhas e cores que possam ser aplicados a um produto, proporcionan-
do resultado visual novo e original na sua configuragio externa e que possa
servir de tipo de fabricagdo industrial (art. 95, Lei 9.279/96). O design
deve permitir aos consumidores o rapido reconhecimento do produto ao
qual esta aplicado.



Nio se considera desenho industrial a obra de carater puramente artistico,
ja que nesta forma o conceito de novidade do desenho industrial ndo pode-
ra ser aplicado, e também n3o podera a obra artistica ser passivel de aplica-
¢ioindustrial.

Os requisitos para o pedido de desenho industrial sio:

« novidade;

o originalidade;

o forma plastica ornamental tridimensional;

« conjunto ornamental de linhas e cores aplicadas a um produto;
« fabricagdo/aplicagio industrial.

Os pedidos para registro de desenho industrial sio concedidos sem exame
prévio quanto a novidade e originalidade pelo INPI. Dessa forma é impor-
tante que o interessado realize uma busca prévia de anterioridade da maté-
riaem questdo.

Apbs a concessio de registro o titular podera requerer, a qualquer tempo
da vigéncia do registro de desenho industrial (25 anos), o exame de mérito
quanto a novidade e originalidade do registro concedido. Deve-se obser-
var que o registro estara sujeito a nulidade, que o proprio INPI pedira, se
for encontrada alguma anterioridade.

O pedido de desenho industrial protege a forma externa do objeto e nio
sua fungdo usual. Portanto, sdo as figuras (desenhos ou fotografias) que
caracterizam a protegdo concedida. Estes desenhos e fotografias devem
ilustrar o objeto em sua forma montada revelando a sua configuragio
externa e nio suas partes ou componentes internos.

O pedido de desenho industrial deve referir-se a um tinico objeto (produ-
to), sendo permitidas até 20 variantes em um mesmo pedido. Variantes sdo
os objetos que contém pequenas modificagdes ou variagdes do objeto (pro-
duto) original, sem prejudicar suas caracteristicas.

Nio podera ser registrado como desenho industrial “i) o que for contrario
a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas,
ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e
sentimentos dignos de respeito e veneragio; ii) a forma necessaria comum
ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por con-
sideragdes técnicas ou funcionais” (art. 100, Lei 9.279/96).



O titular de um registro de desenho industrial podera ser qualquer pessoa
fisicaoujuridica. Titular é quem pede o registro e subentende-se que tenha
autorizagio do autor, se n3o for o préprio autor a fazer o pedido de regis-
tro. Paratanto, ndo é exigida a apresentagio de documentagio que prove a
legitimidade do requerente do registro.

O titular tem o direito de impedir que terceiros, sem o seu consentimento,
produzam, usem, coloquem a venda, vendam ou importem produtos que
utilizem de qualquer forma o seu desenho protegido. Essa protegio tem
vigéncia de 10 anos, podendo ser prorrogada por 3 periodos sucessivos de 5
anos cada, cobrindo um periodo de protegio total igual a 25 anos. A pror-
rogagio deve ser efetuada no Gltimo ano de vigéncia da protegio.

O processamento do registro de desenho industrial no INPI é bastante rapi-
do. Sendo solicitado o registro e atendidos os requisitos citados acima, o
pedido de DI é automaticamente publicado e simultaneamente concedido
o registro, sendo expedido o certificado logo ap6s o dep6sito. Caso o depo-
sitante queira, o pedido de registro podera ser mantido em sigilo pelo
prazo de 180 dias a contar da data de depésito, sendo processado ao final do
prazo.

A protegio, semelhantemente ao que ocorre com a patente, é restrita ao ter-
ritorio de solicitagdo de registro do desenho industrial. E os direitos envol-
vidos relativos ao registro de desenho industrial sio os mesmos aplicados
a0 caso de patente de invengao (PI) citados anteriormente.

4.4. Marca

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, marca é todo sinal distintivo
visualmente perceptivel, ndo compreendido nas proibi¢des legais. Uma
marca podera ser requerida por qualquer pessoa fisica ou juridica de direito
privado ou de direito piblico. As pessoas de direito privado para requere-
rem o registro de qualquer marca terio que exercer atividade efetiva paraa
qual o registro da marca é pedido.

O registro da marca é concedido por classe de atividade, cuja classificagio é
definida na Classifica¢do Internacional de Produtos e Servigos para o
Registro de Marcas instituido na Conferéncia Diplomatica de Nice, em
1957, e revista em Estocolmo, em 1967, e em Genebra, em 1977. A
concessio é dada para pessoa juridica, de direito piblico ou privado,
quando se tratar de marca para produto ou comércio e concedida a pessoa



fisica, quando a marca é para servigo.
Segundo a LPI, as marcas podem ser classificadas em trés categorias:

a) “marca de produto ou servigo: aquela usada para distinguir produto ou
servigo de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa”;

b) “marca de certificagio: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servigo com determinadas normas ou especificagdes técnicas,
notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodolo-
giaempregada”;

¢) “marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos
provindos de membros de uma determinada entidade” (Lei 9.279/96, art.
123).

No que tange ao sistema de direito aplicado ao registro de marcas, podera
ser atributivo quando nascer com o registro da marca, ou declarativo
quando nascer com o uso da marca. Em outras palavras, o direito atributi-
vo a0 uso da marca ocorre quando o seu registro é requerido junto ao INPI,
desse modo o titular tem seus direitos preservados contra a atuagio ilegal
de terceiros em relagdo ao uso de sua marca. O direito declarativo pode ser
evocado nos casos em que, tendo uma pessoa fisica ou juridica criado uma
marca e desta faz uso em suas atividades, mas sem té-la registrado junto ao
INPI, no caso de terceiros usarem a mesma marca ou tentarem registra-la
no INPI podera o criador (e primeiro usuario da marca) interpelar
judicialmente ou por meio de requerimento junto ao INPI o infrator
alegando anterioridade no uso da marca.

Uma marca pode ser representada por emblema, simbolo, palavra, sinal
distintivo, figuraetc. Esse sinal cumpre quatro fungdes principais:

o distintiva, diferenciando o produto ou servigo de uma empresa dos
produtos ou servigos de outras empresas, eliminando possiveis confu-
soes;

« indicativa de origem, dando uma indicag3o a respeito da origem do
produto ou do servigo;

« indicativa de qualidade, sendo fundamental que os licenciados respei-
tem as normas de qualidade do titular da marca, pois uma marca nem
sempre € utilizada por uma Gnica empresa, ja que seu titular pode con-
ceder licengas de uso da mesma a outras empresas;

« promotora de comercializagio e de venda dos produtos e prestagio



dos servigos, visto que as marcas podem estar constituidas por signos
ou combinagdes de signos que sejam capazes de distinguir os produtos
ou servigos de uma empresa ou de outras empresas.

Quanto asua apresentagio, as marcas podem ser:

e nominativa: constituida por uma ou mais palavras, incluindo neolo-
gismos e possiveis combinagdes de niimeros e letras, desde que esses
nio se apresentem de forma fantasiosa ou figurativa;

o figurativa: sinal formado por desenho, imagem, figura, simbolo ou
qualquer forma fantasiosa de ndmero ou letra concebida isoladamen-
te;

e marca mista: constitui-se da combinagio de elementos figurativos e
nominativos ou de elementos nominativos apresentados com grafia
em forma estilizada;

o marca tridimensional: aquela que possui formato, configuragio ou
conformagio fisica de produto ou embalagem que possua capacidade
distintiva intrinseca e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

No que diz respeito a origem, a marca pode ser:

o brasileira, marca depositada no Brasil por pessoa domiciliada no pais;

o estrangeira, marca depositada no Brasil por pessoa nio domiciliada no
pais, ou “aquela que, depositada regularmente em Pais vinculado a
acordo ou tratado do qual o Brasil seja participe, ou em organizagio
internacional da qual o Pais faga parte, ¢ também depositada no terri-
tério nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e
cujo depdsito no Pais contenha reivindicagio de prioridade em relagio
adatado primeiro pedido” (www.inpi.gov.br).

Ha ainda tratamento diferenciado para dois casos especiais em relagio as
marcas, quando se trata de marca de auto-renome e marca notoriamente
conhecida. “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser4
assegurada protecio especial, em todos os ramos de atividade” (Lei
9.279/96, art. 126). Enquanto as “marcas notoriamente conhecidas em
seus ramos de atividade, incluindo as marcas de servigos, gozam de prote-
¢io especial, independentemente de estar previamente depositadas ou
registradas no Brasil” (Lei19.279/96, art.127).

Marca notéria é aquela que identifica produtos ou servigos amplamente
conhecidos no pais e no exterior. Marca de alto renome é aquela que goza
de evidéncia que transcende o segmento para a qual foi originalmente cria-



da. Paraesse caso, o registro da marca de alto renome engloba todas as clas-
ses, sendo reconhecida como tinica no mercado.

Para obter o registro de uma marca, o pedido precisa ser apresentado ao
INPI, que 0 examinara com base nas normas legais estabelecidas pela Lei da
Propriedade Industrial e nos atos e resolugdes administrativos.

Aotitular é concedido o direito de garantir a integridade da marca, além da
proibigio do uso por terceiros, podendo ainda ceder ou licenciar o uso da
marca, ocorrendo uma forma de pagamento conhecida como royalties.
Cabe ao titular, também, a obriga¢io de utiliza-la e manté-la em vigor, sob
pena de perder o seu direito sobre a marca. O prazo para iniciar o uso da
marca é de 5 (cinco) anos a contar da data de concessio do registro. Caso
terceiros requeiram, junto ao INPI, a caducidade da marca pelo nio uso,
cabera ao seu titular comprovar o contrario, ou seja, que a marca é efetiva-
mente utilizada.

Essa protecio tem vigéncia de 10 anos, podendo ser prorrogada indefinida-
mente por meio de requerimento de prorrogagio durante o tltimo ano do
periodo de vigéncia.

