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Moédulo 8 - Nota

Este médulo requer cerca de 6 horas de estudo. Se vocé nao dispuser desse tempo,
divida seus estudos em duas partes, encerrando a primeira antes do segmento
sobre o PCT, o que corresponde mais ou menos a metade do médulo

Objetivos
Depois de ter estudado este modulo, vocé podera:

1. Enumerar os sistemas de registro internacional administrados pela OMPI.

2. Desenhar um diagrama explicando o procedimento que deve adotar um

depositante que utilize o sistema de Madri para obter a protecdo de uma
marca em diversos paises.

3. Descrever o papel do Escritorio Internacional da OMPI no processo de registro
de marcas.



4. Explicar o que sucede se o registro da marca € indeferido no pais de origem
depois do registro internacional da marca.

5. Indicar a duracdo da protecdo de uma marca.
6. Descrever em 100 palavras as caracteristicas de um desenho industrial.

7. Explicar resumidamente, em cerca de 50 palavras, a diferenca entre a
protecdo do desenho industrial e da patente.

8. Enumerar as vantagens de se proteger um desenho industrial.

9. Explicar o processo da protecéo internacional oferecida ao desenho industrial
pelos acordos de Haia.

10. Explicar em 100 palavras a finalidade do Tratado de Cooperacdo em Matéria
de Patentes. (PCT)

11. Descrever, em cerca de 200 palavras as vantagens do PCT.
12. Desenhar um diagrama do procedimento de utilizagéo do PCT.
13. Explicar em 200 palavras o papel da OMPI no PCT.

14. Enumerar os tipos de taxa exigidas para um pedido do PCT.

15. Indicar os elementos determinantes que justificam uma reducéo das taxas.
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INTRODUCAO

Entre as diversas atividades que a OMPI desempenha para promover os direitos da
propriedade intelectual em escala mundial, figura a administracdo de tratados e
convencbes especificos. Neste médulo, vocé ira conhecer o papel da OMPI na
administracéo dos sistemas de protecdo das marcas, dos desenhos industriais e das
patentes. A protecdo internacional das marcas e dos desenhos industriais é
assegurada por dois sistemas de registro: o sistema de Madri para as marcas e 0
sistema de Haia para os desenhos industriais. O tratado mais importante
administrado pela OMPI, em termos de geracdo de receita, que facilita o depdsito de
pedidos de patente em diversos paises, é o Tratado de Cooperacdo em Matéria de
Patentes (PCT)

Este mddulo comega com a descrigdo dos sistemas de registro internacional.
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SISTEMAS DE REGISTRO

Primeiro, ouca o segmento de audio seguinte.

Segmento de Audio 1: Quantos sistemas de registro internacional séo
administrados pela OMPI?

Existem trés sistemas principais. O primeiro € o sistema conhecido como o
sistema de Madri, que se refere ao registro internacional de marcas e é
regido por dois tratados que se complementam, o Acordo de Madri e o
Protocolo de Madri. O segundo é o sistema de registro internacional, ou mais
exatamente, o depdsito internacional de desenhos industriais, regido pelo
Acordo de Haia. O terceiro - e em termos de geracdo de renda, o maior
sistema - € o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (conhecido
como PCT), que facilita o processo de pedido de patente em varios paises.
Existe ainda outro sistema que merece ser mencionado, que se refere ao
registro internacional das denominacdes de origem, regido pelo Acordo de
Lisboa. Este ultimo na realidade ndo afeta os titulares privados de direitos da
propriedade industrial, tendo em vista que as denominagdes séo registradas
mediante solicitacdo das autoridades governamentais. Portanto, a maioria
das atividades da OMPI se relaciona com a protecdo das marcas, desenhos
industriais e patentes por meio do registro internacional.
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO

QAA 1: a) Em que &reas se aplicam os seguintes sistemas internacionais
de propriedade intelectual: o sistema de Haia, o sistema de Madri e o0 sistema
de Lisboa? b) Quais séo os dois tratados do sistema de Madri?

Digite sua resposta aqui:

Clique aqui para ver a resposta
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RESPOSTA QAA 1:

a) O sistema de Haia se refere ao depdsito de desenhos industriais, 0 sistema
de Madri ao registro de marcas, o PCT dispbe sobre pedidos de patentes e o
sistema de Lisboa se refere ao registro das denominac¢des de origem.

b) Os dois tratados que regulam o sistema de Madri sdo o Acordo de Madri e 0
Protocolo de Madri.
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O SISTEMA DE MADRI: REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Segmento de audio 2

Agora ouca o préximo segmento de 4udio, que explica 0 modo como o sistema de
Madri facilita a protecdo das marcas em nivel internacional.

Segmento de dudio 2: Um depositante pode obter o registro internacional de
uma marca segundo o sistema de Madri?

