Nota: Este mdodulo requer cerca de 07 horas de estudo.

Modulo 8: Tratados Internacionais

Objetivos
Depois de

1.

2.

10.
11.
12.
13.
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ter estudado este modulo, vocé podera:
Compreender a importancia dos tratados internacionais

Enumerar os sistemas de registro internacional administrados pela
OMPI.

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.

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

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

Indicar a duracio da protecdo de uma marca.

Enumerar as vantagens de se proteger um desenho industrial
internacionalmente.

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

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

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

Apresentar o papel da propriedade intelectual na Organizagdao Mundial
do Comércio .



Introducao

Os tratados e acordos internacionais em matéria de propriedade intelectual sao
resultados de consensos entre os paises para que se possa garantir a eficacia do sistema
internacional de propriedade intelectual.

Esses tratados e acordos sao gerenciados pela Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), um organismo das Nagdes Unidas. A OMPI cuida para que os paises
possam aplicar os acordos e tratados visando garantir seguranca juridica e o uso estratégico
pelos agentes em todos os paises membros.

Entre as diversas atividades que a OMPI desempenha para promover os direitos da
propriedade intelectual em escala mundial, figura a administracdo de tratados e convengdes
especificos. A protecao internacional para as marcas, desenhos industriais e denominagdes
de origem é realizada por meio de trés sistemas de registro: O Sistema de Madrid, para
Marcas, o Sistema de Haia, para Desenhos Industriais, e o Acordo de Lisboa, para a
protecado das denominagdes de origem. A primeira parte deste modulo ira focalizar o papel da
OMPI na administracdo dos sistemas de protecdo das marcas e dos desenhos industriais.

Dentre os acordos e tratados sob responsabilidade da OMPI, o Brasil ndo é signatario
de todos, mas é participe dos principais a fim de que os agentes brasileiros possam utilizar o
sistema internacional de propriedade intelectual para apropriar do conhecimento e ter a
possibilidade de ganhos econémicos com a propriedade intelectual.

Cabe destacar que a propriedade intelectual é tratada no ambito do comércio
internacional. Por isso, a Organizagao Mundial do Comércio (OMC) apresenta um topico
sobre propriedade intelectual relacionado ao comércio no Acordo de Marrackesh de 1994.

Neste modulo sera apresentado o escopo de acordos e tratados administrados pela
OMPI, bem como sua importancia. Além disso, sera abordado o papel da Organizagéo
Mundial do Comércio em relacéo a propriedade intelectual.

A segunda parte deste modulo tratara do Tratado de Cooperagdo em Matéria de
Patente (PCT). Este é o tratado mais importante administrado pela OMPI, em termos de
geracéao de receita, que facilita o deposito de pedidos de patente em diversos paises.
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Tratados Internacionais e Suas motivacoes

Os tratados e acordos internacionais sdo consensos de ambito multilateral e
bilateral resultados de negociacdo entre as partes envolvidas. Eles tém buscado
reducdo de custo de operacionalizagdo dos tramites de submissido, analise e
concessao de direitos de propriedade intelectual, e entendimento relativo a
abrangéncia de protegao dos direitos de propriedade intelectual.

Os paises participes desses tratados e acordos tém um grau de liberdade para
sua implementagao de acordo com suas politicas de desenvolvimento econémico.

Os tratados e os acordos multilaterais relativos a propriedade intelectual sao
administrados pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, organismo das
Nacodes Unidas. A concepcgao desses tratados e acordos é:

a) Protecao a Propriedade Intelectual. Esse grupo de tratados e acordos define
consensos basicos de protecéo a propriedade intelectual a serem aplicados em
cada pais.

b) Sistema de Protegcédo Global. Esse grupo de tratados e acordos garante que um
pedido de registo internacional ou depdsito de direito de propriedade intelectual
tera efeito em qualquer um dos Estados signatarios relevantes, desde que
devidamente instruido pelo solicitante. Os servigos prestados pela OMPI nos
termos desses tratados e acordos permitem simplificar e reduzir o custo de
aplicagdes individuais ou arquivamento em todos os paises nos quais se busca
protecdo para um determinado direito de propriedade intelectual.