4.5. Registro de programa de computador

Programa de computador é regulamentado no Brasil pelas Leis 9609/90 e
9610/98 que o definem como “a expressio de um conjunto organizado de
instrugdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico
de qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de
tratamento da informagio, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar
de modo e para fins determinados” (Lei 9.609/98, art. 1°).

O objetivo do registro de software é comprovar a autoria e propriedade
dos direitos patrimoniais de programas de computador para assegurar a
exclusividade na sua exploragio econdmica e comercial.

i. caracteristicas gerais do registro de programa de computador

a) ndo obrigatoriedade: nio é obrigatério o registro de software. No
entanto, para assegurar a legalidade da exploragio econémica e comercial
ha de se comprovar sua autoria por algum meio, em caso de demanda judi-
cial. Portanto, se o autor intelectual concebe algum programa para fins de



exploragdo comercial, o mais sensato é buscar o seu registro no 6rgio com-
petente paraesse fim que é o INPL

b) territorialidade: diferentemente do que ocorre com patentes, incluindo
modelo de utilidade, desenho industrial e marcas, o reconhecimento do
registro é internacional. Essa condigdo de ser o programa de computador
registrado no Brasil e ter seu reconhecimento extraterritorial é assegurada
pelo Tratado sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio Internacional (TRIPS), cuja versio final, aprovada
em 1994, sera tratada adiante. Esses direitos sio assegurados aos estrangei-
ros desde que haja reciprocidade de tratamento entre os paises envolvidos
(Lei9.609/98, Art. 2°, § 4°).

c¢) documentos de programa: a escolha do documento adequado para o
registro de programa é de escolha do autor. Todavia, deve ficar claro que,
em caso de querela judicial acerca da autoria e legitimidade de exploragio
comercial, o documento de registro tem importancia fundamental para
dirimir davidas e comprovar autoria. Nesse caso ¢ de fundamental impor-
tincia que o programa tenha o registro adequado.

d) regime de guarda: ha duas possibilidades para se escolher, a critério do
titular (depositante). Na primeira, pode-se adotar o regime sigiloso que
consiste na colocagio do programa em envelope especial que, posterior-
mente arquivado ficara seu contetido inacessivel para o pablico e até para
os servidores do INPL. Na segunda, podera o depositante optar pelo regi-
me nio-sigiloso. Neste os documentos de programa incorporario o pro-
cesso de pedido de registro e ficario disponiveis para acesso ao ptiblico.

e) nome comercial do programa: podera ser protegido juntamente com o
programa de computador na ocasido em que se solicita o registro. Para
esse fim, bastara ao titular (depositante) informar, por ocasiio do registro,
o titulo do programa. O titulo é nome pelo qual o programa de computa-
dor sera comercializado e devera ser original e inconfundivel com o de
outro programa existente. Para o titulo deve-se evitar o uso de expressdes
que estejam relacionadas com as fung¢des executadas pelo programa. Por
exemplo: processador de texto, gerador de imagens, planilha, gerenciador
dearquivo etc.

f) invengdes relacionadas com programa de computador: programas de
computador desenvolvidos para funcionarem “embarcados” em maquinas
€ equipamentos, ou seja, programas gravados em chips que integram as
estruturas destes podem ser patenteados ao invés de serem registrados.



Isso ocorre porque o que se comercializa no é o programa e sim a maquina
ou equipamento. Deve-se observar, no entanto, que enquanto a patente
tem duragio maxima de 20 (vinte) anos o programa de computador tem
registro valido por 50 (cinqiienta anos) e que a abrangéncia da patente é
nacional. Assim, se o titular optar pelo patenteamento por se tratar de um
programa “embarcado” o prazo de vigéncia para exploragio econdmica
sera de 20 (vinte) anos e apenas no territério onde foi concedido.

ii. vantagens e desvantagens
Como vantagens para o registro de programa de computador, destacam-se:

« aabrangéncia do registro que garante direitos sobre a agio ilicita de ter-
ceiros nio sé no territorio nacional;

o alonga duragio dos direitos que se estende por 50 (cingiienta) anos con-
tados a partir de 1° de janeiro do ano subseqiiente a data em que o pro-
grama de computador torna-se capaz de executar as fungdes para as
quais foi concebido;

* a op¢do do depositante em manter o programa em carater sigiloso se
assim o desejar como asseguraa lei (Lei 9.609/98, art. 3°, § 2°);

o apossibilidade de exploragio de operagdes comerciais internacionais.

Entre as desvantagens ressalta-se:

o ainexisténcia de exame de mérito para o registro do programa acarreta
agOes (demandas) judiciais em torno da discussdo sobre originalidade e
autoria;

o para exercer seus direitos em caso de a¢des ilicitas de terceiros, o titular
tera que ter seu programa devidamente registrado no 6rgio competen-
te (INPI) para poder valer-se dos instrumentos legais previstos no
Cbdigo Penal;

» 0 longo tempo concedido para protegio (50 anos), quando os softwa-
res evoluem com rapidez extraordinaria;

o a falta de um aparato judicial competente e preparado para julgar cri-
mes e demandas dessa natureza pode implicar custos adicionais, em
vista da morosidade das decisdes e ineficiéncia do sistema legal.

iii. a prote¢io concedida e os direitos envolvidos

O registro de programa de computador independe de exame de mérito,
como ja salientado. O programa sera considerado registrado assim que
receber o protocolo definitivo dado pelo INPI, momento em que lhe é con-
ferido o ntimero de registro. Desse modo, assim que o titular (depositante)



receber o comprovante do registro, podera divulgar, comercializar ou uti-
lizar o programa.

O titular dos direitos de exploragio econdmica sera sempre o seu autor
intelectual que também ser4 o solicitante de registro do programa de com-
putador junto ao INPL Os direitos sobre o programa de computador per-
tencerio com exclusividade ao pesquisador (inventor ou servidor) quando
o mesmo for “gerado sem relagio com o contrato de trabalho, prestagio de
servicos ou vinculo estatutario, e sem a utilizacio de recursos, informacgdes
tecnoldgicas, segredos industriais e de negdcios, materiais, instalagdes ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o
empregador mantenha contrato de prestagio de servigos ou assemelhados,
do contratante de servigos ou 6rgdo pablico” (art. 4° § 2°, Lei 9.609/1998).

Todavia, cabe destacar o que diz a lei no mesmo artigo: “Salvo estipulagio
em contrario, pertencerdo exclusivamente ao empregador, contratante de
servigos ou 6rgdo publico, os direitos relativos ao programa de computa-
dor, desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vincu-
lo estatutario, expressamente destinado & pesquisa e desenvolvimento, ou
em que a atividade do empregado, contratado de servigo ou servidor seja
prevista, ou ainda, que decorra da prépria natureza dos encargos concer-
nentes a esses vinculos”. Estas condigdes sdo aplicadas nos casos de contra-
tos com bolsistas, estagiarios e assemelhados.

Quando o detentor dos direitos patrimoniais nio for o autor, situagio men-
cionada acima, deve-se observar ainda as seguintes recomendagdes presen-
tes na resolugio INPI n° 58, de 14/07/98, em seu artigo 4° paragrafo 1°,
por ocasido da solicitagdo de registro do programa: “quando o detentor dos
direitos patrimoniais nio for o autor, deverio ser apresentados documen-
tos probatodrios da transferéncia desses direitos, que podem ser: contrato
de trabalho ou de prestagio de servigos ou termo de cessdo; nos casos de
derivagdes ou modificagdes tecnoldgicas, autorizagio do autor do progra-
ma original, que deve ser identificado pelo titulo, e limite desta se houver.”

iv. documentagcio técnica para pedido de registro:

o listagem integral, ou parcial, do programa fonte;

» memorial descritivo;

« especificagdes funcionais internas;

o fluxograma e outros dados capazes de identificar e caracterizar a origi-
nalidade do programa.



4.6. Indicagao Geografica

A indicagio geografica é considerada pela lei brasileira a denominagio de
origem ou indicagio de procedéncia. A indicagio de procedéncia é toda
denominagio ou expressio que indique a procedéncia de um produto ou
servigo, seja de um pais, regido, cidade ou lugar especifico, considerando-se
tanto fatores naturais, como fatores humanos, de tal forma que sua quali-
dade deve-se fundamentalmente  sua origem geografica. O uso dessa deno-
minag3o de origem s6 é licito para um determinado circulo de pessoas ou
empresas situadas na zona geografica em questio, e unicamente para pro-
dutos especificos originarios da mesma. O local torna-se conhecido como
centro de produgio, fabricagdo ou extragdo de determinado produto ou
prestagdo de servigo (Resolugio INPI075/00).

A indicagio geografica confere ao produto uma identidade propria, visto
que o nome geografico utilizado junto ao produto ou ao servigo estabelece
uma ligagio entre as suas caracteristicas e a sua origem, tornando-o mais
confiavel.

Contudo, quando o nome geografico torna-se de uso comum, designando
produto ou servigo de qualquer espécie nio podera ser tomado como indi-
cagio geografica. E mais, segundo a Le1 92.79/96, em seu Art. 182, 0 “ uso
da indicagio geografica é restrito aos produtores e prestadores de servigo
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relagio as denominagdes de
origem, o atendimento de requisitos de qualidade”.

