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Brasil precisa de um novo marco regulatorio de
Propriedade Intelectual?

Hoje o nimero de patentes depositadas no mundo inteiro cresce muito e no Brasil cai/Agéncia Brasil



Um dos pontos chave para o setor € dar autonomia orgcamentaria ao Instituto
B Nacional de Propriedade Industrial, conhecido pela demora na analise de
; patentes.
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A norma brasileira que rege a Propriedade Intelectual e,
consequentemente, a Propriedade Industrial completa 27 anos de
vigéncia agora em 2023. Passadas quase trés décadas, autoridades e
especialistas discutem a possibilidade de enviar, nos préoximos meses, o
projeto de um novo marco regulatério que se adeque as mudangas desse
periodo. Para os especialistas ouvidos pela LexLatin, a Lei 9.279/1996,
que regula patentes, marcas, indicacdes geograficas e concorréncia
desleal atende, num primeiro momento, as chamadas demandas basicas

para protecao dos direitos no pais.

Um ponto chave na nossa lei, segundo os especialistas, é a tramitacao
dos processos de exame e concessao dos direitos de propriedade, que fica
a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPI. De acordo
com os advogados da area, o processo legislativo no pais é considerado
muito moroso, principalmente na discussao e aprovacao de um novo
marco regulatério tdo importante para os criadores brasileiros. Isso abre
brechas para que os aperfeicoamentos e atualizagdes nas normas
relacionadas ao setor sejam implementados por vias administrativas,
mediante atualizacdao dos entendimentos e diretrizes de atuagao do

préprio INPI.

Criado em 1970, o INPI é uma autarquia federal atrelada ao Ministério da
Economia e é fundamental na operacionalizacao e cumprimento da lei. Ele
é responsavel pelo aperfeicoamento, disseminagdo e gestao do sistema
brasileiro de concessao e garantia de direitos de propriedade intelectual

para a industria.



Segundo os especialistas, o instituto foi conhecido no passado pela
demora no processo de anadlise de patentes, que, em muitos casos,
ultrapassava duas décadas. Nos ultimos anos, esse processo evoluiu, 0
que permitiu acelerar o exame de pedidos de marcas e reduziu, em parte,

o chamado backlog de patentes.

"Ano passado, o INPI arrecadou mais de RS 600 milhdes. Ele devolve
para a Unido pouco mais de R$ 500 milhes, fica com R$ 80 milhdes
para cobrir as despesas do correr do ano, mas ndo fica com uma verba
para poder investir em novos equipamentos, sistemas, softwares,
inteligéncia artificial e contratagdo de examinadores. Entdo, o instituto
fica de méos atadas. Os INPIs equivalentes do mundo inteiro evoluem e
0 nosso ndo. Ressalto que os examinadores que hoje estdo 13 fazem um
esforco muito grande para manter tudo em ordem e num prazo
relativamente curto para exame, mas a qualidade do exame cai e eles
ndo tém como atender a demanda”, avalia Edgard Montaury

Pimenta, socio do Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello.

Para o advogado, ainda hd muito espaco para que algumas melhorias sejam
implementadas, a fim de dar maior aplicabilidade & prépria Lei n® 9.279/1996
e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatdrio e gue regem a
protecdo da Propriedade Industrial, a exemplo do protocolo de Madri, que

entrou em vigor no pais em 19 de outubro de 2019.

"Hoje, o nimero de patentes depositadas no mundo inteiro cresce
muito & no Brasil cai. Por qué? Porgue o Brasil adquiriu uma fama de
que uma patente demora 15, 16 anos para sair. Entdo todo mundo
perde o interesse em depositar uma patente no Brasil”, afirma Montaury

Pimenta.

No momento em que o setor industrial tenta se expandir e se adaptar as
novas tecnologias, a Lei de Propriedade Industrial precisa se adaptar as

mudancas das ultimas décadas, o que é essencial para o desenvolvimento



do pais. De acordo com a Pesquisa de Inovacao Semestral 2021:
Indicadores Basicos, divulgada no fim do ano passado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), mostra que 7 em cada 10
industrias brasileiras de médio ou grande porte realizaram algum tipo de

inovagcao no ano anterior.

Assuntos importantes

Um exemplo importante de regulagdo na area foi a alteracao da Lei de
Propriedade Industrial que aconteceu em 2021: a revogacao do art. 229
- Cda Lei 9.279/1996, que determinava a necessidade de permissao da
Anvisa para concessao de patentes para produtos e processos
farmacéuticos, mudanca que foi celebrada pelo setor. Antes, havia uma

discussao sobre a interferéncia e limites da Anvisa nesses casos.