Antes de responder a pergunta, é preciso primeiro explicar como funciona o sistema
de registro internacional das marcas. O pedido internacional € depositado no
Escritério Internacional da OMPI em Genebra, e nesse pedido, sdo designados os
paises membros dos tratados nos quais se deseja proteger a marca. Inscrevemos a
marca no registro internacional e notificamos essa inscricdo aos paises designados,
0s quais tém a possibilidade de recusar a protecdo. O pedido é entdo examinado
normalmente, como se tivesse sido depositado diretamente nesse instituto, e em
consequéncia séo aplicados os critérios nacionais habituais. Se um pais indeferir a
protecdo, esse indeferimento nos € notificado e ndés o inscrevemos no registro
internacional. Assim, em outras palavras, pode-se obter o registro internacional de
uma marca, mas sua protecdo em um determinado pais ird depender da deciséo
desse pais.
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Segmento de audio 3

Ouca o segmento de audio seguinte, que da mais informacfes sobre o papel do
Escritorio Internacional da OMPI.

Segmento de audio 3: Entao, o Escritdrio Internacional tem o papel de receber
os pedidos internacionais e de transmiti-los aos paises
designados. O Escritério procede a qualquer exame
das marcas?

O Escritério Internacional ndo procede a um exame profundo. S&o os institutos
nacionais que examinam as questdes basicas, principalmente duas. Uma é saber se
a marca é suscetivel de funcionar enquanto marca, em outras palavras, se é
adequada para distinguir produtos e servicos, e a outra € de saber se a marca
conflita com marca ja protegida em nome de terceiro. E o modo de abordagem
dessas questbes varia bastante, conforme o pais. Alguns procedem a um exame
completo, outros ndo. O Escritério Internacional deixa essas questdes basicas
inteiramente a critério dos paises designados, que as tratam de acordo com sua
legislacdo. Em contrapartida, o Escritorio verifica preliminarmente, se a marca
preenche os requisitos de forma enunciados nos tratados e regulamentos, para
assegurar principalmente que os elementos constitutivos de um pedido de registro
de marca estédo presentes. Ele examina em seguida as listas de produtos e servicos
protegidos que devem acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses
produtos e servicos devem estar classificados conforme uma classificacdo
internacional, conhecida como a Classificacdo de Nice, e o Escritério Internacional
tem a responsabilidade total pela aplicacdo consistente dessa Classificacdo. Desse
modo, o Escritério Internacional procede a um exame quanto a forma e um exame
da classificacdo dos produtos e servicos, 0 que significa que os institutos
recebedores ndo terdo essa tarefa, pois sabem que os pedidos que recebem foram
depositados de acordo com as regras e que os produtos e servigos visados estao
classificados de modo apropriado.

Entdo o papel do Escritorio Internacional da OMPI é receber pedidos para a
protecdo de marcas em diversos paises designados. A OMPI verifica se o pedido foi
depositado de modo correto e, se for o caso, inscreve a marca no registro
internacional e notifica essa inscricdo aos paises designados. O exame da esséncia
pode ser realizado nos paises designados, se assim prescrever sua legislagéo.
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Segmento de audio 4

Agora ouca os dois segmentos de audio seguintes, para verificar como € importante,
para o depositante, a obtencdo de uma protecdo em seu "pais de origem".

Segmento de audio 4: Segundo o sistema de Madri, deve-se registrar uma
marca, por exemplo, em seu pais de origem, antes de
poder depositar um pedido internacional?

z

Sim, esta € uma condicdo fundamental exigida pelo sistema de registro
internacional. Quando o sistema foi implementado, h4 mais de cem anos,
tencionava ser um meio de estender a protecdo conferida por um registro nacional
aos outros paises da Unido de Madri. Desde entdo, o sistema tornou-se mais
sofisticado e complexo, mas o principio continua 0 mesmo: vocé deve primeiramente
possuir um registro em seu pais de origem ou, se o pedido internacional é
depositado exclusivamente segundo o Protocolo, ter ao menos depositado um
pedido de registro em seu pais de origem.

Segmento de audio 5: Vocé utiliza o sistema de Madri para requerer um
registro internacional e, depois de Ter depositado seu pedido internacional, seu
pedido nacional é indeferido. O que acontece entao?

Se o0 pedido nacional for indeferido, o registro internacional, por via de
consequéncia, cessara de produzir efeitos. Existe uma relacdo de dependéncia
entre a protecdo nacional e a protecdo internacional durante um prazo de cinco
anos. No caso mencionado, se o pedido nacional for indeferido, provavelmente logo
depois do depdsito do pedido de registro internacional, e portanto, durante o prazo
de cinco anos, o resultado serd o cancelamento do registro internacional. Se o
indeferimento em nivel nacional for somente parcial, o cancelamento sera também
parcial.
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO

QAA 2: Suponhamos que vocé tenha obtido o registro de uma marca em
seu pais de origem e depois obtido o registro internacional valido em outros
paises, inclusive o Quénia. Um ano depois de ter depositado seu pedido
internacional, vocé verifica que seu pais de origem cancelou o registro de sua

marca. Essa marca continua a ser protegida no Quénia através do sistema de
Madri?

