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Este material visa mostrar a propriedade industrial como uma
importante ferramenta para a promogdo do desenvolvimento de um
pais, pois ela decorre diretamente da capacidade inventiva ou criadora
de tecnologia de seus habitantes.

A patente e o titulo legal que documenta e legitima, temporariamente, o
direito do titular de uma invencdo ou de um modelo de utilidade. Ela visa
tanto as criagdes novas quanto ao aperfeicoamento das criagdes que jé
sdo existentes.

Para ser patentedvel, a invencdo, além de apresentar as caracteristicas
de novidade absoluta e atividade inventiva, tem que ter aplicagdo
industrial, isto e, tem que poder ser produzida em grande escala.

Ao contrdrio do artigo cientifico, em que os autores figuram em papel de
destaque e a instituicdo em papel secunddrio, com a patente acontece o
contrdrio, o protagonismo fica por conta da instituicdo a que pertencem
0s autores.

No documento de patente existem dois papéis pré-estabelecidos para
os envolvidos. O 'titular' que também pode ser chamado de requerente
ou depositante, este é o proprietdrio da patente, que pode ser pessoa
fisica ou juridica. A outra responsabilidade é designada ao 'inventor',
também conhecido como autor ou criador, sendo a pessoa fisica que
encontrou a solugdo do problema por meio do ato criativo.

A patente dentro do ambiente académico ndo constitui apenas uma
forma de registro e protecdo. Para a universidade pode significar uma
fonte alternativa de captacdo de recursos pela concessdo de licenga de
exploragdo do invento a terceiros; servir de marketing para a instituicdo;
e pontuacdo para o curriculo do pesquisador junto aos érgdos de
fomento a pesquisa. Além disso, a informagdo tecnoldgica, que estd
contida na documentacdo de patente, principalmente no relatério
descritivo que contém detalhadamente as caracteristicas da invengdo
€ colocada ao alcance da coletividade, resguardando os direitos de
titularidade a universidade, atualizando-a quanto ds novas tecnologias
que vem sendo desenvolvidas.



O curso de Design da UFSC desde 2013 vem oferecendo disciplinas

de projeto com énfase na inovagdo, o resultado disso gerou quatro
registros de protegdo industrial (sendo trés de desenho industrial e um
de programa de computador) os pedidos tem sido feitos por meio da
SINOVA (Secretdria de Inovagdo UFSC). Percebendo o grande potencial
do curso de Design com Habilitagdo em Design de Produto criado em
2017, em que os projetos realizados pelos alunos tem qualidade e
inovacdo nas diversas propostas, torna-se necessdrio ter um documento
gue incentive o registro e trate de patentes em uma linguagem fdcil para
que os produtos com potencial de registro sejam feitos pelos alunos

sob orientagdo dos professores, de tal forma que as pesquisas de
anterioridade sejam incluidas nos pedidos e o percurso do registro de um
produto com alto potencial de mercado tenha reduzido o tempo e custo
do mesmo.

Também, beneficiar a UFSC o que pode significar uma fonte alternativa
de captacgdo de recursos pela concessdo de licenca de exploracdo do
invento a terceiros; servindo de marketing para o curso de Design de
Produto e para a instituicdo.
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INTRODUCAO

A propriedade industrial € uma importante ferramenta para a promogdo
do desenvolvimento de um pais, pois ela decorre diretamente da
capacidade inventiva e criadora de tecnologia de seus habitantes.

A patente € o titulo legal que documenta e legitima, temporariamente,
no campo do design o direito do titular de uma invenc¢do, de um modelo
de utilidade, de uma marca, programa de computador. Ela visa tanto as
criagoes novas como ao aperfeicoamento das criacdes existentes.

Para ser patentedvel, a invencdo, além de apresentar as caracteristicas
de novidade absoluta e atividade inventiva, tem que ter aplicagdo
industrial, isto é, tem que poder ser produzida em grande escala.

A patente dentro do ambiente académico ndo constitui apenas uma
forma de registro e protecdo.

Para a universidade pode significar uma fonte alternativa de captagdo
de recursos pela concessdo de licenga de exploracdo do invento a
terceiros; servir de marketing para a instituic@o; pontuacdo para o
curriculo do pesquisador junto aos érgdos de fomento & pesquisa e
beneficios do discente, tanto na exploragdo como no curriculo e portfdlio.

Além disso, a informagdo tecnoldgica, que estd contida na
documentagdo de patente, principalmente no relatério descritivo que
contém detalhadamente as caracteristicas da invencdo é colocada
ao alcance da coletividade, resguardando os direitos de titularidade
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a universidade, atualizando-a quanto as novas tecnologias que vém
sendo desenvolvidas.

A importdncia das patentes para o nosso pais (Brasil) mostram
atualmente um ambiente em que as industrias brasileiras, para serem
mais competitivas e conseguirem alcangar a inovacgdo, necessitam
conhecer, consultar e usar as informagdes de fontes variadas para a
geragdo de inovagdes tecnoldgicas.

Isso é negligenciado pelo fato do baixo investimento do setor privado
em investimentos em P&D, somando a isso a dificuldade referente ao
reconhecimento da relevdncia do uso de fontes de informacdo como
universidades e institutos de pesquisa, aspectos que refletem na débil
atividade inovativa. (SUGAHARA; JANNUZZI|, 2005).