Outro ponto importante que prejudicou o setor foi a revogagao do art. 40,
gue determinava o periodo minimo de validade da patente para 10 anos
apods a concessao, devido a demora na analise das patentes. Essa
revogagao, que aconteceu em 2016, apods o julgamento da Acao Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5.529, permitiu a perda do prazo adicional
para as patentes, algo que foi alvo de criticas pelos especialistas em

propriedade intelectual.

Mais recentemente, o INPI publicou novas diretrizes acerca do processo
de averbacdo dos contratos de transferéncia de tecnologia, com intuito de
facilitar e desburocratizar o processo. As medidas, que ainda nao foram
implementadas, incluem a flexibilizacdao do uso de meios de assinatura
eletronica e digital. Hoje, o instituto aceita apenas formatos que sejam
certificados pelo ICP-Brasil, o Instituto Nacional de Tecnologia da

Informacao, e exclui os demais existentes no mercado.

Outro assunto importante nessa discussdao € como as redes sociais e a

Internet mudaram o entendimento da PI no Brasil. De acordo com os



especialistas, a possibilidade de protecao da Propriedade Industrial no
mundo todo ja era um assunto discutido antes da popularizagdo das redes
sociais. Ela é regulada por acordos internacionais, que buscam a
uniformizacao das formas de protecao e variam conforme o “ativo

III

intangivel” protegido. Porém, o advento da internet e das redes sociais
permitiu uma facilitacdo na troca de informacdes entre os escritdrios de

marcas e patentes, tornando tais acordos mais efetivos.

Uma mudanca significativa para a Propriedade Intelectual e a Propriedade
Industrial no mundo foi a implantagao do Protocolo de Madrid. O Brasil se

tornou parte do Protocolo em 20109.

"Pelo sistema, vocé deposita uma marca |a fora e aponta os varios
paises onde vocé quer que ela tenha validade. O objetivo maior foi
baratear o custo para o empresario registrar a marca dele no exterior e
ajudar nas exportacdes. SO que, por esse acordo, foram depositadas no
Brasil 34.000 marcas estrangeiras, sem pagar ou contratar escritérios
brasileiros, enquanto o Brasil mandou para fora pouco mais de 400
marcas, beneficiando mais o estrangeiro que o brasileiro”, explica

Montaury Pimenta.

Outro marco regulatorio internacional foi o Tratado de Cooperacado de
Patentes, ao qual o Brasil se vinculou em 1978. De acordo com os
advogados de PI, ele viabilizou a busca e facilitou a analise de pedidos de

patentes feita pelos escritérios de marcas e patentes nacionais.

E bom lembrar que as patentes t&m como um dos requisitos para sua
concessdo a novidade e deve ser "constituida por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descrigao escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no

exterior”. Assim como o Tratado de Cooperacao de Patentes possibilita a



pesquisa de informagdes em um sé lugar, ha a facilitagcdo da analise

acerca do requisito da novidade.

Ha ainda o Acordo de Haia, referente ao Registro Internacional dos
Desenhos e Modelos Industriais. O Brasil passou a fazer parte do acordo
agora, em 13 de fevereiro de 2023. Assim como nos demais tratados
internacionais acerca da protecdo de ativos intangiveis em varios paises,

a internet e as redes sociais auxiliaram na sua aplicagcao e cumprimento.

“Um dos aspectos praticos que mais se verifica tendo como causa as
redes sociais é que, antes de seu advento, a troca de informacgdes e o
conhecimento de novas marcas geralmente se dava a partir da presenca
fisica em novo pais. Porém, com a internet e as redes sociais, novas
empresas e marcas podem se popularizar rapidamente, o que abre
espaco para a ma-fé de terceiros”, avalia Carolina Costa De Simoni

Corréa, do BVA Advogados.

A advogada explica que, caso o titular da marca em seu pais de origem
ainda nao tenha pedidos de registro de marcas em outras regioes, é
possivel que terceiros, agindo de ma-fé, depositem pedidos de registro
idénticos ou similares aquela marca, fazendo necessaria a utilizagdo de
outros mecanismos para a protecao da marca do verdadeiro titular -

pratica conhecida como sequestro de marca.