Digite sua resposta aqui:

Cligue aqui para ver a resposta
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RESPOSTA QAA 2:

A resposta é ndo. Se o registro de base deixar de existir por qualquer motivo
(cancelamento de oficio, ou a pedido de terceiro, ou falta da renovagéo) durante os
primeiros cinco anos do prazo de validade do registro internacional, esse efeito é
exercido sobre o registro internacional. Esse é também o caso do registro
internacional baseado em pedido no pais de origem, que € indeferido dentro do
prazo. Entretanto, depois de decorrido o prazo de cinco anos, 0 registro
internacional se torna independente do registro da marca no pais de origem e
continua em vigor mesmo se o registro for cancelado no pais de origem.
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Para verificar a duracdo do prazo de protecdo de uma marca no ambito
internacional, ouca o segmento de audio seguinte.

Segmento de audio 6: Por quanto tempo vocé pode ter a protecdo para uma
marca?

Na realidade, vocé pode protegé-la por tempo indeterminado, mas no sistema
internacional, € mesmo nos sistemas nacionais, vocé deve renovar o registro
periodicamente. O registro internacional é renovado através do pagamento das
respectivas taxas a cada dez anos, e me parece que o prazo de dez anos esta se
tornando a norma em ambito nacional, mas como ja disse, a quantidade de
renovacgoes € ilimitada.
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Entéo o sistema de Madri é uma maneira Util que os usuarios de marcas podem utilizar para
a protecdo em diversos paises ao mesmo tempo. Entretanto, a decisdo de se deferir ou ndo
a protecdo para uma determinada marca num determinado pais depende do respectivo
sistema nacional. Se a protecéo nao for recusada, a marca pode ser protegida por tempo

indeterminado.
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O SISTEMA DE HAIA: A PROTECAO INTERNACIONAL DOS DESENHOS
INDUSTRIAIS

Tal como foi mencionado na introducdo deste médulo, o sistema de Haia assegura a
protecdo dos desenhos industriais. O segmento de audio seguinte define "o que
entendemos exatamente por desenho industrial."

Segmento de audio 7: O que se entende exatamente por desenho industrial?

E a aparéncia de um produto, suas caracteristicas especificas por
exemplo, suas linhas, seus contornos, suas cores ou sua forma, ou
0S materiais de que é composto, ou ainda seus elementos
ornamentais. E um aspecto de natureza essencialmente decorativa
em oposigdo a qualquer aspecto funcional, € algo que atrai o olhar.
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O desenho industrial € um tipo de propriedade intelectual referente a aparéncia e
forma de um objeto e ndo deve ser confundido com a patente, cuja finalidade

proteger uma invencéo.

a
é

14
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Ouca o segmento de audio seguinte que ilustra a diferenca entre uma patente e um
desenho industrial.

Segmento de audio 8: Entdo, qual é a diferenca entre um desenho
industrial e uma patente?

Bem, a patente protege geralmente uma invencao técnica, em outras palavras,
a invencdo que deve se distinguir do que ja € conhecido, por certas
caracteristicas técnicas novas e nao evidentes, enquanto o desenho industrial
protege a aparéncia de um produto, que do ponto de vista estritamente
técnico, pode nao ser original, mas do ponto de vista estético ou da aparéncia,
€ novo e original.

Vocé poderia me dar um exemplo de um produto que preencha os requisitos
para o depdsito de desenho industrial e um exemplo de produto que preencha
0s requisitos para obter a protecdo da patente?

Bem, tome por exemplo um novo saca-rolhas: suponhamos que temos um que
funciona melhor que os saca-rolhas ja utilizados, que é tecnicamente superior
e facilita a remogéo da rolha da garrafa. Trata-se de uma invenc¢éo, que vocé
poderia proteger com uma patente. Se, por outro lado, vocé tiver um objeto
gue funciona essencialmente do mesmo modo que os saca-rolhas conhecidos,
mas cuja aparéncia tenha sido aperfeicoada - como um cabo decorado de um
modo particular - esse objeto se torna passivel de ser protegido pelo registro
de um desenho industrial. Mas é também possivel que vocé tenha um objeto
gue seja a0 mesmo tempo inovador sob o plano técnico e decorado ou
concebido de uma maneira particular, caso em que vocé pode protegé-lo pelo
registro de uma patente ou desenho industrial, ou mesmo pelos dois.
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Assim como para todos os outros objetos da propriedade intelectual, existem
vantagens na garantia da protecdo dos desenhos industriais, e o segmento de audio
seguinte apresenta algumas das vantagens da protecdo dos desenhos industriais.