No Ranking (2019) o Brasil aparece no 66° lugar do ranking de

129 paises com um numero baixo de patentes e citagdes de trabalhos
académicos. A Suica 1° Suécia 2° e Estados Unidos 3° possuem um
numero elevado de patentes e citacdes de trabalhos académicos o que
as deixa nos primeiros lugares do ranking como paises mais inovadores.

Percebendo a importdncia da necessidade de aumento do nimero de
patentes no Brasil, o objetivo desta publicacdo é dar subsidios para

os docentes e discentes do curso de Design e Design de Produto de
conhecer sobre propriedade intelectual e facilitar o registro de patentes
dentro da UFSC.

11
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O que é propriedade intelectual? 7@

De acordo com DIT (2010, p.12) Antes de entendermos o significado o . .
de “propriedade intelectual” se faz necessdrio saber o que o setor Invencao e Aperfelc;oamento
Legislativo define como propriedade, posse e “deter”.

Propriedade

“E o poder de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavé-la
de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”
(Lei n® 10.406/2002, art. 1.228).

Modelo de : p
Posse utilidade : FOSESSO

“E o exercicio de fato, pleno ou ndo, de algum dos poderes inerentes & .
propriedqde' ComO ut”izcr' fruir OU dispor'" ---------------------------------- : -----------------------------------
(Lei n® 10.406/2002, art. 1.196).

Deter @

“Deter’ a propriedade ou posse, é conservar a propriedade ou posse

em nome de outrem, cumprindo ordens ou instrugdes do proprietdrio ou Desenho :

possuidor, como ocorre, por exemplo, com o procurador em relacdo ao industrial . Marca
mandato, com os docentes em relacdo aos bens da Universidade.”

(Lei n® 10.406/2002, art. 1.198).

Existem restrigcdes legais ao exercicio da propriedade, aspirando o :
interesse social ou controlando abuso de direitos. : &@

Sendo assim, a “propriedade intelectual” é possuir propriedade sobre um _.é. ﬁ\
bem imaterial. Nessa ldgica, criagdes intelectuais sdo obras que possam : _
ser objetos do direito de propriedade intelectual, como indicado ao lado: Programa de : Obra cientifica,

Computador : literaria e artistica
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O que a prop. intelectual abrange?

A protecdo da Propriedade Intelectual abrange tanto patentes como
programas de computador, marcas, desenho industrial, obras literdrias,
cientificas e artisticas (SINOVA, 2018).

Conforme a Lei n.0 9.279/96, que regula os direitos e obrigagdes
relativos & Propriedade Industrial, nos artigos 8.° e 9.°, é possivel a
protecdo por meio de patente de invencdo e modelo de utilidade dos
resultados de pesquisa desenvolvidos na UFSC, desde que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e
aplicacdo industrial.

Artigo 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Artigo 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de
uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicagdo
industrial, que apresente nova forma ou disposicdo,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacdo.

O que a prop. intelectual nao abrange?

O artigo 10 da LPI (Lei de Propriedade Industrial - n® 9.279/1996)
descreve o que ndo é considerado invencdo e nem modelo de utilidade
no Brasil:

o Descobertas, teorias cientificas e métodos matemdticos;

o Concepcgoes puramente abstratas;

e Esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis,
financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizagdo;

» As obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacdo estética;

e Programas de computador em si;

o Apresentacoes de informacdes;

» Regras de jogo;

e Técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplica¢do no corpo humano
ou animal;

» O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
bioldgicos naturais.

17



Orgaos responsaveis

Onde pode ser solicitado o registro da invenc¢ao?

INPI
' No Brasil, as invencgdes sdo protegidas pelo Instituto
l‘ H Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Apds
registrado no INPI, o invento se encontra protegido em
territdério nacional.

™
‘rv SINOVA
Caso a invencgdo provenha de um projeto e/ou
SlN OVA pesquisa da UFSC, este registro serd realizado por
meio da SINOVA.
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Funcionamento da protecao

Segundo o INPI (2015), o tipo de protegdo depende da descri¢do da
invencdo. Confira abaixo os tipos de patente previstos:

Patente de Invencao

Vigéncia de protecdo: 20 Anos apds o depdsito.

Patente de Modelo de Utilidade

Vigéncia de protecdo: 15 Anos apds o depdsito.

A invencdo e o modelo de utilidade serdo considerados novos e
passiveis de registro quando ndo forem compreendidos no seu estado
da técnica .

O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18 meses contados
da data de depésito ou da prioridade mais antiga, quando houver.

19



A quem cabe o registro?

Como o escopo deste material é o curso de Design de Produto da UFSC,
foi levantada a legislagdo da UFSC.

De acordo com o artigo 8° da Resolugdo n.° 14/CUn/2002, que trata
sobre a propriedade e a gestdo de direitos relativos a propriedade
intelectual no Gmbito da Universidade Federal de Santa Catarina,
cabera a UFSC a protecdo dos resultados dos projetos desenvolvidos
no seu dmbito e em parceria com outras instituicdes, decorrente da
atuacdo de recursos humanos, da aplicagdo de dotagdes orcamentdrias
com ou sem utilizagdo de dados, meios, informagdes e equipamentos da
Instituicdo, independentemente da natureza do vinculo existente

com o criador.

O direito de titularidade poderd ser usufruido em conjunto com outras
instituicdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser fixados
expressamente o percentual e as obrigagdes das partes no instrumento
contratual celebrado entre elas.