c) Sistema de Classificacdo. Este grupo de tratado e acordo cria sistemas de
classificagdo que organizam informagdes sobre invengdes, marcas e desenhos
industriais na forma de indexacao, o que permite uma facilidade na gestéo da
informagéo dos pedidos e registro de direito de propriedade intelectual.
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Quadro1: Tipologia de Tratados Inernacionais administrados pela Organizacao

Mundial da Propriedade Intelectual

Protecao da
Propriedade
Intelectual

Sistema de
Protecao Global

Sistema de
Classificacao

Convengéao de Berna

Acordo de Madrid

Acordo Locarno

Convengao de Bruxelas

Tratado de Budapeste

Acordo de Nice

Acordo de Madrid (Indicagbes de
Origem)

Acordo de Haia

Acordo de Strasbourg

Tratado de Nairobi

Acordo de Lisboa

Acordo de Viena

Paris

Acordo de Madrid

Tratado de Lei de Patente

Protocolo de Madrid

Convengéao de Fonogramas

Tratado de Cooperacgao de Patente

Convengao de Roma

Tratado de Cingapura sobre Lei

de Registro de Marcas

Lei de Registro de Marcas

Tratado de Lei de Registro de

Marcas

Tratado de Washington

Tratado OMPI de Copyright

Tratado OMPI de Performances

e Fonogramas

Fonte: OMPI
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Sistemas de Registro

Inicialmente, ouca o segmento de audio seguinte.

Segmento de Audio 1: Quantos sistemas de registro internacional s&o
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 € o
sistema de registro internacional ou, mais exatamente, o depdsito internacional de
desenhos industriais, regido pelo Acordo de Haia. O terceiro é o sistema de registro
internacional de denominagdes de origem, regido pelo Acordo de Lisboa. Esse ultimo,
entretanto, ndo afeta os titulares privados de direitos da propriedade industrial, tendo
em vista que as denominagdes sao registradas mediante solicitagdo das autoridades
governamentais (este moédulo ndo cobre este Acordo). Portanto, a maioria das
atividades da OMPI se relaciona com a protecdo das marcas e desenhos industriais por
meio do registro internacional.
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Questao de Auto-avaliacao (QAA)

QAA 1: a) Em que areas se aplicam os seguintes sistemas internacionais de
propriedade intelectual: o sistema de Haia, o sistema de Madri e o
sistema de Lisboa?

b) Quais sao os dois tratados do sistema de Madri?

Resposta QAA 1:

a) O sistema de Haia se refere ao depdsito de desenhos industriais, o sistema de Madri
ao registro de marcas e o sistema de Lisboa se refere ao registro das denominagdes de
origem.

b) Os dois tratados que regulam o sistema de Madri sdo o Acordo de Madri, relativo ao
Registro Internacional de Marcas (1891) e o Protocolo de Madri, relacionado ao Acordo
de Madri (1989).
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O Sistema de Madri:
Registro Internacional de Marcas

Agora ouga o proximo segmento de audio, que explica o modo como o sistema de
Madri facilita a protegdo das marcas em nivel internacional.

Segmento de audio 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 é 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 inscricao aos paises designados, os quais tém
a possibilidade de recusar a protecdo. O pedido é entdo examinado normalmente,
como se tivesse sido depositado diretamente nesse instituto, em consequéncia sdo
aplicados os critérios nacionais habituais. Se um pais indeferir a protecdo, esse
indeferimento nos é notificado e nés 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 ira depender da decisdo desse pais.
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A Figura 1 descreve o procedimento do registro internacional das marcas.
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Ouca o segmento de audio seguinte, que da mais informagdes sobre o papel do
Escritério Internacional da OMPI. Por favor, clique aqui para enumerar os paises
participantes do Acordo e do Protocolo de Madrid.