Segmento de audio 9: Vocé pode resumir quais sdo as vantagens da
protecao de um desenho industrial?

Bem, como todos os direitos da propriedade intelectual, vocé adquire o direito
exclusivo de utilizar o desenho. Melhor dizendo, o autor do desenho da nova
aparéncia do saca-rolhas de quem acabamos de falar, ou o criador de um novo
estilo de moveis ou de uma nova gama de tecidos, ou ainda de artigos do
vestuario confeccionados com esses tecidos, adquire o direito exclusivo de
fabrica-los e vendé-los, do mesmo modo que o titular da patente tem o direito
exclusivo de explorar a invengéo protegida pela patente.

A patente tem um prazo de validade limitado. O prazo € o mesmo para o registro
de um desenho industrial?

Sim, o registro tem uma duracdo estabelecida, que ainda ndo é uniforme.
Acredito que o menor prazo aplicado por um pais é de dez anos. Em geral, o
prazo de protecdo conferido vai de 15 a 20 anos, e a nova diretriz da
Comunidade européia, que fixa o prazo de 25 anos, ira se estabelecer como
prazo padrdo em todos os paises da Unido Européia, uma vez implementada.
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO

QAA 3: Qual é a duragao da protecdo do desenho industrial previsto pela
legislacdo da Unido Européia? Qual é a duracdo do prazo minimo de
protecdo?

Digite sua resposta aqui:

Clique aqui para ver a resposta
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RESPOSTA QAA 3:

Atualmente, o prazo de protecdo varia de um estado membro para outro, mas
guando as diversas legislacdes conseguirem se harmonizar, a duracdo sera fixada
em 25 anos.
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Para encerrar este médulo sobre desenho industrial, ouca o segmento de &audio
seguinte, que explica como o sistema de Haia € aplicado nessa area da propriedade
intelectual;

Segmento de audio 10: O acordo de Haia prevé uma prote¢cdo mundial
dos desenhos industriais?

A protecao ndo € exatamente mundial, mas o registro internacional confere
uma protecao em diversos paises. O sistema € o mesmo que o de Madri, ja
gue vocé deposita o pedido internacional, que é inscrito no registro
internacional, publicado pelo Escritério Internacional e notificado aos paises
interessados, 0s quais terdo entdo o direito de deferir ou indeferir a protecao.
Na realidade, no que se refere ao Acordo de Haia, muito poucos paises
examinam os pedidos e, por conseqiéncia, poucos pedidos séo indeferidos.
A situacdo é portanto muito diferente daquela das marcas.

Outra diferenca entre a protecdo dos desenhos industriais segundo o Acordo
de Haia e a protecdo das marcas segundo o Acordo de Madri e o Protocolo
de Madri, € que vocé nao tem de apresentar primeiramente um pedido de
protecdo em seu pais de origem. Assim, um criador da Franca pode fazer um
depésito internacional que lhe confere uma prote¢do na Franca, mas
igualmente na Suica, na Italia, nos paises do Benelux e na Espanha, por
exemplo.
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RESUMO PARCIAL:
OS SISTEMAS DE MADRI E HAIA DE PROTECAO E REGISTRO

Até agora, este modulo |he informou sobre dois acordos da OMPI referentes aos
sistemas de registro internacional para a protecdo das marcas e dos desenhos
industriais. Nesse aspecto, a OMPI cumpre sua funcdo de administrar os sistemas
de registro internacional, ou seja, facilitando o processo de depoésito de pedidos e
publicando uma revista (Madri) ou um boletim (Haia), nos quais sdo anunciados os
atos praticados referentes aos respectivos procedimentos de cada sistema.

O sistema de Madri, criado ha mais de um século, tem como finalidade incentivar e
facilitar o registro internacional das marcas. Se alguém deseja obter a protecdo de
uma marca, deve primeiramente obter seu registro em seu pais de origem. Se
desejar estender essa protecdo para outros paises, pode fazé-lo depositando um
pedido nos estados parte do Acordo de Madri ou do Protocolo de Madri. Durante os
cinco primeiros anos, se a marca for indeferida de oficio ou por oposicéo de terceiro
no pais de origem, a protecédo internacional sera cancelada, mesmo se a marca tiver
sido deferida nos outros paises designados. Depois do prazo de cinco anos, 0s
registros internacionais sao mantidos, independentemente do cancelamento do
registro da marca no pais de origem. A protecao internacional de uma marca € por
tempo indeterminado; de qualquer modo, o registro deve ser objeto de renovacéo a
cada dez anos. O numero de renovacdes € ilimitado.