A SINOVA (Secretdria de inovacdo) da UFSC tem como uma de suas
competéncias a realizagdo e o acompanhamento das protecdes de
titularidade da Universidade, englobando as protecdes de patentes de
invencdo e de modelo de utilidade e encaminhado o pedido de protecdo
de patente ao INPI que no Brasil garante sua abrangéncia é nacional.

| UFSC ||

21
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Procedimento de registro na UFSC

Para iniciar o procedimento de Registro dentro da UFSC o docente e/ou
o discente deve definir a relevancia da invenc¢do, seu grau de novidade,
maturidade tecnoldgica e viabilidade industrial. Ver no tépico Bases de
Busca da pdgina 22 a pesquisa a ser realizada e que deve constar no
documento de registro. Veja abaixo as etapas de registro:

13
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Contato SINOVA

Comunicagdo dos pesquisadores sobre a invengdo
ao SINOVA para a escolha da forma mais adequada
de protecdo.

Busca de Anterioridade

Caso a forma adequada de protegdo seja por meio
de patente de invencgdo ou de modelo de utilidade, os
pesquisadores devem realizar a pesquisa nas bases
de consulta.

Nessa etapa o pesquisador fard uma busca de
anterioridade preliminar em que ird averiguar a
novidade, o cardter inédito da invencdo ou modelo
de utilidade proposto e, também, terd conhecimento
das solugdes atualmente propostas para o problema
solucionado por ele.

a Envio de Formuldrio SINOVA

Depois de averiguada a novidade, os pesquisadores
preencherdo o Formuldrio de Avalia¢do de Pedido

de Patente, disponivel em <https://sinova.ufsc.br/
propriedade-intelectual-ufsc/formularios-dit/> e o
entregardo devidamente assinado no SINOVA para a
abertura de um processo.

a Processo de Registro

A SINOVA manterd informados os pesquisadores
sobre o andamento do processo informando o
deferimento, indeferimento ou sugestdo de alteragdo
ou complementacgdo de documentos.

Cabe aos pesquisadores manterem atualizados os emails e atentos as
notificacdes enviadas pela SINOVA.

Assim que o pesquisador constatar que os resultados de sua pesquisa
poderdo ser objeto de um pedido de patente, desenho industrial ou
registro de software, por ex., ele deve resguardar a confidencialidade
das informacdes.

Preferencialmente ele deverd informar & Sinova antes de realizar

qualquer forma de divulgagdo para que sejam tomadas as devidas
providéncias de protegdo. (SINOVA,2018)
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Bases de busca

No Brasil, as invengdes sdo protegidas pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI). Apds registrado no INPI, o invento se
encontra protegido em territério nacional. Caso a invengdo provenha de
um projeto e/ou pesquisa da UFSC, este registro serd realizado por meio
da SINOVA. (SINOVA, 2018)

Etapas da busca de patentes

» Definir a matéria a ser buscada (atributos essenciais da invencdo);

e Escolher das bases de dados;

e Delimitar os campos de busca e definir os par@metros da pesquisa,
como Palavras-chave (incluindo sinénimos, regionalismos), classificagdo
internacional (CIP ou CPC), periodos de tempo, datas-limite, pais de

interesse, etc...

e Analisar dos documentos recuperados (se necessdrio, refazer a
estratégia de busca e a prépria busca);

e Selecdo dos documentos de interesse.

25
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A SINOVA (2020) disponibiliza uma lista de bases de busca que
possuem documentos com informagodes atuais referentes a tecnologias
que, muitas vezes, dinda ndo se tornaram publicas nem em artigos
cientificos. Sdo elas:

I1.'PI

Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI)

O Banco de Patentes reline, ainda, a documentagdo
brasileira referente aos antigos Modelos Industriais
(MI) e Desenhos Industriais (DI), indexadas pela
Classificagdo Brasileira de Patentes.

United States Patent and
Trademark Office (USPTO)

Site do USPTO, a organizacdo americana de marcas e
patentes. A base contém todos os dados de primeira
pdgina das patentes americanas, a partir de janeiro
de 1976, isto é, os dados bibliogrdficos, resumo,
referéncias citadas e o examinador responsdvel.

Organizacao Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI)

O Banco de Patentes redne, ainda, a documentagdo
brasileira referente aos antigos Modelos Industriais
(MI) e Desenhos Industriais (DI), indexadas pela
Classificagdo Brasileira de Patentes.

Escritorios Europeus (Esp@cenet)

O Banco de Patentes reline, ainda, a documentacgdo
brasileira referente aos antigos Modelos Industriais
(MI) e Desenhos Industriais (DI), indexadas pela
Classificagdo Brasileira de Patentes.

Escritorio Japones de Patentes

Site mantido pelo Escritério Japonés de Patentes,
permite a pesquisa nos dados bibliogrdficos dos
pedidos de patentes no Japdo.

LATIPAT

Base de dados com informagdes Bibliogrdficas de
documentos de patente de vdrios paises da América
Latina, como Brasil, Argentina, México, Cuba, Chile,
Uruguai, Peru, etc.

Free Patents Online

Servico gratuito que contém patentes norte-
americanas e patentes europeias.

Google Patents

Servigo gratuito que contém patentes norte-
americanas e/ou patentes que tenham sido
depositadas no escritério americano USPTO.