Segmento de audio 3: Entdo, o Escritorio 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. Sao os escritérios
nacionais que examinam as questdes basicas,. Uma é saber se a marca € suscetivel
de funcionar como marca, em outras palavras, se € adequada para distinguir produtos
€ servigos; a outra é saber se a marca conflita com marca ja protegida em nome de
terceiro. E o modo de abordagem dessas questdes varia bastante, conforme o pais.
Alguns procedem a um exame completo, outros ndo. O Escritorio Internacional deixa
essas questdes basicas inteiramente a critério dos paises designados, que as tratam
de acordo com sua legislagdo. 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 estejam presentes. Ele examina em seguida as listas de produtos e servigos
protegidos que devem acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses produtos e
servicos devem estar classificados conforme uma classificagdo internacional,
conhecida como Classificagdo de Nice, e o Escritério Internacional tem a
responsabilidade total pela aplicacdo consistente dessa Classificacdo. Desse modo, o
Escritorio Internacional procede a um exame quanto a forma e um exame da
classificagdo dos produtos e servigos, o que significa que os institutos recebedores nao
terdo essa tarefa, pois sabem que os pedidos que receberam foram depositados de
acordo com as regras, € que os produtos e servigos visados estdo classificados de
modo apropriado.
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http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/

Entao, o papel do Escritério Internacional da OMPI é receber pedidos para a prote¢ao de
marcas em diversos paises designados. A OMPI verifica se o pedido foi depositado de modo
correto e, se for o0 caso, inscreve a marca no registro internacional e notifica essa inscricao
aos paises designados. O exame da esséncia pode ser realizado nos paises designados, se
assim prescrever sua legislagao.
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Agora ouga os dois segmentos de audio seguintes, para verificar como é importante,
para o depositante, a obtengdo de uma prote¢cdo 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?

Sim, esta é uma condigdo fundamental exigida pelo sistema de registro internacional.
Quando o sistema foi implementado, ha mais de cem anos, pretendia ser um meio de
estender a protecao 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 o0 mesmo: vocé deve primeiramente possuir um registro em seu pais de
origem ou, se o pedido internacional € 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 entéo?

Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional, consequentemente,
cessara de produzir efeitos. Existe uma relacdo de dependéncia entre a protecao
nacional e a protegao 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 sera 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-avaliagao (QAA)

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 pelo sistema de
Madri?

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 renovagao) durante os primeiros cinco anos do
prazo de validade do registro internacional, esse efeito € exercido sobre o registro
internacional. Esse é também o caso do registro internacional baseado em pedido no pais
de origem, que é indeferido dentro do prazo. Entretanto, depois de decorrido o prazo de
cinco anos, o 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 duragao do prazo de protecao de uma marca no ambito internacional, ouca o
segmento de audio seguinte.

Entdo o sistema de Madri € uma maneira util para a protegdo de marcas 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
protecao nao for recusada, a marca pode ser protegida por tempo indeterminado.

O sistema de registro internacional de marcas oferece varias vantagens para o titular
da marca. Apos registrar a marca, ou preencher uma solicitagao para o registro, no Escritorio
de origem, o titular de uma marca tem somente de preencher uma solicitagdo, em um unico
idioma, a um unico escritorio, e pagar taxas para um escritério apenas. Isto € feito ao invés
de preencher solicitagbes separadas nos Escritérios de marcas em varios paises, em
diferentes idiomas, e de pagar taxas separadas em cada Escritorio. Vantagens semelhantes
existem quando o registro tem de ser renovado ou modificado.

Cabe ressaltar que o Brasil ndo é signatario do Sistema de Madrid, tampouco é
signatario do sistema de classificacbes de marcas, os Acordos de Nice e de Viena. Apesar
de o Brasil ndo ser signatario dos referidos acordos de classificagdes de marcas, essas
classificagdes sao utilizadas para fins de registro de marcas no Brasil.
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O Sistema de Haia:

A Protecao Internacional dos Desenhos Industriais

Tal como mencionado na introdugao deste médulo, o sistema de Haia assegura a
protecdo internacional dos desenhos industriais.