Em virtude do acordo de Haia, foi criado o sistema de depdsito internacional de
desenhos industriais. O desenho industrial se refere & aparéncia de um objeto e se
distingue da patente, principalmente em virtude da patente proteger as inovacdes
técnicas e as invencgles, enquanto o registro de um desenho industrial protege a
aparéncia de um objeto. O titular de um desenho industrial se beneficia da protecéo
durante um prazo determinado. Na maioria dos paises, 0 prazo da prote¢do nao
pode ser inferior a cinco anos e freqiientemente o prazo é de dez, quinze ou vinte
anos. A Unido Européia emitiu uma nova diretriz para seus estados membros, que
concede ao titular de um desenho industrial uma protecao de 25 anos.
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O TRATADO DE COOPERAGCAO EM MATERIA DE PATENTES

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) tem um objetivo principal:
simplificar, tornar mais eficientes e econdmicos, os métodos anteriores e tradicionais
de requerer a protecao da patente de invencao em diversos paises, no interesse dos
usuérios do sistema de patentes e dos Institutos que tém a responsabilidade de
administra-lo.

Estados Contratantes do PCT (120 paises em 15 de abril de 2003)

Veja o site da OMPI (http://www.ompi.int) para atualizagdes.
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Ouca o segmento de audio seguinte, que descreve mais detalhadamente a
finalidade do PCT.

Segmento de audio 11: Vocé poderia me explicar de modo geral, qual é
a finalidade do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes?

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes € um tratado que rege o
depdsito de pedidos que visem a obter a protecdo da patente em diversos
paises. Ele estabelece um procedimento simplificado a ser obedecido pelo
inventor ou depositante para requerer e finalmente, obter patentes. Outro
objetivo é facilitar o intercAmbio das informacfes técnicas contidas nos
documentos de patente entre os paises interessados, e igualmente, no seio
da respectiva comunidade cientifica, que reagrupa os inventores e as
empresas que exercem suas atividades nessa determinada area.
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Entdo, além de simplificar o processo da obtencdo de patentes, o PCT tem o
proposito de disseminar de modo mais eficaz o conhecimento técnico contido na
documentacdo da patente. Vale ressaltar entretanto, que o sistema do PCT néo
prevé a concessdo de patentes mundiais. Ouga as explicacdes sobre o assunto no
segmento de audio seguinte.

Segmento de audio 12: Isso significa que o PCT na realidade concede
uma patente mundial para o depositante?

N&o. E preciso esclarecer muito bem dois pontos: primeiramente, ndo é o
PCT gque concede as patentes, mas sim o0s institutos nacionais que, ao final
do processo, concedem, cada um deles, na medida em que lhes concerne, a
patente baseada no pedido do PCT. E em segundo lugar, ndo existe uma
patente mundial. O PCT n&o tem nenhuma disposi¢cdo nesse sentido e o
procedimento mencionado acima resulta em diversas patentes regionais ou
nacionais. E possivel que exista uma somente, se o depositante finalizar o
procedimento nhum soé instituto, mas poderiam ser 10, 25, 50 ou tantas
guantas desejasse 0 depositante.
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Ouca o segmento de audio seguinte, em que o narrador descreve 0 processo a ser
seguido quando um pedido de prote¢éo de patente é depositado em diversos paises
designados.

Segmento de audio 13: Vocé poderia descrever o procedimento que
um depositante deve adotar, utilizando normalmente o Tratado de
Cooperacao em Matéria de Patentes?

Primeiro, ele teria de depositar um pedido, que passa por varios estagios. O
primeiro estagio, de natureza geral, € a denominada fase internacional, e
abrange quatro estagios principais: o primeiro é o depdsito, depois ha a
busca internacional, em seguida, a publicacdo internacional e finalmente, o
exame preliminar internacional. Gostaria de ressaltar que o Ultimo estagio, o
exame, so € realizado se o depositante 0 requerer expressamente, mas a
experiéncia demonstra que mais de 80% dos depositantes levam o
procedimento até o final. Assim, podemos realmente dizer que num caso
tipico, o pedido de PCT passa pelos quatro estagios da fase internacional.
Em seguida, e somente se o0 depositante desejar manter seu pedido, se inicia
a fase nacional. O pedido deve passar por essa fase em cada um dos
institutos em que o depositante tenha de finalizar o procedimento de
obtencéo de patente. Isto pode significar um, dois, cinco ou dez institutos,
inclusive institutos nacionais e regionais, se o0 depositante tiver designado
certos paises, mas para fins de obter uma patente regional. Por exemplo,
pode-se obter uma patente européia, que é valida para 20 paises vinculados
pelo PCT. Nesse caso, 0 depositante apresenta o pedido ao Escritdrio
Europeu de Patentes (EPO) e obtém uma patente européia, que produz
efeitos nesses 20 paises. N&o é necessario pois se dirigir a cada um desses
20 paises para dar seguimento a totalidade do procedimento de obtencéo de
patente. Uma série de requisitos devem ser preenchidos, como o pagamento
de taxas aos 20 institutos, mas a questdo da concessdo da patente
propriamente dita ndo seria reaberta nesse estagio.
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A PATENTE EUROPEIA

Como ja mencionado neste debate, a segunda etapa do procedimento do PCT ¢é a
fase nacional. No decorrer dessa fase nacional, o depositante pode depositar seu
pedido internacional junto a um instituto de patentes regional. O Escritério Europeu
de Patentes (EPO) é um exemplo de instituto regional.