27



02

DIREITO
AUTORAL

Direitos de autor protegem os autores (escritores, artistas, compositores
musicais etc.) em relacdo as suas obras. E o direito exclusivo de utilizar
e dispor da obra literdria, artistica ou cientifica. A utilizagdo de obras
patenteadas dependem de autorizagdes prévias e expressas do(s)
autor(res), independente da modalidade. (SINOVA, 2019)
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O que pode ser protegido no Design e
Design de Produto?

Segundo o Sinova (2018), obras intelectuais cujas criagdes sdo
protegidas, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangivel ou intangivel, tais como:

e Os textos de obras literdrias, artisticas ou cientificas;

e As obras fotogrdficas e as audiovisuais, inclusive as cinematogrdficas;

e As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e
arte cinética;

e As ilustracoes, e outras obras da mesma natureza;

e Os programas de computador.

30

O que nao pode ser protegido?

e |deias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou
conceitos matemdticos como tais.

e Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos
ou negdcios;

e Formuldrios em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informacdo, cientifica ou ndo, e suas instrucdes;

e Textos de tratados ou convencdes, leis, decretos, regulamentos,
decisdes judiciais e demais atos oficiais;

e Informacgdes de uso comum tais como calenddrios, agendas, cadastros
ou legendas;

o Nomes e titulos isolados;

e Aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

31



Divisao de créeditos entre autores

Os direitos dependem da influéncia e contribuigdo dos outros atores
na invencdo, devendo ser discutidas durante as reunides de orientacgdo
com a SINOVA. Por exemplo, considerando que a producdo de um
laboratdrio resulta de um investimento de estrutura fisica e académica
da Universidade, o pedido de propriedade intelectual deve ser feito em
nome da Universidade.

Entretanto, os direitos de autor e os possiveis retornos financeiros que a
invengdo possa gerar sdo garantidos ao inventor. (SINOVA, 2018)

32

Como sao divididos os possiveis
ganhos financeiros?

Os beneficios e contrapartidas do acordo serdo discutidos durante

o processo de negociacdo da pesquisa, com o intuito de entender as
expectativas das partes envolvidas e definir os resultados esperados
pelas partes. (SINOVA, 2018)

Segundo o DIT (2010), os ganhos econémicos provindos da exploragdo
da criacdo intelectual (quando protegida por direitos de propriedade
intelectual), fundidos aos rendimentos liquidos efetivamente auferidos
pela Universidade serdo divididos em parcelas iguais entre:

e O Departamento de Inovagdo Tecnoldgica (DIT) que, a partir de 2016,
foi subistituido pela SINOVA,;

e As unidades académicas ou érgdos onde foram realizadas as
atividades das quais resultou a criacdo intelectual protegida;

e O autor ou autores da criagdo intelectual protegida.

33



Que tipos de direitos sao obtidos pelos
direitos de autor?

Direito moral do Philip Philips

Segundo o Sinova (2019) direito autoral compreende 2 tipos de direito:

Direitos morais

Realgcam o vinculo do autor com sua obra; assim, nunca o criador da
obra pode ser separado do que ele cria.

Os direitos morais sdo considerados pessoais, inaliendveis e
intransferiveis, ou seja, mesmo que tenha cedido os direitos sobre a sua Direito patrimonial da Coca .
obra, o autor tem o direito moral de ver seu nome reconhecido e citado;

Exemplo: Mesmo que seja executada pela Coca-Cola como musica
tema "Home", do artista Philip Philips, serd sempre do Philip Philips.

Direitos patrimoniais

Permitem ao autor a possibilidade de ceder ou licenciar a obra, definitiva
ou temporariamente, podendo explord-la economicamente da maneira
que desejar.

Nesse caso, o direito moral sobre a musica continua sendo do Philip
Philips, porém o direito de comercializagdo, o direito patrimonial, passou
a ser da Coca-Cola.

Exemplo: A Coca-Cola comprando os direitos de comercializagdo da sua
musica tema, "Home".
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Limitacoes do Direitos Autoral

Segundo Sinova (2019), ndo ferem os direitos autorais:

e As pardfrases e parddias que ndo forem verdadeiras reprodugdes da
obra origindria;

e As obras situadas permanentemente em locais publicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais;

e A citagdo em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicagdo, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo,
critica ou polémica, na medida justificada para o fim a ser atingido,
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

e O apanhado de licdes em estabelecimentos de ensino por aqueles a
quem elas se dirigem, vedada sua publicacdo, integral ou parcial, sem
autorizacdo prévia e expressa de quem as ministrou;

e A utilizagdo de obras literdrias, artisticas ou cientificas, fonogramas
e transmissdo de rddio e televisdo em estabelecimentos comerciais,
exclusivamente para demonstracdo a clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilizacdo;

e A representacdo teatral e a execu¢do musical, quando realizadas
no recesso familiar ou, para fins exclusivamente diddticos, nos
estabelecimentos de ensino, ndo havendo intuito de lucro em nenhum
dos dois casos;

o A utilizagdo de obras literdrias, artisticas ou cientificas para produzir
prova judicidria ou administrativa;

e A reproducdo na imprensa didria ou periddica, de noticia ou de artigo
informativo, publicado em didrios ou periddicos, com a mengdo do nome
do autor, se assinados, e da publicacdo de onde foram transcritos;

e A reproducdo em didrios ou periddicos, de discursos pronunciados em
reunioes publicas de qualquer natureza;

e A reproducdo de retratos, ou de outra forma de representacdo

da imagem, feitos sob encomenda, quando esta for realizada pelo
proprietdrio do objeto encomendado, ndo havendo a oposi¢do da pessoa
neles representada ou de seus herdeiros;

e A reproducdo de obras literdrias, artisticas ou cientificas, para uso
exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reproducdo, sem fins
comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento
em qualquer suporte para esses destinatdrios;

e A reproducdo em um sé exemplar de pequenos trechos, para uso
privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

e A reproducdo em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral quando de
artes pldsticas, sempre que a reproducdo em si ndo for o objetivo
principal da obra nova e desde que ndo prejudique a exploracdo normal
da obra reproduzida, nem cause um prejuizo injustificado aos legitimos
interesses dos autores.
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A quem solicitar protecao?