No Brasil, o responsavel pelo estabelecimento das condi¢des para registro
das indicag¢es geograficas é também o INPI. O registro de indicagdo geo-
grafica vigorara enquanto o produto ou servigo mantiver suas caracteristi-
cas especificas.

a) informagdes comuns ao pedido de registro de Indicagdo de Procedénciae
de Denominagio de Origem (Resolugio INPI075/00, art. 6°):

* requerimento, no qual conste: o nome geografico; a descrigdo do pro-
duto ou servigo; e, as caracteristicas do produto ou servigo;

o instrumento habil a comprovar alegitimidade do requerente;

o regulamento de uso do nome geografico;

o instrumento oficial que delimita a drea geografica;

» etiquetas, quando se tratar de representagio grafica ou figurativa da
denominagio geografica ou de representagio geografica de pais, cida-
de, regiio ou localidade do territdrio;



« procuragio, se for o caso; e
o comprovante do pagamento da retribui¢do correspondente.

b) além dos elementos citados acima, o pedido de registro de Indicagio de
Procedéncia deve conter (Resolugio INPI075/00, art. 7°, § 1°):

« elementos que comprovem ter o nome geografico se tornado conheci-
do como centro de extragio, produgio ou fabricagio do produto ou de
prestagdo do servigo;

o elementos que comprovem a existéncia de uma estrutura de controle
sobre os produtores ou prestadores de servigos que tenham o direito
20 uso exclusivo da indicagio de procedéncia, bem como sobre o pro-
duto ou a prestagdo do servico distinguido com a indicagdo de proce-
déncia;

o elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de ser-
vigos estabelecidos na area geografica demarcada e exercendo, efetiva-
mente, as atividades de produgio ou de prestagdo do servigo.

c) para o registro de Denominagio de Origem o pedido deve conter, além
dos elementos descritos no item (a), os elementos a seguir (Resolugio INPI
075/00, art. 7°, § 2°):

o descri¢do das qualidades e caracteristicas do produto ou do servigo que
se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geografico, incluindo
os fatores naturais e humanos;

o descrigio do processo ou método de obtengio do produto ou do servi-
¢o, que devem ser locais, leais e constantes;

o elementos que comprovem a existéncia de uma estrutura de controle
sobre os produtores ou prestadores de servigos que tenham o direito
a0 uso exclusivo da denominagio de origem, bem como sobre o pro-
duto ou a prestagio do servigo distinguido com a denominagio de ori-
gem; e

o elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de ser-
vigos estabelecidos na area geografica demarcada e exercendo, efetiva-
mente, as atividades de produgdo ou de prestagio do servico.

4.7. Organismos geneticamente modificados
O marco regulatério brasileiro que incide sobre organismos geneticamen-

te modificados (OGM) é bastante recente e inclui a Lei 11.105/05 e o
Decreto 5.591/05. De acordo com estes instrumentos, no melhoramento



genético por meio de cruzamento de espécies ocorre uma troca de cromos-
somos, cujo objetivo pode ser alcancar maior produtividade de determina-
da cultura, melhorar o sabor etc. Esse tipo de melhoramento é classificado
como melhoramento convencional.

Outra maneirade promover o melhoramento de espécies (animais ou vege-
tais) € por meio da transgenia, compreendida como um método para troca
de genes em busca de melhoramento de alguma espécie. A diferenca entre
a transgenia e o melhoramento convencional esta relacionada as técnicas
de engenharia genética que sio empregadas para obtengio do melhora-
mento genético. Na primeira, com a utilizagio da engenharia genética, o
“gene que determina a caracteristica desejada € localizado, isolado e inseri-
do no genoma ... a ser melhorada. Assim, o que seria realizado através de
tentativa e erro através dos métodos convencionais é realizado de forma
especifica e controlada pela transgenia”
(http://www.fiocruz.br/ccs/especiais/transgenico).

A legislagio brasileira afirma ainda que um organismo geneticamente
modificado é aquele cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modi-
ficado por qualquer técnica de engenharia genética. Engenharia genética é
entendida como a atividade de manipulagio de moléculas ADN/ARN
recombinantes. Contudo, nio sio considerados OGM aqueles organis-
mos resultantes de técnicas que impliquem a introdugio direta, num orga-
nismo, de material hereditario, caso nfio envolvam a utilizacio de molécu-
las ADN/ARN recombinantes ou OGM, tais como: fecundacio in vitro,
conjugagio, transdugio, transformagio, indugio polipléide e qualquer
outro processo natural.

Orgios reguladores e implementadores de politicas

Os 6rgios responsaveis pela formulagio e implementagio da Politica Naci-
onal de Biosseguranga, bem como pela sua fiscalizag3o, estabelecimento de
normas técnicas, regulacio de pesquisas e registro de OGM sio:

« Conselho Nacional de Biosseguranga (CNBS), vinculado a Presidén-
cia da Repiblica, drgio de assessoramento superior do Presidente da
Repiblica para a formulagio e implementagio da Politica Nacional de
Biosseguranga PNB (Lei 11.105/05, art. 8°);

o Comissio Técnica Nacional de Biosseguranca (CTNBio), integrante
do Ministério da Ciéncia e Tecnologia, é a instancia colegiada multi-
disciplinar de carater consultivo e deliberativo que presta apoio técni-
co e de assessoramento ao Governo Federal na formulagio, atualiza-



¢do e implementagdo da PNB de organismos geneticamente modifica-
dos e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técni-
cas de seguranga e de pareceres técnicos referentes a autorizagio de ati-
vidades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus deriva-
dos, com base na avaliacio de seu risco zoofitossanitario a saitde huma-
na e a0 meio ambiente. Cabe ainda 8 CTNBio acompanhar o desen-
volvimento e o progresso técnico e cientifico nas areas de biosseguran-
ca, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua
capacitagio para a protegio da salde humana, dos animais e das plan-
tase do meio ambiente(Lei 11.105/05, art. 10°);

quanto ao registro e a fiscalizagio, estabeleceu-se que estes caberiam
aos 6rgios e entidades do Ministério da Satide, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuaria e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambien-
te, e da Secretaria Especial de Aqiiicultura e Pesca da Presidéncia da
Repiblica, no campo de suas respectivas competéncias, observada a
decisdo técnica da CTNBio, as deliberagcdes do CNBS e os mecanis-
mos estabelecidos na Lei 11.105/05 e no Decreto 5.591/05. Os 6rgios
e entidades dos referidos Ministérios devem, conforme o Art. 16°. da
Lei 11.105/05: a) fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus
derivados; b) registrar e fiscalizar a liberagio comercial de OGM e seus
derivados; ¢) emitir autorizagio paraa importagio de OGM e seus deri-
vados para uso comercial; c) manter atualizado no SIB (Sistema de
Informagdes em Biosseguranca) o cadastro das institui¢des e responsa-
veis técnicos que realizam atividades e projetos relacionadosa OGM e
seus derivados; d) tornar piblicos, inclusive no SIB, os registros e auto-
rizagOes concedidas; €) aplicar as penalidades de que trata a mesma let);
{) subsidiar a CTNBio na definigio de quesitos de avaliagio de biosse-
guranca de OGM e seus derivados.

Uma vez obtida a manifestagdo favoravel da CTNBio ou do CNBS, a pro-
priedade intelectual legitimada pelo registro de OGM sera concedida pelos
seguintes Orgios:

e Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento: emissio das
autorizagdes e registros e fiscaliza¢do de produtos e atividades que uti-
lizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura,
pecuaria, agroinddstria e areas afins;

o Ministério da Satide: emissdo das autorizagdes e registros e fiscalizagio
de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso
humano, farmacolégico, domissanitario e areas afins;

 Ministério do Meio Ambiente: emissio das autorizagdes e registros e
fiscalizagdo de produtos e atividades que envolvam OGM e seus deri-



vados a serem liberados nos ecossistemas naturais, bem como o licen-
ciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, que 0o OGM é poten-
cialmente causador de significativa degradagio do meio ambiente;

o Secretaria Especial de Aqiiicultura e Pesca da Presidéncia da Repabli-
ca: emissio das autorizagdes e registros de produtos e atividades com
OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aqtiicultura.

Asautorizagdes para comercializagio e registros estdo vinculados a decisio
técnica da CTNBio e em caso de divergéncia quanto a decisio técnica desta
sobre a liberagio comercial de OGM e derivados, os 6rgios e entidades de
registro e fiscalizagio dos Ministérios, no ambito de suas competéncias,
poderdo apresentar recurso ao CNBS, no prazo de até 30 (trinta) dias, a con-
tar da data de publicagdo da decisio técnicada CTNBio.

Merecem destaque ainda algumas proibigdes previstas na Lei relativas a ati-
vidades de pesquisa e procedimentos relacionados a OGM, tais como:

a) a utilizagdo, a comercializagdo, o registro, o patenteamento e o licencia-
mento de tecnologias genéticas de restri¢io do uso. Entende-se por tecno-
logias genéticas de restri¢do do uso qualquer processo de intervengido huma-
na para geragio ou multiplicagdo de plantas geneticamente modificadas
para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma
de manipulacio genética que vise a ativagio ou desativagio de genes relaci-
onados a fertilidade das plantas por indutores quimicos externos;

b) engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de
ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as nor-
mas previstas em Lei;engenharia genética em célula germinal humana, zigo-
to humano e embrido humano;

c) clonagem humana;

d) destrui¢io ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos drgios e enti-
dades de registro e fiscalizagdo, com as constantes desta Lei e de sua regula-
mentagao;

e) liberagio no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no ambito de
atividades de pesquisa, sem a decisdo técnica favoravel da CTNBio e, nos
casos de liberagio comercial, sem o parecer técnico favoravel da CTNBio,
ousem o licenciamento do 6rgio ou entidade ambiental responsavel, quan-
do a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de



degradagdo ambiental.

A Lei estabelece ainda que as atividades de pesquisa e projetos na area de
engenharia genética que envolvam organismos geneticamente modifica-
dos s6 podem ser desenvolvidas por entidades de direito ptiblico ou priva-
do. Desse tipo de atividade estio excluidas as pessoas fisicas, enquanto
agentes autonomos independentes, mesmo que tenham vinculo emprega-
ticio com ente juridico.

4.8. Cultivar

Os direitos de propriedade dos obtentores de novas variedades vegetais
foram regulados pelo governo brasileiro por meio da Lei 9.456, de 25 de
abril de 1997, e regulamentada pelo Decreto 2.366, de 05 de novembro de
1997. De acordo com esta legislagio, cultivar é a variedade de qualquer
género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de
outras cultivares conhecidas por margem minima de descritores, por sua
denominagio prépria, que seja homogénea e estavel quanto aos descritores
através de geragBes sucessivas e que seja de espécie passivel de uso pelo com-
plexo agroflorestal, descrita em publicagio especializada disponivel e aces-
stvel ao ptblico, bem como a linhagem componente de hibridos. Descri-
tor é a caracteristica morfoldgica, fisioldgica, bioquimica ou molecular
que seja herdada geneticamente, utilizada na identificagdo de cultivar.
Nova cultivar, por sua vez, é aquela cultivar que ndo tenha sido oferecida a
venda no Brasil ha mais de doze meses em relagio a data do pedido de pro-
tegio e que, observado o prazo de comercializagio no Brasil, ndo tenha
sido oferecida & venda em outros paises, com o consentimento do obten-
tor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de qua-
tro anos para as demais espécies. Finalmente, obtentor é a pessoa fisica que
obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais.