Vocé pode obter uma protecao internacional para o Desenho
Industrial?

Como regra geral, a protecdo do desenho industrial esta limitada ao pais onde a
protecao é solicitada e concedida. Se a protecdo € desejada em varios paises, solicitagcdes
(ou depdsitos) nacionais devem ser feitas e os procedimentos normalmente seréo diferentes
em cada pais. Entretanto, o Acordo de Haia, relacionado ao Depdsito Internacional do
Desenho Industrial, facilita este processo.

Contudo, o Brasil ndo é signatario do Sistema de Haia, com isso, os brasileiros que
desejam depositar em outros paises necessitam realizar por meio de depdsitos em cada
pais desejado.

Qual é o objetivo do depdsito internacional dos desenhos
industriais?

O principal objetivo do Sistema de Haia é possibilitar que a protecao seja obtida para
um ou mais desenhos industriais em varios paises por meio de um simples depdsito
realizado no Escritério Internacional da OMPI. Em outras palavras, o Acordo de Haia, que é
administrado pela OMPI, permite aos nacionais e residentes, ou empresas estabelecidas
num Estado signatario do Acordo, obter a protecédo do desenho industrial em varios paises
signatarios do acordo, por meio de apenas um procedimento. Um depdsito internacional, em
um unico idioma (Inglés ou Francés), envolvendo um pagamento e uma solicitagdo em um
unico escritorio € o necessario.

O escritério pode ser o Escritério Internacional da OMPI ou, possivelmente, o escritorio
nacional do Estado signatario, se tal Estado assim permitir. Um depdsito internacional ndo
requer qualquer depodsito nacional. Uma vez que o desenho industrial € o objeto de tal
depdsito internacional, goza da protegcdo que poderia ser obtida em cada um dos paises
listados, como se o solicitante tivesse solicitado diretamente naquele pais, assegurando-lhe
que a protegao nao seja rejeitada.

Assim como para todos os outros objetos da propriedade intelectual, o Sistema de Haia
apresenta vantagens na garantia da prote¢cado dos desenhos industriais.
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Quais sao as vantagens do Sistema de Haia?

O sistema concede ao titular de um desenho industrial a possibilidade de ter seu
desenho protegido em varios paises pelo simples preenchimento de uma solicitagcdo no
Escritério Internacional da OMPI, em um unico idioma, com um conjunto de taxas em uma
unica moeda (Francos Suigos). O Sistema de Haia simplifica enormemente a subsequente
administragdo do desenho industrial, uma vez que possibilita registrar as mudangas
posteriores ou renovar o depésito por meio de um simples e unico procedimento no
Escritério Internacional da OMPI.
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Questdo de Auto-avaliagcdo (QAA)

QAA 3: Qual é a duragao da protecao do desenho industrial previsto pela legislagao
brasileira? Qual é a duragao do prazo minimo de protegao?

Resposta QAA 3:

Atualmente, o prazo de protecéo € de dez anos com possibilidade renovagao por trés
periodos de cinco anos, perfazendo um prazo total de 25 anos.

Para encerrar esta parte sobre desenho industrial, ouga o segmento de audio seguinte,
qgue explica como o sistema de Haia é aplicado na area da propriedade intelectual;.

Segmento de audio 8: O acordo de Haia prevé uma protecdo mundial dos
desenhos industriais?

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

Outra diferenca entre a protegdo dos desenhos industriais, segundo o Acordo de Haia,
e a protecao 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 depdsito internacional que lhe
confere uma protegcdo na Franga, mas igualmente na Suica, na Italia, nos paises do
Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) e na Espanha, por exemplo.
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Questao de Auto-avaliagao (QAA)

QAA 4: Pode a protecao ser obtida em todos os paises por meio do Acordo de
Haia?