Uma obra possui protecdo através de direitos de autor a partir

do momento em que é criada, mesmo se ndo houver registro ou
formalidade. Apesar de opcional, o registro facilita a solugdo de disputas
quanto ¢ titularidade ou & autoria, transagdes financeiras, cessdes,
licencas e transferéncias de direitos, etc... No Brasil, o autor pode obter
registro de sua obra nas instituicdes que constam da Tabela a seguir.
(JUNGMANN; BONETTI, 2010)

Onde registrar criagoes?

Livros e Textos

A instituicdo responsdvel pelo registro é a Fundacgdo

Biblioteca Nacional. Disponivel em: <www.bn.br>.

Obras Artisticas

lll A instituicGo responsdvel pelo registro é a Escola de

Belas Artes. Disponivel em: <www.eba.ufrj.br>.

Programas de Computador

; A instituigdo responsdvel pelo registro € o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Disponivel em:

<www.inpi.gov.br>.

O processo de registro

Na UFSC o procedimento de registro para modelo de invengdo, desenho
industrial, marca e programa de computador (registros relacionados aos
cursos de Design e design de produto) sdo:

Preencher o formuldrio de
registro da SINOVA

4

Assinar o formuldrio

&

Encaminhar a SINOVA
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Qual a vigencia do registro?

No Brasil, o direito autoral protege a obra desde o dia em que ela foi
criada até 70 anos apds o ano de falecimento do autor. Apds esse
tempo, a obra vira de dominio publico, o que significa que qualquer
pessoa fica livre para usd-la, sem necessitar de autorizagdo do autor
titular. Apds a morte do autor, os direitos sdo transmitidos a seus
sucessores. (SINOVA, 2019).
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Qual é a penalidade para a violagao?

Nesse caso, a ndo ser que haja um acordo, os direitos patrimoniais
relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado
durante a vigéncia de contrato ou de vinculo empregaticio pertencerdo
exclusivamente ao empregador ou ao contratante de servigos de
programacdo. Isso também se aplica aos bolsistas e estagidrios.

Para evitar problemas futuros, as empresas e instituigcoes que trabalham
com desenvolvimento de sistemas computacionais devem ter, em

seus contratos de trabalho, estdgio ou bolsa, cldusulas especificas
referentes ao direito sobre a propriedade do programa de computador.
(JUNGMANN e BONETTI, 2010)
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Direitos conexos

Os direitos conexos estdo relacionados & protecdo para artistas
intérpretes ou executantes, produtores fonogrdficos e empresas de
radiodifusdo, em decorréncia de interpretacdo, execugdo, gravagdo ou
veiculacdo de criagoes.

Esses direitos se prendem as mesmas excecgoes previstas para os
direitos de autor, permitindo-se o livre uso das interpretacoes, das
execugoes, dos fonogramas ou das emissdes por radiodifusdo para
certos propdsitos especificos, como citagdes e reportagens jornalisticas.
(JUNGMANN; BONETTI, 2010)

O que pode ser protegido?

Os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes
pessoas. Como no caso de uma cangdo, em que os direitos de autor
protegem o compositor da musica e o criador da letra; j& os direitos
conexos se aplicam aos musicos e ao cantor que interpretam a cangdo,
ao produtor da gravagdo sonora, na qual a musica € incluida, e as
empresas de radiodifusdo que transmitem a mdusica.

(JUNGMANN; BONETTI, 2010)

Qual a vigéencia do registro?

Segundo Bonetti e Jungmann, A vigéncia é de 70 anos contados a partir
do dia 1° de janeiro do ano subsequente & fixagdo, para os fonogramas;
a transmissdo, para as emissdes das empresas de radiodifusdo; e
execucdo e representacdo publica, para os demais casos.
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Programa de Computador

De acordo com o INPI, programa de computador ou software se refere
a um conjunto de instrugdes ou declaragdes a serem usadas direta

ou indiretamente por um computador, com o intuito de obter um
determinado resultado.

O programa de computador é composto por um codigo-fonte que é
desenvolvido em alguma linguagem de programacgdo.
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Qual a vigencia do registro?

Os direitos referentes a programa de computador sdo protegidos
durante 50 anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente
ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criagdo. Além disso,
a validade é internacional.

Assim, os programas registrados no INPI ndo precisam ser registrados
nos demais paises, desde que estes concedam direitos equivalentes aos
estrangeiros. Da mesma maneira, os programas de estrangeiros ndo
precisam ser registrados no Brasil, exceto nos casos de cessdo de
direitos, para garantia das partes envolvidas.

(JUNGMANN e BONETTI, 2010)

Direitos para empregados e estagiarios

Nesse caso, a ndo ser que haja um acordo, os direitos patrimoniais
relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado
durante a vigéncia de contrato ou de vinculo empregaticio pertencerdo
exclusivamente ao empregador ou ao contratante de servigos de
programacdo. Isso também se aplica aos bolsistas e estagidrios.