Com a Lei, foi criado junto ao Ministério da Agricultura, Pecudria e Abas-
tecimento, o Servigo Nacional de Protecio de Cultivares (SNPC). A este
compete a protecio de cultivares no pais.

O Servico Nacional de Prote¢io de Cultivares
O SNPC ¢ o 6rgio competente para a aplicagdo da Lei 9.456/1997 e para

cuidar dos pedidos de protegio de cultivares. Ao 6rgio ainda compete o
registro de cultivares e a coordenagio do sistema brasileiro de sementes e



mudas.

“O SNPC tem como missio garantir o livre exercicio do direito de propri-
edade intelectual dos obtentores de novas combinagdes filogenéticas na
forma de cultivares vegetais distintas, homogeéneas e estaveis, zelando pelo
interesse nacional no campo da protegio de cultivares” (SNPC, 2005).

A Uni#o Internacional para Prote¢io das Obtengdes Vegetais (UPOV)
earegulacio internacional da protecio intelectual

A UPOV (Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végeé-
tales), criada em 1961, é uma organizagio internacional, que funciona
junto A Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e tem
sede Genebra, Suiga. Cabe a UPOV, por meio de uma convengio interna-
cional, disciplinar as agSes no que diz respeito a protegio de cultivares em
cercade 59 paises.

O Brasil aderiua UPOV em abril de 1999, o que proporcionou, como con-
seqiiéncia a esta ades3o, a reciprocidade automatica do Brasil com os dema-
is paises membros no trato da protegio intelectual a cultivar. Assim, os pai-
ses participantes da UPOV obrigam-se a proteger cultivares brasileiras e,
em reciprocidade, o Brasil também é obrigado a proteger cultivares proce-
dentes desses paises. Esse compromisso facilita o intercimbio de novos
materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira com garantias a pro-
priedade intelectual asseguradas.

A protegio de cultivar e outras questdes relevantes

Os direitos de propriedade intelectual para cultivar sio obtidos mediante
solicitagio de protegio feita no SNPC. Essa solicitagio é constituida por
documentos necessarios para a reivindicagio dos direitos de propriedade
intelectual sobre uma cultivar de espécie vegetal. As informagdes contidas
na solicitagdo de protecio sdo prestadas sob “Declaracio Juramentada”
pelo préprio obtentor.

O direito de protegio se efetua mediante a concessio de um certificado de
protegio de cultivar. “Este certificado é considerado um bem mével para
todos os efeitos legais e esta é a inica forma de protegio de cultivares e de
direitos que podera obstar a livre autorizagdo de plantas ou de suas partes,
de reprodugio ou multiplicagio vegetativa no Pais. Pela Lei de Patentes,
sdo patenteados microrganismos e processos, por ex: gens, e pela Lei de Pro-



te¢do de Cultivares, sio protegidas as espécies superiores de plantas”
(SNPC, 2005).

No Brasil, sio passiveis de protegio:

1) anova cultivar, conforme esta definido no artigo 3°, inciso 5°, da Lei n°®
9.456/97;

2) acultivar essencialmente derivada;

3) as cultivares nio enquadraveis nestes dois grupos, mas que seus pedidos
de protegio sejam apresentados num prazo maximo de 12 meses ap6s a
divulgacdo dos descritores da espécie, e cujo prazo maximo de comerciali-
zagio, a contar da data da apresentagio do pedido para tras, tenha sido de
no maximo 10 anos. Essa tltima forma de protegio s6 ira produzir efeitos
para cultivares essencialmente derivadas, ou seja, € uma protegio que vai
ter seus efeitos, em termos de exercer-se sobre ela os direitos decorrentes,
somente numa relagdo entre empresas de melhoramento.

Segundo a Lei n® 9.456/97, artigo 3°, inciso 9°, a cultivar pode ser conside-
rada essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar
essencialmente derivada, sem perder a expressio das caracteristicas essenci-
ais que resultem do gendtipo ou da combinagio de gendtipos da cultivar da
qual derivou, exceto no que diz respeito as diferengas resultantes da deriva-
¢do;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem minima de
descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo 6rgio competente;

¢) nio tenha sido oferecida a venda no Brasil ha mais de doze meses em rela-
¢do A datado pedido de protegio e que, observado o prazo de comercializa-
¢do no Brasil, nio tenha sido oferecida a venda em outros paises, com o con-
sentimento do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e vide-
iras e hd mais de quatro anos para as demais espécies.

Outro ponto a ressaltar s3o os privilégios que a lei preservou. Um deles é o
privilégio do agricultor de reservar material de plantio para uso proprio,
sem que tenha que pagar “royalties” ao titular da cultivar sob protegio.
Outro privilégio preservado tem por beneficiario o pequeno produtor
rural. Neste, permite-se que ele produza e negocie sementes por meio de



doagdo ou troca com outros pequenos produtores. O grupo de pequenos
produtores que utiliza essa pratica esta fora do alcance das obrigagdes
introduzidas com a Lei de Protego de Cultivares.

A regulamentagio ainda legou privilégios para o melhorista, ao permitir
que qualquer empresa ou individuo que trabalhe com melhoramento de
plantas possa fazer uso de material protegido para desenvolver pesquisa
cientifica ou para utiliza-lo em seus trabalhos de melhoramento vegetal,
sem que tenha a necessidade de pedir autorizagio ao titular da protegio.

O prazo de protegio no Brasil € de 15 anos para a maioria das espécies, prin-
cipalmente de grios (oleaginosos, cereais e outros). Para as videiras, arvo-
res frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais, incluindo seus por-
ta-enxertos, esse prazo estende-se para 18 anos.

Os requisitos para protecio
A protegio paraser concedida tera que atender aos seguintes requisitos:

« nio ter sido comercializada no exterior nos tltimos 4 anos;
« nio ter sido comercializada no Brasil no Gltimo ano;

e ser distinta;

o ser homogénea;

e ser estavel.

Os 3 dltimos requisitos s3o comprovados por meio de experimentos espe-
cificos reunidos no que se denomina Testes de DHE (Distingiiibilidade,
Homogeneidade e Estabilidade) ou DUS, na lingua inglesa (Distinctness,
Uniformity and Stability Tests). No Brasil, os melhoristas sdo encarrega-
dos da execugdo dos testes, mas no exterior os testes sio realizados por auto-
ridades governamentais que enviam os resultados ao interessado mediante
solicitagio e pagamento de uma taxa.

O critério de homogeneidade exige que os varios exemplares de uma
mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer
sua identificagio varietal. Ja o critério de estabilidade implica obrigagio
para que a variedade mantenha suas caracteristicas descritas aps varias séri-
es de reprodugio ou propagacio.

Documentos Necessarios

a) formulario de Solicitagio de Protegio de Cultivar;



b) formulario de Solicitagio de Denominagio;

c) relatdrio técnico;

d) formularios dos descritores;

e) declaragio de Amostra Viva;

f) declaragdo juramentada;

g) procuragdo do titular da cultivar para o representante legal;

h) comprovante de pagamento da taxa de solicitagdo de protecio.

Extingio e nulidade da prote¢io segundo informagdes ao usuario do
SNPC

A extingdo ocorre quando:

a) expira o prazo de protegio estabelecido em lei. Exemplo: se o prazo de
protegio da cultivar for de 15 anos, completados os 15 anos, automatica-
mente, se encerra a protegio e essa cultivar cai em dominio piblico;

b) verifica-se a rentincia do respectivo titular ou de seus sucessores. Quer
dizer, em qualquer momento, o titular pode requerer ao Servigo Nacional
de Protegio de Cultivares a rentincia a sua protegdo. Com isso, ele fica deso-
brigado de pagar a anuidade devida pela manutencio do Certificado de Pro-
tegao;

¢) ocorre o cancelamento do Certificado de Protegio, que pode ser por
algum dos seguintes motivos:

o perda da homogeneidade ou estabilidade da cultivar;

o auséncia do pagamento daanuidade;

o falta de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Bra-
sil. Isto se aplica as cultivares estrangeiras, para as quais a lei exige que
seja mantido, durante todo o periodo da prote¢io, um procurador qua-
lificado e domiciliado no pais;

o nio apresentagio daamostraviva. A lei obriga que ndo s6 sejam entre-
gues duas amostras vivas da cultivar ao Servigo Nacional de Protecio
de Cultivares, mas também que o titular da protegio a conserve em seu
poder, a disposi¢do do SNPC, durante todo o prazo de protecio, uma
amostra viva da cultivar protegida;

o comprovagio de que a cultivar tenha causado impacto desfavoravel ao
meio ambiente ou a satide ptiblica.

A nulidade implica diminui¢io do prazo de protegio, retroagindo a data
do pedido de protegio, nas seguintes situagdes:



a) quando nio tenham sido observadas as condi¢des de novidade e distin-
guibilidade da cultivar, fator que, ao lado da homogeneidade e da estabili-
dade, é fundamental para a concessio da protegio;

b) quando a protegio tiver sido concedida contrariando direitos de tercei-
ros. Antes de conceder uma protegio definitiva o SNPC publica, no Dia-
rio Oficial da Unido, um extrato do pedido de protegio, no qual concede
um prazo de 90 dias para que qualquer pessoa, com interesses ou direitos
contrariados, possa solicitar a impugnagio do pedido;

¢) quando o titulo nio corresponde a seu verdadeiro objeto. O titulo, cuja
concesso é feita com base em informagdes juramentadas prestadas pelo
obtentor, pode ser anulado se, posteriormente, essas informagdes mostra-
rem-se inconsistentes ou inveridicas, acarretando a anulagio da protegio;

d) quando n3o for apresentada qualquer das providéncias determinadas
pelaLei.