Resposta QAA 4:

Nao, somente naqueles que sado estados membros do Acordo. Para informacdes atualizadas
veja “paises signatarios do Acordo de Haia” na pagina web da OMPI

Resumo Parcial:

OS SISTEMAS DE MADRI E HAIA DE PROTEGAO E REGISTRO

Até agora, este médulo abordou 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 fungédo de administrar os sistemas de registro internacional, ou
seja, facilitando o processo de depdsito 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 em 1891, tem como finalidade incentivar e facilitar o registro
internacional das marcas. Se alguém deseja obter a protegdo de uma marca, deve
primeiramente obter seu registro em seu pais de origem. Se desejar estender essa protegao
para outros paises, pode fazé-lo depositando um pedido nos estados-membros do Acordo
de Madri ou do Protocolo de Madri. Durante os cinco primeiros anos, se a marca for
indeferida, de oficio ou por oposi¢cédo de terceiro no pais de origem, a protegdo internacional
sera cancelada, mesmo se a marca tiver sido deferida nos outros paises designados. Depois
do prazo de cinco anos, os registros internacionais sdo mantidos, independentemente do
cancelamento do registro da marca no pais de origem. A protecdo internacional de uma
marca € por tempo indeterminado; de qualquer modo, o registro deve ser objeto de
renovacao a cada dez anos. O numero de renovacgoes ¢ ilimitado.

Autorizagdo : SWATCH Group Ltd.

Em virtude do acordo de Haia, foi criado o sistema de depdsito internacional de
desenhos industriais. Este sistema opera do mesmo modo que o sistema de Madrid, no que
se refere ao depdsito da solicitagdo internacional iniciado no Registro Internacional,
publicado pelo Escritério Internacional e notificado aos paises envolvidos, que, entdo, tém o
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direito de conceder ou rejeitar a protecao. Na realidade, no que toca ao Acordo de Haia, ha
muito poucos paises que atualmente examinam as solicitacdes, e consequentemente, muito
poucas rejeicoes. Isto consiste num acentuado contraste a situagao relacionada as marcas.

Outra diferencga entre a prote¢ao de desenhos industriais através do Acordo de Haia e
a protecao de marcas por meio do Acordo e Protocolo de Madrid é que vocé n&o necessita
iniciar com a protegdo no pais de origem. Assim, por exemplo, um “designer” na Franga
pode fazer um depdsito internacional e por meio dele assegurar protecao na Franga, bem
como na Suiga, Italia, os paises do Benelux, e Espanha, por exemplo.
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O Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes

O sistema nacional de patente requer o preenchimento de solicitacbes de patentes
individuais para cada pais nos quais a protecdo é buscada. Em outras palavras, o principio
da territorialidade sera aplicado.

Para superar alguns destes problemas, o Tratado de Cooperacdo em Matéria de
Patentes (PCT) foi adotado em 1970. Como citado no moddulo sobre Patentes, o PCT
fornece um procedimento simplificado para um inventor ou solicitante para depositar, e
eventualmente obter, patentes em varios paises. O Brasil € o membro signatario deste
tratado.

O PCT tem um objetivo principal: simplificar, tornar mais eficientes e econémicos, os
meétodos anteriores e tradicionais de requerer a protegcdo da patente de invengdo em
diversos paises, no interesse dos usuarios do sistema de patentes e dos Institutos que tém a
responsabilidade de administra-lo.

Por favor, clique aqui para obter uma listagem dos Estados Signatarios do PCT.
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Ouca o segmento de audio seguinte, que descreve mais detalhadamente a finalidade
do PCT.

Segmento de audio 9:  Vocé poderia me explicar de modo geral, qual é a
finalidade e objetivos do Tratado de Cooperagdo em
Matéria de Patentes?

O Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes € um tratado que rege o depdsito de
pedidos que visam 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 € facilitar o intercambio das informagdes
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.