Para evitar problemas futuros, as empresas e instituigcoes que trabalham
com desenvolvimento de sistemas computacionais devem ter, em

seus contratos de trabalho, estdgio ou bolsa, cldusulas especificas
referentes ao direito sobre a propriedade do programa de computador.
(JUNGMANN e BONETTI, 2010)
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03

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Segundo a Lei n.0 9.279/96, que regula os direitos e obrigagdes relativos
a Propriedade Industrial, nos artigos 8.° e 9.°, € possivel a protecdo por
meio de patente de invencdo e modelo de utilidade dos resultados de
pesquisa desenvolvidos na UFSC, desde que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicagdo industrial.
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Patente de Invencao e de
Modelo de Utilidade

Invencao

Segundo Jungmann e Bonetti (2010), inven¢do é uma solugdo inovadora
para problemas técnicos. Tais problemas podem até ser antigos, porém,
para receber o nome de invencdo a solucdo deve ter novidade absoluta,
ou seja, deve conter algumas caracteristicas novas que ndo sejam
conhecidas no estado da técnica no seu campo técnico, ou seja, ndo
pode ter se tornado acessivel ao publico (do Brasil ou do exterior) na
data que precede o depdsito do pedido de registro, por uso ou qualquer
outro meio.

Exemplo: A invencgdo do primeiro console de videogame, em 1972.

Modelo de Utilidade

E a denominacdo dada para a protecdo de uma nova forma, disposicdo
ou projeto que apresenta melhorias a um produto jd existente ou que
traz um aperfeicoamento na sua aplicagdo. As caracteristicas de
novidade absoluta e aplicagdo industrial também sdo requisitadas,
porém com um menor grau de inventividade.

Exemplo: Uma tesoura hospitalar que tem a pega modificada para
cortar materiais com maior preciséo e melhorar sua ergonomia.

Era invencdo em 1972

Modelo de utilidade
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O que pode ser patenteado?

Jungmann e Bonetti (2010) declaram que a melhor maneira para
descobrir o que pode ser patenteado é fazer uma busca em bancos de
patentes, uma vez que para determinar se uma invengdo € nova e ndo
decorre obviamente daquilo que j& se conhece.

Artigo 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial.

E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de
uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo
Artigo 9° industrial, que apresente nova forma ou disposicdo,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacdo.

O que nao pode ser patenteado?
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, ndo pode ser patenteado:

e O que for contrdrio & moral, aos bons costumes e d segurancga, a
ordem e & saude publicas;

e As descobertas, teorias cientificas e métodos matemdticos;

e As concepcoes puramente abstratas;
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e Os esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis,
financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizagdo;

e As obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacdo estética;

e Programas de computador em si;
e Apresentagdo de informacgoes;
e Regras de jogo;

e Técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, e métodos terapéuticos
ou de diagndstico para aplicagdo no corpo humano ou animal;

¢ O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, inclusive o genoma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioldgicos naturais.

Qual a vigéncia do registro?

Uma patente de invengdo tem validade de 20 anos contados a partir
da data de depdsito ou no minimo de 10 anos a contar da data de sua
concessdo. Jd a patente de modelo de utilidade é vdlida por 15 anos
da data de depdsito ou no minimo de 7 anos contados da concessdo.
(JUNGMANN e BONETTI, 2010)
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Registro de Desenho Industrial

Para Jungmann (2010), desenho industrial trata do aspecto ornamental
ou estético de um objeto que pode ser constituido de caracteristicas
tridimensionais, como a forma ou a superficie do objeto, ou de
caracteristicas bidimensionais, como padroes, linhas ou cores.

Ele tem que ser passivel de reproducdo por meios industriais. Os
desenhos industriais se aplicam a uma grande variedade de produtos
industrializados: de reldgios de pulso, jéias a implementos industriais e
medicinais; de objetos de uso doméstico, mobilidrio e aparelhos elétricos
até veiculos e artigos de lazer, como equipamentos esportivos.

Qual a diferenga entre o registro de desenho
industrial e uma patente?

A protecdo de um desenho industrial refere-se & aparéncia do objeto,
enquanto a patente protege a sua funcionalidade. O desenho industrial
é de natureza essencialmente estética, e o seu registro ndo protege
quaisquer funcdes técnicas do dispositivo no qual é aplicado. E comum,
porém, que um novo produto combine melhoramentos funcionais

com elementos estéticos, como, por exemplo, um fogdo que, embora
possa ser o resultado de uma série de melhoramentos relativos aos
componentes eletronicos e possa ser protegido como patente, possui um
desenho original que pode ser igualmente registrado e protegido como

desenho industrial. Inclusive é possivel pedir ambos os tipos de protecdo.

(JUNGMANN, 2010)
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O que pode ser protegido?

Os desenhos industriais, para serem protegidos, devem atender aos
requisitos de novidade e de originalidade:

Novidade

Para ser considerado algo novo, o desenho industrial
deve classificar-se como “ndo compreendido no
estado da técnica”. Ndo serdo considerados como
incluidos no estado da técnica os desenhos industriais
cuja divulgagdes tenham ocorrido durante os cento

e oitenta dias que antecedem a data do depdsito do
registro. (INPI, 2017)

Original

que resulte em uma configuragdo visual distintiva em

Q S6 serd considerado original o desenho industrial
relagdo a outros objetos precedentes a ele.
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O que nao pode ser protegido?