Deve-se ressaltar que os direitos conferidos pela lei de protegio de cultiva-
res (Lei 9.456/1997) nio excluem os direitos previstos e garantidos pela lei
de propriedade industrial (Lei 9.279/1996). O contrario também é valido.
Dessa forma, pode-se afirmar que os direitos em matéria de propriedade
intelectual previstos em ambas as legislagdes sdo complementares. A carta
patente (invengdo) e o certificado de protegio de cultivar (cultivar) prote-
gem matérias distintas e adotam diferentes regras. A planta (cultivar) n3o é
protegida pelalei de propriedade industrial e sim pelalei de protegio de cul-
tivar, todavia, um gene inserido na planta é protegido pela lei de proprieda-
de industrial. Assim, as prote¢des conferidas pelas distintas leis nfo se
excluem, ao contrario, se complementam tornando o sistema de protecio
mais completo e eficaz, quando sio obtidos os registros nos dois sistemas.

5. Processamento de deposito de P1e MU
5.1. no ambito do INPI
O documento de patente compreende as seguintes informagdes técnicas:
* 0 campo de aplicagio da invengio, ou seja, em que pode ser utilizada a
1nvengao;

» 0 estado da técnica anteriormente mais préximo ao desenvolvido pelo
inventor;



« 0s problemas e/ou desvantagens do estado da técnica, anteriormente
mais proximo, que a invengio se propde asolucionar;

o descrigio genérica da invengio, destacando-se as caracteristicas que a
diferenciam do estado da técnica anteriormente mais préxima, e as
vantagens que traz em termos de contetido inovador;

o descrigdo detalhada de maneira tal que qualquer especialista na maté-
ria consiga realizar a inveng3o, ou seja, reproduzir o produto ou o pro-
cesso, de preferéncia com auxilio de desenhos descritivos (estes ndo
sio obrigatérios);

o as reivindicagdes, que consistem nas especificidades da invengio, o
objeto proprio da protegio, destacadamente as inovagdes conseguidas
no estado da técnica, para as quais se pede protegio;

o um resumo do documento ou do relatdrio descritivo com a finalidade
de orientar as buscas nos bancos de dados sobre o estado da técnica em
areas especificas.

Os procedimentos para pedido de patente no ambito do INPI envolvem as
seguintes etapas:

o dep0sito ou ato de entrega do pedido de patente no INPI ou em suas
representagdes, quando é protocolado e identificado por nimero proé-
prio;

o realizacdo de exame formal preliminar, quando se verifica se o pedido
atende as exigéncias do Art. 19 da Lei 9.279/96. Este estabelece que o
pedido deve conter: requerimento, relatério descritivo, reivindica-
¢Bes, desenhos, se for o caso, resumo e pagamento de contribuigio rela-
tiva ao deposito. Apds o exame, nio havendo necessidade de corre-
¢Oes, o pedido é depositado. Quando ha corregBes a serem feitas essas
devem ser submetidas dentro de 30 dias, sob pena de arquivamento do
pedido;

« apds o deposito, o pedido entra num periodo de sigilo de 18 meses para
posterior publicagio. Este periodo de sigilo pode ser abreviado a pedi-
do do depositante da patente, o que nio altera seu periodo de conces-
s30;

« apartir de entdo, o depositante do pedido de patente tera 36 meses para
solicitar o exame técnico. Este exame julga o mérito do pedido quanto
aos critérios de novidade absoluta, atividade inventiva e aplicagio
industrial visando & concess3o de carta patente. Caso nio seja solicita-
do o exame técnico, o pedido sera arquivado, concedendo-se o prazo
para recurso de 60 dias, a contar da data de arquivamento, para solici-
tar o seu desarquivamento;

« feito o exame, o pedido sera deferido, e a carta patente expedida, se nio



houver nenhuma exigéncia. Havendo exigéncias para subsidiar o exa-
me, estas deverdo ser atendidas em 90 dias, sob pena de arquivamento
definitivo do pedido;

o deferido o pedido de patente, devera ser paga a taxa final para que a
Carta Patente seja expedida;

o A partir do inicio do terceiro ano do depdsito, o pedido fica sujeito ao
pagamento de anuidades, que serdo devidas até a expiragio da patente,
se concedida.

Fluxogramas de depdsitos e registros no ambito do INPI
i) fluxograma do processamento de depdsito de patente no ambito do

INPI
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do pedido Prioridade
Art. 16
Art. 19
Exame formal Art. 20
preliminar
Exigéncia p/ Pedido atende
corregao ao art.19?
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corrigido? ! a0 e
9 depositado Art. 30 §1
Publicagao
antecipada
Pedido devovlido Art. 30
ou arquivado - .
Publicagéo Apods 18 meses da data
do pedido do depdsito ou da
prioridade
Aéi zzp’gzis;s Pedido de Arquivado
exame Art. 33
Sim Art. 31 paragrafo tnico 60 dias
Sim
Art. 31 Exame técnico Requereu
Subsidio ao (ndo pode ser iniciado . o
exame " antes de 60 dias desarquivamento? definitivo
da publicagéo do pedido)

Fonte: www.inpi.gov.br



ii) fluxograma do processamento de pedido de registro de desenho

industrial (DI) no ambito do INPI

6 meses - DI
- Apresentacédo
Prioridade do Pedido
Art. 16
Art. 103 Exame
Exigéncia Formal Art 102
p/Correcao o Preliminar "
tendido 2
sim
Pedido Pedido Pedido
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Fonte: www.inpi.gov.br
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iii) fluxograma do processamento de pedido de registro de marcas no

ambito do INPI

Deposito
da Marca

Publicagéo do
Pedido para
Manifestagao
(Art. 158)

Exame formal

Publicagéo do
Deferimento
Prazo para Pagamento
de Taxa (Art. 162)

CONCESSAO
DO REGISTRO

Fonte: www.inpi.gov.br
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iv) fluxograma do processamento de pedido de registro de indicagio
geograficano ambito do INPI
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do pedido de
registro ao INPI

do pedido
de Registro,

Exame quanto

Exigéncia
atendida ou
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(60 dias)

Na Pedido
23/ definitivamente
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Fonte: www.inpi.gov.br
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5.2.n0o ambito da UFPE

Inspirado pela Lei 9.279/96, pelo Decreto no. 2.553/98, pela Portaria no.
88/98 do MCT e pela Resolugio Normativa 14/98 do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico, o Conselho Universitario
da UFPE editou em 2003 a Resolugio no. 02/03, que deu inicio ao estabele-
cimento de uma politica de gestio tecnoldgica no ambito da Universidade.

Esta resolugdo dispde sobre a transferéncia de tecnologia e os direitos de
propriedade industrial resultantes da produgio intelectual da UFPE,
focando, desta forma, a propriedade passiva de patenteamento e outros
registros. Nesse contexto, trata-se de um ato normativo que valoriza a ati-
vidade criativa dos pesquisadores, reconhece que o conhecimento produzi-
do pela UFPE é um patrimonio que deve ser gerido com responsabilidade
e protegido na forma da lei, e estabelece atribuigdes e mecanismos para sua
operacionalizagio. Constitui-se, portanto, como um instrumento de
importancia decisiva para a gestio da tecnologia produzida pela Universi-
dade, cujo contetdo deve ser do conhecimento de seus dirigentes e pesqui-
sadores.

Entre outros aspectos contemplados por esta resolugdo, destacam-se:
. 14 ~ J4 . . ~ ~
i. 0 0rgio responsavel pela operacionalizagio da Resolugio

Compete a Pré-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pos-Graduagio
(PROPESQ), conforme o Art. 4°, implementar a Resolugio, por meio de
um conjunto de agdes voltadas ao estimulo e apoio a protegio da proprie-
dade intelectual da Universidade. Entre estas a¢des, ressaltam-se estimu-
lar, orientar e prestar assisténcia aos pesquisadores sobre patenteamento e
registro da criagio intelectual; analisar a viabilidade técnica e econdmica da
criagio intelectual; apoiar a transferéncia de tecnologia e instruir os pesqui-
sadores em negociagdes para a exploragio econdmica da criagio intelectu-

al.
ii. a quem pertencem os direitos

O Art. 6° determina que direito de propriedade intelectual pertence exclu-
sivamente a2 Universidade, quando os recursos destinados ao financiamen-
to da atividade inventiva originarem-se unicamente dos mecanismos de
fomento disponibilizados pela propria Universidade, ou quando resulte de
servigos para os quais o servidor foi contratado. Quando o projeto gera-
dor da criagio tenha sido desenvolvido em co-participagio, estabelece o



Art. 7°, o direito de propriedade intelectual pertence a Universidade em
conjunto com as outras pessoas ou entidades que tenham participado de
seu desenvolvimento. Neste caso, contratos ou convénios regulario a
cota-parte de cada um dos titulares em razio do peso de sua participagio.
O Art. 9°, por sua vez, dita que a Universidade podera ceder, vender ou
licenciar, resguardando o interesse ptblico, a exploragio de sua proprieda-
de industrial, observados na hipétese do Art. 7°, os limites de sua co-
participagdo.

iii. despesas e apropria¢io das vantagens econdmicas

A Resolugio estabelece ainda que a Universidade podera custear, com base
nadisponibilidade financeira e nos resultados de estudos de viabilidade téc-
nica e econdmica, as despesas decorrentes do dep0sito e processamento
dos pedidos de patentes e registros no Brasil e no exterior (Art. 11°). Os
ganhos econdmicos auferidos pela exploracio da propriedade intelectual
serdo apropriados na proporg¢io dos percentuais de participagio da titula-
ridade, explicitados no contrato ou convénio, e distribuidos da seguinte
forma: 1/3 para os inventores, a titulo de premiagio, e 2/3 paraa Universi-
dade. Destes, 50% serdo alocados, em partes iguais, para o Departamento e
Centro Académico ou Orgio Suplementar a que estiver subordinado os
inventores, e os restantes 50% serdo destinados a PROPESQ), para o custe-
10 da gestio das patentes e registros (dep6sitos, anuidades, estudos de viabi-
lidade técnico-econdmica, bem como investimento em pesquisa e desen-
volvimento tecnologico).