Entdo, além de simplificar o processo da obtencado de patentes, o PCT tem o
propésito de disseminar de modo mais eficaz o conhecimento técnico contido na
documentacao da patente. Vale ressaltar, entretanto, que o sistema do PCT nao prevé a
concessao de patentes mundiais. Ouca as explicagdes sobre o assunto no segmento de
audio seguinte.

Segmento de audio 10: /sso significa que o PCT na realidade concede uma patente
mundial para o depositante?

N3o. E preciso esclarecer muito bem dois pontos: primeiramente, ndo é o PCT que
concede as patentes, mas sim os 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 nao tem
nenhuma disposi¢ao 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 num sé instituto, mas poderiam ser 10, 25, 50 ou
tantas quantas desejasse o depositante.
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Oucga o segmento de audio seguinte, em que o narrador descreve o0 processo a ser
seguido quando um pedido de protegdo de patente é depositado em diversos paises
designados.

Segmento de audio 11: Vocé poderia descrever o procedimento que um
depositante deve adotar, utilizando normalmente o
Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes?

Primeiro, ele teria de depositar um pedido junto ao instituto recebedor, que
normalmente € o do seu pais. Depois, o pedido passa por varios estagios. O primeiro
estagio, de natureza geral, € a denominada fase internacional, e abrange quatro
estagios principais: o primeiro € o depdsito, depois ha a busca internacional, em
seguida, a publicagdo internacional e, finalmente, o exame preliminar
internacional. Gostaria de ressaltar que o ultimo estagio, o exame, s6 é realizado se 0
depositante o 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 o 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 obtencdo de patente. Isto
pode significar um, dois, cinco ou dez institutos, inclusive institutos nacionais e
regionais, se o depositante tiver designado certos paises, mas para fins de obter uma
patente regional.
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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 nacional ou 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
Europeias, cujo artigo 2(1) prevé que as patentes concedidas em virtude dessa convengéo
“sdo denominadas patentes europeias”’. Nos termos do artigo 2.2), “em cada um dos
Estados contratantes para os quais € concedida, a patente europeia tem os mesmos efeitos
e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a
menos que de outro modo previsto pela presente Convencgao."

Clique aqui para obter uma listagem dos Estados Signatarios da Convencédo sobre
Patentes Européias (EPC)
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Questdo de Auto-avaliagcdo (QAA)

QAA 5: Desenhe um esquema demonstrando o procedimento para um depositante
que utiliza o PCT.

Resposta QAA 5:

O depositante apresenta o
pedido, designando os
paises de interesse

F

Busca internacional

F

Fase Publicacao internacional
Internacional

R —

Exame preliminar
internacional

Fase
Nacional

Pais B

Pais D

Pais A Pais C Pais E
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Entdo, a aplicacédo do PCT requer uma sequéncia de operagdes, explicada no segmento de
audio seguinte.

Segmento de audio 12: Vocé mencionou trés ou quatro etapas na fase
internacional, que envolvem buscas e outras
atividades. Onde essas etapas acontecem na pratica?
Em Genebra?

Nao. A maior parte do procedimento do PCT se inicia em outro lugar, e ali continua.
Primeiro, o depositante deve depositar o pedido no Instituto designado. Normalmente é
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 Escritorio Internacional intervenha nesse estagio preliminar do
procedimento, o que n&o é muito comum.

Quanto a segunda etapa, ou seja, a busca internacional, atualmente existem 15
Institutos especialmente designados pela Assembléia da Unido do PCT, incumbidos de
realizar busca internacional, conhecidos como Autoridades Internacionais de Busca.
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. Consequentemente, ndo estdo todos disponiveis para todos
os depositantes de pedidos de PCT. Por exemplo, o Instituto de Patentes do Japao
funciona somente em japonés, portanto ndo esta disponivel para depositantes que
querem fazer seus depdsitos de pedido em inglés, francés, ou alem&o. O mesmo se
aplica para o Instituto de Patentes e Marcas da Espanha, que opera somente em
espanhol. Por outro lado, alguns institutos operam em quatro, cinco ou mesmo seis
idiomas diferentes.