O Escritério Europeu de Patentes (EPO) foi criado pela Convencao sobre Patentes
Européias, cujo artigo 2(1) prevé que as patentes concedidas em virtude dessa
convencdo "sdo denominadas patentes européias". Nos termos do artigo 2.2), "em
cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente européia
tem os mesmos efeitos e € submetida ao mesmo regime que uma patente nacional
concedida nesse Estado, a menos que de outro modo previsto pela presente
Convencéao."

Atualmente, existem 20 Estados parte da Convencdo Européia sobre Patentes
(Alemanha, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlandia, Franca,
Grécia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Ménaco, Holanda, Portugal, Reino
Unido, Suécia, Suica e Turquia). Além desses, € possivel estender os efeitos da
patente européia a Albania, Lituania, Letdnia, a ex- Republica lugoslavia da
Macedbnia, a Ruménia, e a Eslovénia. Como o0s paises mencionados n&o
constituem a totalidade dos Estados da Europa, o Escritério Europeu de Patentes
nao emite uma patente "européia."
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO

QAA 4: Desenhe um esquema demonstrando o procedimento para um
depositante que utiliza o PCT.

Digite sua resposta aqui:

Clique aqui para ver a resposta
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Entdo a aplicacdo do PCT requer uma seqiiéncia de operacdes, que é explicada no
segmento de audio seguinte.

Segmento de audio 14: Vocé mencionou trés ou quatro etapas na fase
internacional, que envolvem buscas e outras atividades. Onde essas etapas
acontecem na prética? Em Genebra?

N&o. A maior parte do procedimento do PCT se inicia em outro lugar, e ali
continua. Primeiro, o depositante deve depositar o pedido num assim
chamado Instituto recebedor. Normalmente, € o instituto do pais de origem
do depositante. Pode ser um outro instituto nacional ou instituto regional, ou
ainda o Escritorio Internacional em Genebra. Portanto, pode acontecer que o
Escritério Internacional intervenha nesse estagio preliminar do procedimento,
0 que ndo é muito comum.

Quanto & segunda etapa, ou seja, a busca internacional, atualmente
existem somente dez institutos especialmente designados pela Assembléia
da Unido do PCT, incumbidos de realizar busca internacional. Esses
institutos foram eleitos de acordo com certos critérios e prestam servicos aos
depositantes segundo o sistema do PCT, em funcdo, no caso de alguns
deles, do idioma em que trabalham. Conseqtientemente, ndo estdo todos
disponiveis para todos os depositantes de pedidos de PCT. Por exemplo, o
Instituto de Patentes do Jap&o funciona somente em japonés, portanto nao
estd disponivel para depositantes que querem fazer seus depdsitos de
pedido em inglés, francés, ou alem&do. O mesmo se aplica para o Instituto de
Patentes e Marcas da Espanha, que somente opera em espanhol. Por outro
lado, alguns outros institutos operam em quatro, cincO ou mesmo seis
idiomas diferentes.

A etapa seguinte, a publicagdo, € inteiramente exercida pelo
Escritorio Internacional em Genebra. E na realidade a Unica fun¢édo do PCT
pela qual a OMPI é exclusivamente responsavel. A Organizacdo publica
todos os pedidos depositados conforme o PCT, ndo importando qual seja
sua origem ou o idioma no qual foram depositados.

A quarta etapa € o exame preliminar internacional, que geralmente é
realizado pela OMPI, que € incumbida da busca internacional. Digo
"geralmente" porque é dada aos depositantes a possibilidade de se dirigir a
outro instituto, o que as vezes € realizado; a decisdo é tomada caso a caso.
E no final da fase internacional, ou mesmo no momento de passar para a
fase nacional - em que o Escritorio Internacional ndo tem qualquer
envolvimento - o depositante deve se dirigir diretamente a cada um dos
institutos designados, e apresentar a documentacdo necesséria. Poderia ser
dito que o Escritério Internacional participa até um certo ponto, por detras do
pano, do procedimento como um todo, porque o Escritério é responsavel por
colocar certos documentos a disposicao dos institutos, do depositante, etc., e
de comunicar a respeito de outros documentos em determinados momentos
do procedimento, de acordo com as disposicbes do tratado. Portanto,
apesar da maior parte das tarefas basicas ndo ser executada pelo Escritério
Internacional, ele deve estar presente e prestar esses servicos, inobstante o
resultado do pedido. O Escritério conta com os institutos designados para
gue apresentem os documentos pertinentes e age a medida em que os
recebe.
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO (QAA)

QAAG: Entre os atos mencionados abaixo, quais sdo sempre, as vezes,
e nunca desempenhados pelo Escritério Internacional em Genebra?

a) Recebimento de pedidos de patente;
b) Recebimento de pedidos do PCT;

¢) Busca internacional;

d) Publicacdo internacional;

e) Exame preliminar internacional,

f) Concessao de patentes nacionais ou regionais.