iv. procedimentos para depdsito de patente de inven¢io e modelo de
utilidade

O 6rgio da PROPESQ investido das atribuigdes a que se refere a Res.
02/03 é a Diretoria de Inovagio e Empreendedorismo (DINE). Quando
decidido a efetuar um depésito de patente ou outro registro, o inventor
deve comunicar a Propesq/DINE a sua intengdo de patentear ou registrar
uma inovagio, fornecendo uma explicagdo geral sobre a invengio, além de
sua aplicabilidade, uma lista das empresas potencialmente nela interessa-
das, e ainda uma contextualizagio técnica do seu invento, baseada em pala-
vras-chave nas linguas portuguesa e inglesa. Essas palavras-chave servirdo
como fonte para a realiza¢io de uma busca de anterioridade preliminar,
realizada pela equipe da DINE, em base de dados disponiveis na Internet.
O inventor, ou grupo de inventores, sera orientado a nio realizar nenhu-
ma divulgagdo do conhecimento que se deseja proteger antes da realizagio
do depésito. O inventor recebera as instrugdes para a elaboragio do Rela-



tdrio Descritivo da Invengio e um formulario que devera ser preenchido
com os dados pessoais do(s) inventor (es), fornecendo informagdes detalha-
das a respeito do seu invento. E claro que, se houve a participagio de mais
alguém na criagio intelectual, servidor da UFPE ou nio, os dados desta(s)
pessoa(s) também devem ser informados. Para finalizar, o autor da criagio
intelectual deve também informar se alguma empresa, 6rgio ptblico, agén-
cia de fomento ou qualquer outra pessoa juridica participou da criagdo, e
de que maneira e em que proporgio essa participagio ocorreu. Com estas
informagdes, a da titularidade (propriedade da patente ou registro) fica
esclarecida.

O autor da criagio intelectual pode solicitar que o Diretor da DINE assine
um Termo de Confidencialidade. Assim que o Relatdrio Descritivo da
Invengdo for recebido, o autor da criagio intelectual recebera um docu-
mento confirmando o seu recebimento (Comprovante de Recebimento).
Até este ponto, todas as informagdes estio protegidas. Um novo contato
com o inventor ocorre se, apOs a realizagio da busca de anterioridade preli-
minar, forem apresentadas inveng¢des anteriores que possuam alguma rela-
¢do com a descrigdo da invengio. Neste caso, a equipe da DINE, acompa-
nhada do inventor, deve comparar os resultados encontrados na busca,
com a inveng3o para a qual est4 sendo solicitado o registro. Se esta inven-
¢do for distinta das dematis, o processo tem continuidade, dando-se inicio a
analise de viabilidade técnica e econdmica realizada pela equipe da DINE.
A partir do resultado desta avaliagio, sera decidido o prosseguimento ou
nio do processo. Se a criagdo intelectual nio apresente viabilidade técnica
ou econdmica, a equipe da DINE recomendara seu arquivamento e devo-
lugio ao inventor. Caso nio concorde com a analise, o inventor poder
recorrer ao Conselho de Propriedade Intelectual, formado por docentes
pesquisadores da Universidade, que decidira pelo prosseguimento ou nio
do processo.

Sendo recomendado o patenteamento do invento, o inventor sera solicita-
do pela DINE a encaminhar um Oficio ao Reitor', com a assinatura de
todos os inventores e ciéncia do Chefe do Departamento e do Diretor de
Centro, solicitando que seja aberto o processo de solicitagdo de pedido de
patente ou registro de uma tecnologia gerada por intermédio de inventor e
recursos associados 3 Universidade. Note-se que o titular da patente ou
registro é a Universidade (juntamente, é claro, com outras pessoas fisicas
e/ou juridicas estranhas 3 Universidade, que participaram do desenvolvi-

1 . . . . . .
Este e os demais formularios mencionados encontram-se disponiveis na pagina

eletrénica da DINE (www.propesq.ufpe.br/dine/).



mento da criagdo) e que parte dos ganhos auferidos pela patente ou registro
cabem, a0 autor da criagdo intelectual, ao Departamento, Centro ou
Orgio Suplementar onde a criagio intelectual foi desenvolvida, bem como
NS . .
a Universidade. Deve-se anexar a este oficio o Comprovante de Recebi-
mento do Relatério Descritivo da Invengio submetido a DINE.

Apbs encaminhar o Oficio ao Reitor, este fica encarregado de autorizar o
Diretor da DINE, via despacho, a dar seqiiéncia a analise do processo de
solicitagdo de patente ou registro para ser encaminhado ao INPI, analise
esta agora fora do ambito da DINE. Apds o recebimento dessa autoriza-
¢io, a DINE solicitara uma busca isolada as bases de dados internas do
INPI, sendo esta paga pela UFPE e mais aprofundada. Com o resultado
desta nova busca, uma nova comparagio entre os inventos deve ser realiza-
da para verificar a existéncia ou ndo de referéncias que possam impedir o
depbsito.

Caso nio seja encontrada nenhuma referéncia, o relatério descritivo da
invengio sera encaminhado para um especialista terceirizado, que ficara
responsavel pela redagio do pedido de patente. Na seqiiéncia, s3o elabora-
dos os documentos exigidos pelo INPI para o depésito: formulario de
depdsito e uma autorizagio para a UFPE proceder com o dep6sito, que
serdo confeccionados com a participagio da equipe da DINE e do autor da
criacdo intelectual, lembrando que todas as taxas serdo pagas pela
Universidade.

Depositado o pedido de patente ou registro (a data e o niimero da solicita-
¢do serdo comunicados ao autor por correio eletrdnico), o autor da criagio
intelectual sera informado periodicamente pela DINE sobre 0 andamento
de seu processo no INPL. Com o ndmero do registro em mios, o inventor
deve utilizar o pedido em seus relatérios de desempenho académico-
cientifico. Em paralelo, esforgos serdo iniciados para a comercializagio da
inveng3o, objetivo Gltimo de todo este processo de registro.

O fluxograma na pagina seguinte sintetiza o procedimento descrito.
v. comercializagio da patente

Cabera também a DINE comercializar as patentes e os modelos de utilida-
de constituintes do banco de patentes da UFPE. A comercializagio pode
ser iniciada antes da concessio da carta patente sem prejuizo para o deposi-
tante, desde que este esteja seguro de ndo estar infringindo direitos de terce-
iros.
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Sendo uma propriedade, a patente pode ser explorada por meio de licencia-
mento, seja por cessio de direitos. O licenciamento é o meio pelo qual é
permitida a terceiros a exploragio econdmica (produgio e comercializa-
¢i0) do produto patenteado sob dominio da UFPE, a partir de contratos
celebrados para resguardar os direitos do(s) titular(es). Estes contratos
serdo averbados no INPI produzindo os efeitos necessarios e convenientes
paraas partes envolvidas. A cessdo é uma venda de direitos que implicaum
pagamento adiantado em troca do direito de exploragio.

vi. exclusividade

A exploragdo de patente deve ser formalizada por meio de contrato especi-
fico para esse fim, em que, entre outros aspectos, deve-se mencionar se a
exploragio é concedida de forma exclusiva pelo seu titular ou nio. A licen-
ca pode ser exclusiva, caso em que o préprio titular é excluido da explora-
¢do, ou ao contrario, ndo-exclusiva, quando o titular se reserva o direito de
fornecer varias licengas a diferentes partes, ou explora-la diretamente. A
exclusividade também pressupde que a patente sera explorada em todos os
territérios do planeta. Caso nio seja intengio da empresa atuar comercial-
mente com escopo tio abrangente, justifica-se o licenciamento nio-
exclusivo, ou exclusivo em determinados territérios.

No caso de institui¢Ses publicas brasileiras, a cessio exclusiva tem sido
objeto de controvérsias até a promulgagio da Lei de Inovagio (10.973/04)
e sua regulamentagio, quando o processo foi simplificado, com a dispensa
da licitagio. Contratos de licenciamento de patentes podem ser firmados
apenas mediante publicagio de edital.

vii. valoragio da patente

A negociagio é o elemento chave do processo de comercializagio da paten-
te. A importancia dos rendimentos (royalties) que uma patente pode pro-
piciar resulta da qualidade desta negociagio, em que se destaca a competén-
cia na avaliagdo do valor da tecnologia. Sendo assim, é importante ressal-
tar, como defende Solleiro (2000 apud UFRGS), alguns aspectos relevantes
naatribuigio do valor da tecnologia:

« qualidade da tecnologia em comparagio com outras opgdes existentes;

« tamanho e dinimica do mercado do bem ou servico derivado da tecno-
logia;

« nivel de rentabilidade esperada para o negécio derivado da tecnologia;

« grau de integragio do pacote tecnoldgico (completo, e pronto para



aplicagio ou ainda incompleto);

» efetividade da protegdo da tecnologia mediante titulos de propriedade
intelectual vigentes;

o grau de desenvolvimento da tecnologia (nivel de laboratdrio/planta
piloto/protétipo/industrial);

e exclusividade;

« eventuais vantagens comerciais derivadas da transferéncia de prestigio
ouimagem.

6. Legislacao sobre propriedade intelectual
PATENTESE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

Lei n.° 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial.

Atonormativo n.® 126/96 do INPI Regulamenta o procedimento de depo-
sito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei 9279/96.

Ato normativo n.° 127/97 do INPI Dispde sobre a aplicagio da Lei de Pro-
priedade Industrial em relag3o as patentes a certificados de adi¢do de inven-
¢ao.

Ato normativo n.° 128/97do INPI Dispde sobre a aplicagdo do Tratado
de Cooperagio em Matéria de Patentes.

Atonormativo n.° 129/97 do INPI Dispde sobre a aplicagio da Lei de Pro-
priedade Industrial em relagio aos registros de desenho industrial.

Ato normativo n.° 130/97do INPI Dispde sobre a instituigio de formula-
rios para apresentagio de requerimentos e petigOes na area de patentes, cer-
tificados de adigio de invengio e registro de desenho industrial.