A etapa seguinte, a publicagao, é inteiramente exercida pelo Escritério Internacional
em Genebra. E na realidade a Unica fungdo do PCT pela qual a OMPI é
exclusivamente responsavel. A Organizagdo 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, para o qual a OMPI geralmente
designa o instituto que realizou a busca internacional.. Digo “geralmente” porque é
dada aos depositantes a possibilidade de se dirigir a outro instituto, o que as vezes é
realizado; a decis&o € tomada caso a caso. E no final da fase internacional, ou mesmo
no momento de passar para a fase nacional — em que o Escritério Internacional nao
tem qualquer envolvimento — o depositante deve se dirigir diretamente a cada um dos
institutos designados, e apresentar a documentagcédo necessaria. Portanto, apesar de
a maior parte das tarefas basicas nao ser executada pelo Escritorio Internacional, ele
deve estar presente e prestar esses servicos, independente do resultado do pedido. O
Escritério conta com os institutos designados para que apresentem os documentos
pertinentes e atua a medida em que os recebe.
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O Brasil desde 2007 foi aceito como Autoridade Internacional de Busca (ISA) e de
Exame Preliminar (IPEA), relativo ao Tratado de Cooperacédo de Patente (PCT),
aprovada pela assembléia geral da OMPI. Esse acordo permite uma otimizagado aos
usuarios lusoéfonos do Sistema Patentario na operagao de pedido de patente em outros
paises, pois:

a) a busca e o exame preliminar de pedido de patente poderdo ser realizados
diretamente no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que
desonera o usuario do envio do pedido para busca e exame preliminar em um ou mais
escritorios estrangeiros;

b) permite a submissao de pedidos na lingua portuguesa como idioma de publicagéo
de pedidos de patentes, o que dispensa a necessidade de tradugao desses pedidos
para um idioma estrangeiro na fase de busca e exame preliminar.
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Questao de Auto-avaliagao (QAA)

QAA 6: Entre os atos mencionados abaixo, quais sao sempre, as vezes, e nunca
desempenhados pelo Escritério Internacional em Genebra?
a) Recebimento de pedidos de patente;
b) Recebimento de pedidos do PCT;
c) Busca internacional;
d) Publicagao internacional;
e) Exame preliminar internacional;

f) Concessao de patentes nacionais ou regionais.

Resposta QAA 6:

a) nunca
b) talvez
c) nunca
d) sempre
e) nunca
f) nunca
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Como foi mencionado na introducéo, a finalidade primordial do PCT é simplificar os
procedimentos necessarios para a obtengdo de patentes em diversos paises. Outra
vantagem, em comparagdo 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 13: Esta 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 € o instituto de seu pais
de origem, ele ira obter uma data de depdsito internacional para o seu pedido, e essa
data de depdsito tera o efeito de um depdsito nacional regular em cada pais designado
pelo depositante. Entdo, as formalidades obrigatérias que o depositante deve seguir
sao muito poucas —tais como a apresentacdo de um pedido especifico para o depédsito
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 relatorio descritivo e as reivindicagoes.

Outra vantagem que certamente deve ser sublinhada, € que o depositante do pedido
segundo o PCT, ganha tempo, alidas bastante tempo, antes de se decidir se quer
continuar com o processamento de seu pedido. A economia de tempo desse processo
€ de cerca de um ano e meio, se o procedimento do PCT for utilizado em toda sua
extensao.

© OMPI/OMPI



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 publicagbes. Se o
pedido internacional foi publicado no idioma oficial de um pais, nao tera de
ser publicado inteiramente. Os paises em que seja outro o idioma oficial
podem publicar somente a tradugcdo do resumo, que acompanha os pedidos
internacionais. A pedido das partes interessadas, podem ser fornecidas
cépias 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 renovacgado, 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 disposicao, para a
maoria dos pedidos provenientes de paises estrangeiros, um relatério 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 industria nacional interessados na patente e/ou na licenga, em
comparagao ao sistema tradicional de depdsito de pedidos nacionais e
regionais.
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Resumo

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

A vantagem para um solicitante utilizar o PCT é que, ao preencher uma unica
solicitacdo em um escritorio de patente, num unico idioma, ele obtera uma data internacional
de depodsito, e ests data de depdsito tera efeito em cada um dos paises designados. Além
disso, o PCT prové um periodo de tempo no qual o solicitante pode decidir se prosseguira
em cada um dos paises designados.