Digite sua resposta aqui:

Clique aqui para ver a resposta
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RESPOSTA QAA 5:

a) nunca
b) talvez
c) nunca
d) sempre
e) nunca
f) nunca
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Como foi mencionado na introducdo, a finalidade primordial do PCT é simplificar os
procedimentos necessarios para a obtencédo de patentes em diversos paises. Outra
vantagem, em comparacao ao sistema classico de patentes, € que o depositante
pode retardar, até um certo ponto, a decisdo de continuar ou ndo o procedimento
num determinado pais.

Segmento de audio 15: Estd bem, mas quais sdo as vantagens para a
pessoa fisica ou juridica em depositar um pedido de patente segundo o
Tratado de Cooperagcdo em Matéria de Patentes?

Eu diria que a principal vantagem para o depositante reside no fato que, ao
apresentar um pedido num instituto de patentes, que na maioria dos casos é
0 instituto de seu pais de origem, ele irA obter uma data de depdsito
internacional para o seu pedido, e essa data de depdsito terd o efeito de um
depésito nacional regular em cada pais designado pelo depositante. Entéo,
as formalidades obrigatorias que o depositante deve seguir s&o muito poucas
-tais como a apresentacdo de um pedido especifico para o depdsito do
pedido de acordo com o PCT, indicando a nacionalidade ou o domicilio do
depositante, de forma a confirmar que ele tem o direito de depositar tal
pedido, e de depositar o relatdrio descritivo e as reivindicagdes.

Outra vantagem que certamente deve ser sublinhada, é que o
depositante do pedido segundo o PCT, ganha tempo, alids bastante tempo,
antes de se decidir se quer continuar com o processamento de seu pedido. A
economia de tempo desse processo é de cerca de um ano e meio, se 0
procedimento do PCT for utilizado em toda sua extenséo.
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Ademais, o sistema do PCT apresenta as seguintes vantagens para os institutos
nacionais de patentes:

Os institutos de patentes podem processar uma quantidade maior de
pedidos, porque aqueles depositados segundo o PCT sdo mais faceis de
examinar, em particular, em virtude de sua conformidade com as exigéncias
formais geralmente ja ter sido verificada durante a fase internacional.

Os institutos de patente economizam no custo com as publicacBes. Se o
pedido internacional foi publicado no idioma oficial de um pais, ndo tera de
ser publicado inteiramente. Os paises em que seja outro o idioma oficial,
podem publicar somente a tradugédo do resumo, que acompanha os pedidos
internacionais. A pedido das partes interessadas, podem ser fornecidas
cdpias do inteiro teor do pedido internacional.

O PCT néo incide sobre a receita dos institutos designados, a menos que
estes decidam, voluntariamente, reduzir as taxas nacionais, em virtude da
economia que realizam utilizando o PCT e para incentivar o depositante a
fazer um pedido internacional. As taxas anuais ou de renovacgdo, que
constituem a fonte mais importante de renda para a maioria dos institutos,
nao sao afetadas pelo PCT.

Os institutos de patente incumbidos do exame tém a sua disposicdo, para a
maoria dos pedidos provenientes de paises estrangeiros, um relatorio de
busca internacional e um relatério de exame preliminar internacional.

Os institutos de patente que ndo s&o incumbidos do exame recebem os
pedidos ja examinados quanto a forma, acompanhados de um relatério de
busca internacional e geralmente, de um relatério de exame preliminar
internacional. Este sistema coloca numa posicdo muito melhor o instituto e a
inddstria nacional interessados na patente e/ou na licenga, em comparagéo
ao sistema tradicional de depdsito de pedidos nacionais e regionais.
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Segmento de audio 16: Suponho que exista alguma taxa por todo esse
trabalho. A taxa é fixa ou variavel, de acordo com o pais do qual vocé é
residente ou cidad&o?

Existem, de fato, varios tipos diferentes de taxa. Certas taxas devem ser
pagas a todos os institutos envolvidos no procedimento, para varios fins.
Assim, se considerarmos o procedimento desde o inicio, existe uma taxa a
pagar ao instituto recebedor, denominada taxa de transferéncia, fixada pelo
proprio instituto.

z

Depois, é prevista o que denominamos de taxa internacional, que na
realidade é constituida por duas taxas, a taxa basica e a taxa de designacéo.
A taxa internacional € recebida pelo Escritorio Internacional, pelo trabalho de
preparacéo do pedido para a publicacéo, e para todas as comunicagdes aos
institutos referentes e ao depositante.