Segundo o DIT (2010), ndo poderdo ser registrados:

e Desenhos industriais que vdo contra a moral e aos bons costumes ou
que seja uma ofensa a honra ou imagem de pessoas, ou desrespeite a
liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou sentimentos e ideias

dignas de respeito e veneragdo;

e O formato necessdrio comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquele
determinado essencialmente por consideragdes técnicas ou funcionais.

Qual a vigencia do registro?

O registro vigora por 10 anos a partir da data do depdsito, prorrogdvel
por 3 periodos sucessivos de 5 anos cada (DIT, 2010).
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Registro de Marca

Marca € o sinal visual distintivo que apresenta um produto ou servico.
Além disso, ela também simboliza para o consumidor alguns atributos
da empresa fabricante do produto ou fornecedora do servigo, por
exemplo: a reputagdo, o controle de qualidade, os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, a qualidade do design do produto e a
qualificagdo dos profissionais que prestam o servigo. Assim sendo, a
marca permite que o consumidor associe essas qualidades aos produtos
e servigos identificados por ela e é a forma mais comum de protecdo da
propriedade industrial. (JUNGMANN e BONETTI, 2010)
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O que pode ser protegido?

Segundo Jungmann e Bonetti (2010), as marcas de produto ou servigo
que podem ser protegidas sdo:

e Marca usada para distinguir um produto ou servigo de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa;

e Marca de certificagdo;

e Aquela utilizada para afirmar a conformidade de um produto
ou servico com determinadas normas ou especificacdes técnicas,
principalmente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada;

e Marca coletiva usada para identificar produtos ou servigos provindos
de membros de uma determinada entidade.

O que nao pode ser protegido?

Em relagdo as marcas que ndo podem ser protegidas, Jungmann e
Bonetti (2010) apresentam:

e Brasdo, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento
oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, assim como
a respectiva designacdo, figura ou imitacdo;

e Letra, algarismo e data, isoladamente, exceto quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

e Expressdo, desenho, figura ou qualquer outro sinal contrdrio & moral
e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou
atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto religioso ou ideia e
sentimento dignos de respeito e veneracdo;

e Designacdo ou sigla de entidade ou érgdo publico, quando ndo
requerido o registro pela prépria entidade ou érgdo publico.

Imitagdo ou reproducdo de elemento caracteristico ou diferenciador de
titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel de
causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

e Sinal de cardter genérico, necessdrio, vulgar, comum ou simplesmente
descritivo, quando tiver ligagdo com o produto ou servigo a distinguir,
ou aquele empregado comumente para designar uma caracteristica

do produto ou servigo, quanto a nacionalidade, natureza, peso, valor,
qualidade e época de produgdo ou de prestacdo do servigo, exceto
quando revestidos de suficiente forma distintiva;

e Sinal ou expressdo empregada somente como meio de propaganda;

e Cores e suas denominacgoes, exceto se dispostas ou combinadas de
modo peculiar e distintivo;

e Sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, natureza,
qualidade ou utilidade do produto/servico a que a marca se desting;

e Imitagdo ou reproducdo de cunho oficial, regularmente adotada para
garantia de padrdo de qualquer género ou natureza;

e Imitagdo ou reproducdo de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificagdo por terceiro;

* Nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural, social,
politico, econdmico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, assim
como a imitacdo suscetivel de criar confusdo, exceto quando autorizados
pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

e Imitacdo ou reproducdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territdrios, dos Municipios, ou pais;

e Nome civil ou sua assinatura, nome de familia e imagem de terceiros,
exceto com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

e Pseud6nimo ou apelido conhecidos, nome artistico singular ou coletivo,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

e Obra literdria, artistica ou cientifica, bem como os titulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar confusdo
ou associacgdo, exceto com consentimento do autor ou titular;

e Termo técnico usado na industria, na ciéncia e na arte, que possua
relacdo com o produto ou servico a distinguir;
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e Imitagdo ou reproducdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar
confusdo ou associacdo com marca alheia;

e Dualidade de marcas de um sé titular para o mesmo produto ou
servico, exceto quando, no caso de marcas de mesma natureza, se
revestirem de suficiente forma distintiva;

e A forma necessdria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de
efeito técnico;

e Objeto protegido por registro de desenho industrial de um terceiro;

e Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente obviamente ndo poderia desconhecer em razdo de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional
ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo
ou associag¢do com aquela marca alheia.

Qual a vigencia do registro?

A vigéncia do registro da marca é de 10 anos contados da data de
concessdo do registro, prorrogdvel por periodos iguais e sucessivos.
(JUNGMANN e BONETTI, 2010)

Concorrencia Desleal

Segundo Jungmann e Bonetti (2010), concorréncia desleal se qualifica
como qualquer ato contrdrio as prdticas honestas, no comércio ou na
industria, que confronte o livre funcionamento da propriedade intelectual
e a compensacgdo econdmica que ela oferece.

Entre os diversos tipos de concorréncia desleal praticados, podem ser
citados os que:

e Levam vantagem em cima da realiza¢do por um terceiro;

e Provocam o descrédito dos concorrentes, fazendo caldnias sobre seus
produtos/servigos;

e Infringem segredo de fdbrica;

e Causam confusdo em relagdo a origem comercial e a aparéncia dos
produtos. Exemplo: uso de logotipo ou embalagem parecidas;

e Induzem ao erro, gerando uma falsa impressdo dos préprios servigos
ou produtos;

e Criam publicidades comparativas, alegando que o préprio produto é
tdo bom ou melhor do que o do outro.