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

O modo de processamento de um pedido do PCT é demonstrado na figura a seguir:
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Organizacao Mundial do Comércio e a Propriedade Intelectual

O Acordo Geral de Comércio e Tarifas (GATT) foi um foro multilateral de negociagao
de tarifas alfandegarias e nao alfandegarias, constituido no final da 2° Guerra mundial e
que perdurou até 1994. Os membros do GATT negociavam, em Rodadas, a redugao de
barreiras alfandegarias e nao alfandegarias para estimular o comércio internacional de bens
€ Servigos.

Nas negociag¢des na Rodada Uruguai durante o periodo de 1986 a 1994, a propriedade
intelectual foi um dos objetos de negociacdo entre os membros. Como resultado das
negociacdes desta rodada, em 1994 o GATT deu lugar a Organizacao Mundial do Comércio
(OMC) no Acordo de Marrackesh, asssinado pelos membros.

O Acordo de Marrackesh tem um anexo denominado Acordo sobre os Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs). O TRIPs trata da abrangéncia
de protecdo sobre propriedade intelectual respeitando os acordos e tratados existentes
sobre a propriedade intelectual gerenciados pela OMPI.

Os acordos negociados no ambito da OMC precisam ser ratificados pelos parlamentos
para que os mesmos entrem em vigor nos respectivos paises.

No caso do Acordo TRIPs, esse foi ratificado no Brasil pelo Decreto 1355/1994. Por
conta deste acordo, o Brasil alterou sua legislagdo de propriedade industrial (Lei
9279/1996), de direito autorais e conexos (lei 9610/1998), de programa de computador (Lei
9609/1998) e de cultivares (Lei 9456/1997). O Brasil € um dos membros plenos da OMC.
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Organizacoes Multilaterais

Segmento de Audio 14 Qual é o papel da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual e da Organizagcdo Mundial do Comércio relativo
a Propriedade Intelectual?

A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual tem a fungcdo de promover um
sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e acessivel aos seus
membros por intermédio de acordos e tratados internacionais relativos a propriedade
intelectual. Ja a Organizacdo Mundial do Comércio trata sobre as regras do comércio
entre seus membros, que abrange a propriedade intelectual.
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Resumo

O principal papel da OMPI no processo no gerenciamento dos tratados e acordos
internacionais é facilitar a aplicacdo e promover a efetividade de sua aplicacdo nos paises
signatarios de cada tratado.

O Brasil ndo é signatario de todos os acordos e tratados geridos pela OMPI, mas é
signatario dos principais acordos e tratados internacionais relativos a propriedade intelectual.

Durante as negociacdes realizadas no ambito do GATT, na Rodada Uruguai (1986 —
1994), foi inserida a discussao da tematica da propriedade intelectual relativa ao comércio
internacional. Como resultado das negociagdes e discussdes dessa Rodada, tem-se a
ratificacdo do Acordo de Marrachkesh, 1994. Esse Acordo constituiu a Organizagao Mundial
do Comércio, em substituicdo ao GATT, como organizagado responsavel pela regulagdo do
comeércio internacional. No que tange a propriedade intelectual, esse Acordo contém um
anexo denominado "Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio" (TRIPs), que regula a propriedade intelectual relacionada ao comércio
internacional. O TRIPs foi ratificado pelo Brasil e teve sua incorporagao ao aparato legal pelo
Decreto 1355/1994.
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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

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

e Tratado de Cooperagédo em Matéria de Patentes (PCT).

e Decreto 1355/1994
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