Existe ainda a taxa de busca, que cobre as despesas com a busca
internacional e que € paga a administracdo incumbida da busca
internacional. Do mesmo modo, existe uma taxa de exame para a
administracdo incumbida do exame preliminar internacional. E existem as
taxas da fase nacional, mas cada uma delas € fixada pelos respectivos

institutos designados.
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Existe reducdo em certas taxas exigidas a titulo do PCT, para alguns depositantes
de certos paises. Ademais, alguns paises promulgaram leis ou regulamentos
autorizando seus institutos a conceder reducdes a pessoas fisicas e juridicas de
certos paises.

Ouca os dois segmentos de audio seguintes que explicam 0s casos em que 0
depositante preenche as condi¢@es para uma reducéo de taxas.

Segmento de audio 17: Reducbes de certas taxas do PCT

Em alguns casos, o0s depositantes podem requerer a reducdo de
determinadas taxas. Durante a fase internacional, a reducao pode ir até 75%
e atualmente, se aplica as taxas internacional e de manutencéo devidas ao
Escritério Internacional. A mesma reducdo se aplica as taxas de busca e
exame devidas ao Escritério Europeu de Patentes. Essa reducdo somente é
oferecida a pessoa fisicas que sejam nacionais ou residentes de certos
paises, a saber, os paises cuja renda anual per capita seja inferior a
US$3.000,00 (trés mil délares americanos).
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Segmento de udio 18: Reducao das taxas exigidas na fase nacional.

Mas, existem ainda outros tipos de reducbes. Em particular, diversos
institutos decidiram fixar taxas mais baixas para o0s depositantes que
escolhem o PCT: suprimem mesmo a taxa de busca que é devida, se o
pedido do PCT tiver sido objeto de busca internacional. Alguns institutos
reduzem significativamente a taxa de exame nacional se o pedido tiver sido
examinado durante o processamento do PCT. A gama dessas reducdes €
bastante ampla e varia de acordo com o momento e o instituto visado.
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QUESTAO DE AUTO-AVALIACAO (QAA)

QAA 6: Que tipo de depositante, de que tipo de pais, se beneficia da
reducéo de certas taxas do PCT?

Digite sua resposta aqui:

Clique aqui para ver a resposta
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RESPOSTA QAA 6:

Existe uma reducdo de 75% nas taxas internacional e de manutencao devidas
ao Escritdrio Internacional, assim como as taxas de busca e exame do PCT a serem
pagas ao Escritério Europeu de Patentes (EPO). Essa reducdo SOMENTE é
concedida a pessoas fisicas de determinados paises por nacionalidade ou
residéncia, de uma lista de paises cuja renda anual per capita seja menor que

US$3.000,00. Essa cifra é fornecida pelas Na¢des Unidas.

Alguns institutos dao reducado de taxas para depositantes que utilizem o PCT
no processamento da fase nacional de seus pedidos; por exemplo, se houver
relatorio de busca internacional e/ou relatério de exame preliminar internacional, a
taxa de deposito nacional pode ser reduzida, as vezes até 100%. A decisdo de
conceder uma reducgdo de taxas € da inteira escolha de cada estado.
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RESUMO

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes prevé um procedimento
simplificado que permite ao inventor ou depositante requerer e obter patentes em
diversos paises. Ademais, promove e facilita o intercambio de informacdes técnicas
contidas nos documentos de patente, entre pessoas juridicas e fisicas que exercem
atividades em determinada area.

O modo de processamento de um pedido do PCT é demonstrado na figura a seguir:

O principal papel da OMPI no processamento do PCT é facilitar a aplicacdo do
tratado, comunicando o pedido de PCT aos paises designados e publicando todos
os pedidos depositados de acordo com o PCT.

A vantagem para um depositante que usa o PCT é que ao depositar um pedido num
instituto de patentes, ele obtém uma data de depdsito internacional, e essa data de
depdsito tera validade em cada um dos paises designados. Ademais, o PCT prevé
um prazo durante o qual o depositante pode decidir se deseja ou ndo continuar o
procedimento em cada um dos paises designados.

As taxas sdo pagas a OMPI e aos institutos nacionais, mas podem ser reduzidas em
certas circunstancias, sendo o critério mais importante a renda anual per capita do
pais da nacionalidade do depositante ou do qual seja residente.

Textos legislativos:
* Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas

* Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de
Marcas

* Acordo de Haia Relativo ao Registro Internacional de Desenhos e Modelos
Industriais

* Acordo de Lisboa para a Protecdo de Denominacdes de Origem e seu Registro
Internacional

* Acordo de Nice Relativo a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigos para
fins de Registro de Marcas

* Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT).
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