Qual a penalidade para quem pratica
concorréncia desleal?

No Brasil, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, estd prevista
pena de detencdo de trés meses a 1 ano ou multa para quem comete
atos de concorréncia desleal.
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SECRETARIA
DE INOVACAO

Os principais objetivos da Secretaria sdo proteger as criagdes
intelectuais decorrentes das pesquisas académicas, principalmente por
meio de depdsitos de patentes, bem como buscar sua transferéncia
para o setor produtor de bens e servigos. A SINOVA agrega diversas
competéncias necessdrias a protecdo e licenciamento das pesquisas e
tecnologias que sdo desenvolvidas.

Dentro da Universidade, a Secretaria estabelece uma rede de contato
com diversos departamentos e pesquisadores de diversas dreas do
conhecimento. Da mesma forma, a Secretaria fomenta a entrada de
empresas nesta rede, de forma a estabelecer uma conexdo entre o
mundo académico e o mercado.
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Pedido de Patente

Preencher o formuldrio de pedido de patente

Providenciar a assinatura do formuldrio

Com todos os interessados conforme consta no
documento e gerar o pdf.

Se a solicitacdao de patente conter desenhos:

Estes devem ser enviados também em arquivo
separados em formato de imagem.

Encaminhar:

O formuldrio editdvel, a cépia assinada em pdf e, caso
haja, um ou mais arquivos de imagem para:

&= sinova@contato.ufsc.br ou

& Atendimento Integrado da SINOVA

A primeira coisa a ser feita é procurar a SINOVA, mesmo havendo
duvidas sobre a patenteabilidade do invento. A Secretaria de Inovagdo

esclarecerd e orientard o pesquisador quanto aos trémites necessdrios.

Apds preencher os formuldrios e solicitar protegdo, vocé receberd
uma senha para acompanhar seu pedido, esse processo pode ser
acompanhado no site:
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GLOSSARIO

O que é uma Patente?

Patente é um titulo de propriedade tempordria sobre uma invencgdo,
concedido pelo Estado aos inventores, autores ou outras pessoas, fisicas
ou juridicas, que tenham direitos sobre a criagdo (SINOVA, 2019).

O que é Marca?

Marca é todo sinal que, visualmente, diferencia e identifica produtos

e servigos. Registrar uma marca garante ao seu proprietdrio o direito
de uso exclusivo, uma vez que sua percepgdo pelo consumidor pode
resultar em agregagdo de valor aos produtos ou servigos ofertados
(SINOVA, 2019).

O que é Titular?

Pessoaq, fisica ou juridica, que tem titulo. Aquele que tem uma patente,
ou registro, ou certificado. Algo baseado em titulo. (DIT, 2010)

O que é Titularidade?

E a qualidade de titular. (DIT, 2010)

O que é Registro?

E o titulo dado a propriedades intelectuais de obras protegidas pelos
direitos autorais, programas de computador, marcas e desenhos
industriais. (DIT, 2010)

O que é Propriedade Industrial?

A propriedade intelectual abrange os direitos de patentes de invencdo
e de modelo de utilidade, registro de desenho industrial, registro de
marcas e repressdo & concorréncia desleal (DIT, 2010).

O que é Inovacdao Tecnoldgica?

A concepcdo de novo produto ou processo de fabricagdo, bem como

a agregacdo de novas funcionalidades ou caracteristicas ao produto
ou processo que gere melhorias e efetivo ganho de produtividade ou
qualidade, gerando maior competitividade no mercado (SINOVA, 2019).
Ganhos Econémicos

Considera-se “ganho econémico” todo e qualquer resultado monetdrio

de exploracdo econémica, seja ela direta ou indireta, através de licenca
ou cessdo de direito de propriedade intelectual da UFSC.
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LEGISLAGCAO

Direito autoral

Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 — Altera, atualiza e consolida
a legislagdo sobre direitos autorais e dd outras providéncias.
Acesso: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/1I9610.htm >

Decreto n° 4.533, de 19 de dezembro de 2002 - Regulamenta o art.
113 da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no que se refere a
fonogramas, e dd outras providéncias.

Acesso d lei <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>

Lei n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004 - Dispoe sobre o depdsito
legal de publicacdes, na Biblioteca Nacional, e dd outras providéncias.
Acesso: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/
L10994.htm>

Propriedade Intelectual

Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 — Regula os direitos e obrigacdes
relativos a Propriedade Intelectual.
Acesso: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/19279.htm>

Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 — Altera, atualiza e consolida
ad legislagdo sobre direitos autorais e dd outras providéncias.
Acesso a lei <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>

Decreto n° 2.553, de 16 de abril de 1998 — Regulamenta os artigos
75e88a 93 dalei9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial.

Acesso: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2553.htm>

Decreto n° 3.201, de 06 de outubro de 1999 - Dispde sobre a
concessdo, de oficio, de licenga compulsdria nos casos de emergéncia
nacional e de interesse publico de que trata o art. 71 da lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996.

Acesso: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3201.htm>

Lei n° 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 - Altera e acresce
dispositivos a Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigacgdes relativos a propriedade industrial, e dd outras providéncias.
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