Ato Normativo n° 152/99 do INPI - DispGe sobre a apresentacio de auxi-
lio voluntario para o exame técnico, em relagio a Patentes e Certificados
de Invencio.

Ato Normativo INPIn® 161, de 10/06/02 - Disp8e sobre a aplicagio da lei
de Propriedade Industrial em relagdo aos registros de desenho industrial.

Decreto n.° 3.201/99 - Dispdem sobre a concessdo, de oficio, de licenca
compulsdria nos casos de emergéncia nacional e de interesse ptiblico de



quetrataoart.71daLein®9.279, de 14 de maio de 1996.

Decreto n.° 2.553/98 - Regulamenta artigos da lei n°® 9279/96 relativos a
Patentes de interesse da Defesa Nacional, assim como a retribui¢io devida
apesquisadores de institui¢des publicas pela exploragio de Patentes.

Medida provisoria n® 2.186, de 23/08/01 -Dispde sobre o acesso ao patri-
monio genético, a protegio e o acesso ao conhecimento tradicional associ-
ado, a repartigio de beneficios e o acesso a tecnologia e a transferéncia de
tecnologia para sua conservagio e utilizago.

Portaria MCT n° 88, de 23/04/98 - Dispde sobre os ganhos econémicos
resultantes da exploragdo de resultado de criagio intelectual, protegida por
direitos de propriedade intelectual, de servidor de 6rgio ou de entidade do

MCT.

Portaria MEC n° 322, de 16/04/98 - Define formas de apropriagio dos
ganhos economicos resultantes da exploragio de resultado de criagio inte-
lectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, por parte de ser-
vidoresdo MEC.

Projeto de Lei n® 3.533 - Dispde sobre a protegio de informago nio divul-
gada submetida para aprovagio da comercializagio de produtos.

REGISTRO DEMARCAS

Lein.® 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial.

Ato Normativo n° 131/97 do INPI - Normaliza os depésitos de Pedidos
de Registro de Marca e seu processamento.

Ato Normativo n® 132/97 do INPI - Dispde sobre a institui¢io de formu-
larios paraapresentagio de requerimento na irea de Marcas.

Ato Normativo n° 145/99 do INPI - Altera os procedimentos relativos a
tramitagio inicial do Pedido de Registro de Marca, com vistas a sua agiliza-
¢ao.

Ato Normativo n° 150/99 do INPI - Dispde sobre a adogdo da Classifica-
¢io Internacional de Produtos e Servigos e d4 outras providéncias.



Ato Normativo n°® 151/99 do INPI - Disp&e sobre a adogio da Classifica-
¢do Internacional de Elementos Figurativos e da outras providéncias.

Ato Normativo n° 153/99 do INPI - Dispde sobre a instituigio de formu-
larios para apresentagdo de requerimentos na area de Marcas.

Ato Normativo INPI n° 154, de 21/12/99 - Normaliza os depésitos de
pedidos de registro de marca e seu procesamento e institui o Manual do
Usuario.

REGISTRO DE INDICACOES GEOGRAFICAS

Lei n.° 9279 de 14 de maio de 1996 Regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial.

Ato Normativo n° 134/97do INPI- Dispde sobre a institui¢io de formula-
rios para apresentagio de requerimento de registro de Indicagdes Geografi-
cas.

Ato Normativo n° 143/98 do INPI - Institui normas de procedimentos
sobre registro das Indica¢Ses Geograficas.

RES INPI 75, de 28/11/00 - Estabelece as condi¢Ses para o registro das
indicagdes geograficas.

Decreto n® 4.062, de 21/12/01 - Define as expressdes "cachaga", "Brasil" e
"cachaga do Brasil" como indica¢des geograficas.

REGISTRODE SOFTWARE

Lein®9.609, de 19 de fevereiro de 1998 - Dispde sobre a protecio de propri-
edade intelectual de programa de computador e sua comercializagio no
Brasil.

Lein®9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Altera, atualiza e consolida a legis-
lagio sobre direitos autorais e d4 outras providéncias.

Decreto n° 2556, de 20 de abril de 1998 - Regulamenta o registro previsto
noart.3°daLein®9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Decreto n°® 91.873, de 04 de novembro de 1985 - D4 novas atribuicdes ao
Conselho Nacional de Direito Autoral.



Resolugio n.° 57/88 do CNDA - O Conselho Nacional de Direito Auto-
ral, no uso das atribuigdes que lhe conferem o artigo 4° da Lei n® 7.646, de
18 de dezembro de 1987 e artigo 7°, item IV, do Decreto n® 96.036, de 12
maio de 1988.

Resolugio n.° 58/98 do INPI - Estabelece normas e procedimentos relati-
vos ao registro de programas de computador.

Resolugio n.° 59/98 do INPI- Estabelece os valores das retribui¢des pelos
servigos de registro de programas de computador.

REGISTRO DE NOME DE DOMINIO

Resolugio CG n® 2, de 15/04/98 Delega competénciaa FAPESP para rea-
lizar as atividades de registro de nomes de dominio, distribui¢io de endere-
cos IP e sua manutengio na rede eletdnicaINTERNET.

Resolugio CG n° 1, de 15/04/98 Dispde sobre o registro de nome de
dominio para conectividade a INTERNET, com o objetivo de disponibili-
zar informagdes e servigos.

REGISTRO DE OBRASINTELECTUAIS

Lein®9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - Altera, atualiza e consolida a legis-
lagio sobre direitos autorais e d4 outras providéncias.

Lei sobre Direitos Autorais. Regulamentada parcialmente pelo Decreto
n°2.894,de22/12/98.
CERTIFICADO DE PROTECAO DE CULTIVARES

Lein.®9.456,de 25 de abril 1997 - Institui a Lei de Protegio de Cultivares e
daoutras providéncias.

Instrugdo Normativa do Ministério da Agricultura n° 08, de 25/06/99
Dispde sobre a guarda e conservagio das amostras vivas destinadas a mani-
pulagdo e colegdo de germoplasma de cultivar protegida.



ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

Lei n° 8.974, de 05/01/95 - Estabelece normas para o uso das técnicas de
engenharia genética e liberagio no meio ambiente de organismos genetica-
mente modificados, e autoriza o poder Executivo a criar a Comissio Téc-
nica Nacional deBiosseguranga.Regulamentada pelo Decreto n° 1.752, de
20/12/95. Alterada e acrescida pela Medida Provisoria n® 2.191-9, de
23/08/01.

Decreto n® 3.871, de 18/07/01- Disciplina a rotulagem de alimentos emba-
lados que contenham ou sejam produzidos com organismos geneticamen-
te modificados, e da outras providéncias.

Instrugdo Normativa n® 20 da CN'TBio, de 11/12/01- Dispde sobre as nor-
mas para avaliagio da seguranca alimentar de plantas geneticamente modi-
ficadas ou de suas partes.

Portaria UFRGS n° 493, de 27/02/02 - Estabelece regras para o desenvol-
vimento, aplicagio e comercializagio de plantas transgénicas no ambito da
UFRGS.

BIODIVERSIDADE

Decreto n® 3.945, de 28/09/01- Define a composigio do Conselho de Ges-
tdo do Patrimbnio Genético e estabelece as normas para o seu funciona-
mento.

Medida Provisoria n® 2.052, de 21/12/00 - Dispde sobre o acesso ao patri-
monio genético e da outras instrugdes.

CIRCUITOSINTEGRADOS

Projeto de Lei n® 1.787- Dispe sobre a protecdo da propriedade intelectu-
al de topografias de circuitos integrados.

7. Sitios recomendados

http://www.propesq.ufpe/dine
http://www.inpi.gov.br



http://www.wipo.org

http://www. uspto.gov
ep.espacenet.com
http://www.european-patent-office.org
hetp://www. ufmg.br/prpq/propriedadeintelectual.htm
http://www. dannemann.com.br
http://www. agricultura.gov.br
http://www. mct.gov.br
http://www.geranegocio.com.br
http://www.desenvolvimento.gov.br
http://www.wto.org
http://www.un.org
http://www.asipi.org

http://www. nbb.com.br
http://www.inova.unicamp.br
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Anexo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CONSELHO UNIVERSITARIO

RESOLUCAON®2/2003

EMENTA: Dispde sobre a transferéncia de tecnologia e os direitos de pro-
priedade industrial resultantes da produgio intelectual da Universidade
Federal de Pernambuco e d4 outras providéncias.

O CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribui¢3es estatutarias e regimenta-
is, considerando:

- que a Universidade deve, continua e permanentemente, estimular e valo-
rizar a atividade criativa demonstrada pela produgio cientifica, tecnologi-
ca e artistica do seu corpo discente, docente, técnico-administrativo, esta-
giarios, pesquisadores, prestadores de servigos, drgios ou empresas contra-
tadas ou contratantes;

-aauséncia de uma politica institucional de prote¢io dos resultados das pes-
quisas desenvolvidas na Universidade;

- que a Universidade tem que prezar pelo aproveitamento econémico da
criagdo intelectual de seus servidores e prestadores de servigos, criagio inte-
lectual de seus servidores e prestadores de servigos, compreendendo que a
propriedade industrial se constitui numa potencial fonte de recursos adici-
onais;



- a necessidade de estabelecer critérios na participagio do servidor da Uni-
versidade nos ganhos econdmicos oriundos da exploragdo de resultados de
criagdo, protegido por direitos de propriedade industrial;

- o disposto na Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 e no Decreto n° 2.553,
de 16 de abril de 1998, que regulam os direitos e obrigagdes relativos a pro-
priedade industrial no pais, e na Portaria n° 88 de 23 de abril de 1998 do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia e a Resolugio Normativa 14/98 do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico.

RESOLVE:

Regulamentar os direitos e as obrigagdes relativos a criagio intelectual pro-
tegida pela Lei de Propriedade Industrial, decorrentes das atividades da
Universidade e a participagido do servidor autor da criagdo nos ganhos
financeiros decorrentes da exploragio econdmica da patente ou registro.

CAPITULO1 N
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art 1° Para os efeitos desta Resolugio, entende-se por direito de proprieda-
de industrial as patentes de invengio e de modelos de utilidade e os regis-
tros de desenhos industriais e marcas.

Paragrafo nico. As normas para registro de outras propriedades intelectu-
ais, ndo previstas na Lei de Propriedade Industrial, tais como direitos auto-
rais e cultivares regidos pelas leis 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 € 9.456 de
abril de 1997, respectivamente, e programas de computador regidos pela
Lein®9.609, de 19 de fevereiro de 1998 e o Decreto n® 2.556, de 20 de abril
de 1998, serio estabelecidas em resolugdes especificas.

Art 2°. Além do servidor ou empregado da Universidade, aplica-se o dis-
posto nessa Resolugdo aos prestadores de servigo, pesquisadores, estagiari-
os, alunos e 6rgdos ou empresas contratadas ou contratantes, cujas criagdes
intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade Industrial resultem de pro-
jetos ou atividades realizadas na Universidade, mediante o uso de seus
recursos, dados, meios, informagdes e equipamentos.

Art. 3°. Para as finalidades desta Resolugio, entende-se por ganhos econd-
micos: royalties, remuneragdes e quaisquer beneficios financeiros resul-
tantes de exploragio direta ou de licenga para exploragio da patente ou
registro por terceiros.

Paragrafo tinico. Os encargos, obrigacdes legais e retribuigdes anuais



decorrentes dos ganhos econdmicos referidos no caput deste artigo, serdo
de responsabilidade dos respectivos titulares, obedecendo-se as suas parti-
cipagdes nas vantagens.

CAPITULO II
DAS COMPETENCIAS

Art. 4°. Compete a Pr6-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pds-

Graduagio (PROPESQ):

L. estimular o patenteamento e o registro da criagio intelectual na Univer-

sidade;

I1. orientar e prestar assisténcia aos autores sobre como elaborar as solicita-
¢Oes de patentes e registros;

I1I. receber dos autores as solicitagdes de patentes e registros;
IV. analisar a viabilidade técnica e econdmica da criagio intelectual;

V. incumbir-se, observando o disposto no Art. 16 desta Resolugio, da tra-
mitagdo do processo de solicitagio até a efetivagio do depdsito junto ao
6rgio responsavel pela concessio do direito de protegio intelectual no Bra-
sil e no exterior, podendo, para tanto, contratar escritorios especializados
em propriedade industrial com experiéncia comprovada de pelo menos 3
(trés) anos de atuagio na area;

VL apoiar a transferéncia de tecnologia desenvolvida na Universidade;

VIL promover, em conjunto com os autores, a explora¢io econémica des-
sas paterntes ou registros;

VIIL administrar a execugio dos contratos de exploragio de patentes e/ou
registros e gerenciar a alocagio dos recursos delas decorrentes;

IX. instruir os servidores para que os resultados de pesquisas, estudos e pro-
jetos realizados na Universidade, que possam interessar diretamente ao
setor industrial, s6 sejam divulgados e publicados ap6s terem sido tomadas
todas as medidas necessarias a garantir a participagio da Universidade na
propriedade industrial.

Art.5°. Compete a Procuradoria Juridica:



L exigir a insercio de clausulas especificas de protegio intelectual nos con-
vénios e contratos firmados e garantir a co-titularidade da Universidade
nos pedidos de patentes e/ou registros;

I1. emitir parecer sobre toda solicitagio de pedido de patente e/ou registro
encaminhado pelaPROPESQ.

CAPITULO III
DA TITULARIDADE

Art. 6°. O direito de propriedade industrial pertence exclusivamente a
Universidade, quando:

L. os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inven-
tiva originarem-se unicamente dos mecanismos de fomento disponibiliza-
dos pela prépria Universidade;

II. resulte esta atividade inventiva da natureza dos servigos para os quais foi
o servidor ou empregado contratado.

Art. 7°. O direito de propriedade industrial pertence & Universidade em
conjunto com outras pessoas ou entidades, quando o projeto gerador da cri-
acio intelectual tenha sido desenvolvido em co-participagio.

Parégrafo tinico. Os contratos ou convénios regulario a cota-parte de cada
um dos titulares solidarios da propriedade industrial em raz3o do peso de
participagdo dos parceiros.

Art. 8°. Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidas na vigén-
cia do contrato as criagdes intelectuais protegidas pela Lei de Propriedade
Industrial, cuja patente seja requerida pelo servidor até um ano apds a
extingio do vinculo empregaticio ou quando, neste mesmo prazo, haja
divulgagio da mesma na forma admitida pelo Art. 12 da Lei n® 9.279 de 14
de maio de 1996.

Art.9°. A Universidade podera ceder, vender ou licenciar, resguardando o
interesse publico, a exploragio de sua propriedade industrial, observados
na hipotese do paragrafo Gnico do Art. 7°, os limites de sua co-
participagdo.

Paragrafo tnico. Nos casos em que a Universidade firmar contratos ou
convénios de transferéncia de tecnologia, cabera ao(s) inventor(es) a priori-



dade na prestagio de assisténcia técnica e cientifica.

CAPITULO IV i
DO SIGILO DAS INFORMACOES

Art. 10. As pessoas ou entidades co-participantes obrigam-se a celebrar um
termo de confidencialidade sobre a criagdo intelectual objeto da co-
participagdo.

Parégrafo tinico. A obrigacio de confidencialidade estende-se a todo o pes-
soal envolvido no processo de formalizagio, encaminhamento e acompa-
nhamento do pedido de patente ou registro até a data da sua concessio.

CAPITULO V i
DAS DESPESAS E DA APROPRIACAO DAS VANTAGENS
ECONOMICAS

Art. 11. A Universidade podera custear, com base na disponibilidade
financeira e nos resultados do Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica
(E.V.T.E.), as despesas decorrentes do depésito e processamento dos pedi-
dos de patentes ou de registros no Brasil e no exterior.

Art. 12. Os ganhos econdmicos liquidos auferidos pela exploragio da pro-
priedade industrial serdo apropriados de acordo com os percentuais de par-
ticipagio da titularidade, explicitados no contrato ou convénio.

Art. 13. As despesas relativas ao dep&sito e aos encargos periddicos de
manutencio da protegio da propriedade industrial, bem como quaisquer
encargos administrativos e judiciais, serdo deduzidos do valor total dos
ganhos econdmicos a serem compartilhados nos termos do Art. 12 desta
Resolugio.

Art. 14. Dos ganhos econdmicos liquidos auferidos pela Universidade,
cabera ao servidor que desenvolver uma criagio da qual decorra uma
patente ou um registro, a titulo de incentivo e independente de seu vinculo
ou regime de trabalho, premiagio equivalente a 1/3 (um tergo) destes
ganhos, durante toda a vigéncia da propriedade industrial, nio se incorpo-
rando, sob qualquer hipotese, ao salario ou vencimentos do servidor.

Art. 15. Dos restantes 2/3 (dois ter¢os) que cabem a Universidade, 50%
(cingiienta por cento) sera alocado, em partes iguais, a0 Departamento e ao
respectivo Centro Académico ou integralmente ao Orgio Suplementar,



onde a criagio intelectual protegida pela Lei de Propriedade Industrial foi
desenvolvida, e os restantes 50% (cinqiienta por cento) serdo destinados a
PROPESQ para o custeio das despesas iniciais dos dep6sitos das solicita-
¢Oes de patente ou registro, contratagio de E.V.T.E., financiamento paraa
construgio de protétipos e cobertura de outros custos relativos a consoli-
dagio e ampliagio do programa de protecio intelectual da Universidade,
bem como em investimentos na pesquisa e desenvolvimento tecnolégico
nela desenvolvidas.

§ 1°. Sendo mais de 1 (um) servidor, Departamento, Centro Académico ou
Orgio Suplementar, a parte que lhes couber sera dividida de acordo como
as partes estabelecerem por escrito.

§ 2°. As parcelas do servidor, Departamento, Centro Académico ou
Orgio Suplementar serio distribuidas com a mesma periodicidade da per-
cepgao dos respectivos ganhos econdmicos por parte da Universidade.

CAPITULO VI
DO PRAZO PARA EXAME DOS PEDIDOS

Art. 16. Os pedidos de patentes e/ou registros serio encaminhados pelo(s)
autor(es) a PROPESQ que tera o prazo de 60 (sessenta) dias Uteis para efeti-
var o depdsito no Brasil. Para depésitos em outros paises, este prazo é de
120 (cento e vinte) dias Gteis.

§ 1°. Os prazos de que trata o caput deste artigo serio contados a partir da
data em que a solicitagdo com os anexos forem protocolados, ressalvando-
se as eventuais interrup¢des de prazo por constituigio de exigéncias.

§ 2°. O direito de patente ou registro e de sua exploragio sera cedido, sem
qualquer 6nus, ao(s) seu(s) autor(es), nos casos em que a Universidade
optar por nio custear as despesas inerentes ao depdsito ou nio se manifes-
tar nos prazos estabelecidos no caput deste artigo.

CAPiTULQ VII
DISPOSICOES GERAIS

Art. 17. A concessdo de financiamentos, auxilios financeiros e bolsas a pes-
soas fisicas ou juridicas para desenvolvimento de trabalhos que possam
resultar em uma patente ou registro concedidos pela Universidade, estardo
condicionados a assinatura de um termo de concordancia com o que esta-
belece esta Resolugio, sob pena de seu cancelamento, podendo ainda ser



responsabilizado civil e penalmente.

Art. 18. Os casos omissos serdo dirimidos pelo Reitor, ouvindo a
PROPESQ e a Procuradoria Juridica.

Art. 19. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publica¢io no Bole-
tim Oficial da Universidade, revogadas as disposi¢des em contrario.

APROVADA NA 92 SESSAO EXTRAORDINARIA DO
CONSELHO UNIVERSITARIO, REALIZADA NO DIA 30 DE
SETEMBRO DE 2003.

Presidente: Prof. GERALDO JOSE MARQUES PEREIRA
Vice-Reitor no Exercicio da Reitoria
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