Por sua vez, as marcas de alto renome, as quais, na hipotese de
deferimento, passam a ter protecao em todos os ramos de atividade,
podem ter sua publicidade (reconhecimento pela maior parte da
populacdo brasileira), necessaria para concessdo e renovacao do pedido,
facilitada através da divulgacao em redes sociais e na internet como um

todo.

Outro ponto importante, segundo a especialista, é a influéncia nas marcas
notoriamente conhecidas, conforme artigo 126 da LPI. Ha ainda o elevado

fluxo de violagdes de direitos autorais, assim como de exposicao de



informagdes confidenciais e segredos de negdcio. “O alcance e rapidez de
acesso gerados pela internet e redes sociais sao enormes, ao passo que
facilita os caminhos para se encontrar as pessoas violadoras destes
direitos, mas também dificulta o controle por parte dos titulares de tais

direitos”, diz a advogada.

Entraves

Existem varios entraves para a obtencdao de uma patente, incluindo a
pesquisa, elaboracao e apresentacao do pedido, acompanhamento e
manutencao. No Brasil, sdo os estrangeiros que detém o maior volume de
patentes concedidas e depositadas. Além da demora na analise do INPI,
uma das principais justificativas para esse intervalo de tempo em relagao
a outros paises é a falta de investimento dos atores nacionais para
pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores, além da

posterior protecao destes pela via da patente.

Seja para elaboracao de uma analise de patenteabilidade e busca de
anterioridade, seja para estruturacao do pedido de patente conforme
exigéncias legais e diretrizes do INPI, a parte interessada tera que gastar
valores altos com advogados, técnicos e com as taxas federais do INPI

para deposito da patente.

Na visao dos especialistas, os maiores entraves acontecem quando as
partes detentoras de direitos de propriedade intelectual nao se protegem
corretamente, fato este que é muito visto, por exemplo, em empresas

novas no mercado, como as startups de tecnologia.

“Como reflexo de sermos um dos paises com mais usuarios em redes
sociais e com maior acesso a internet, ha uma crescente no niumero de
pessoas que estdao se valendo dessas ferramentas como formato de
trabalho, auferindo rendas consideraveis a partir da criacdo de conteldos

dos mais diversos formatos, a serem distribuidos online”, afirma Danniel



Barbosa Rodrigues, sécio responsavel pelas areas de Propriedade

Intelectual, Direito Publicitario e Praticas Tecnoldgicas do BVA Advogados.

Ele explica que tais praticas fizeram surgir um novo setor econdmico,
conhecido como Creator Economy, dado o volume de valor gerado para os
envolvidos: os produtores de conteldo e os consumidores, além de

eventuais intermediarios.

“Considerando estes dois cenarios, vemos o desconhecimento acerca dos
meios de protecdao dos direitos de propriedade intelectual, sejam eles a
partir de registros ou nao. E isso figura como um grande entrave no

momento para as partes detentoras destes direitos”, avalia o advogado.



Atualizacoes sobre
Propriedade Industrial

Nos dltimos anos, o INPI tem feito atualizagées na lei através

de portarias e resolugées. Também tem abordado questées mais

especificas de cada setor referentes as matérias da Propriedade

Resolug&o/INPI/PR
n° 208, de 27 de
dezembro de 2017,
que instituiu
diretrizes de
exame de pedidos
de patente na
drea de quimica.

Industrial. Veja algumas delas:

Portaria/INPI/

PR Nn° 06, de12de
janeiro de 2022,
que estabeleceu
as condigdes

para o registro
da Indicagdo
Geogrdfica
Cachagca.

ResolugéofINPI/PR n°

243, de 19 de julho de

20189, que estabeleceu L ;

as filas de primeiro Resoluc&o/INPI/PR n° 217, de 03 de maio
exame dos pedidos de de 2018, que alterou a Resolugdio n° 80,
patente e os critérios de 19 de margo de 2013, que disciplina a
para a distribuigcdo dos priorizagéo do exame de pedidos de
pedidos para os patente e patentes de produtos e
examinadores de processos farmacéuticos, bem como
patente efetuarem equipamentos e materiais

0 exame técnico. relacionados & sadde publica.

Atualizacdes na lei

Muitas das regulamentagdes aplicaveis a setores especificos de mercados
ficam sob a ética regulatdria das agéncias, conselhos, autarquias federais,
secretarias e ministérios competentes para fiscalizar e regular a atuacao

dos atores que integram estes setores.



Ainda que o Brasil possua atualizagdes relativamente recentes sobre
Propriedade Intelectual, incluindo leis especificas que tratam de direitos
autorais e programas de computador, o desafio nos préximos anos é fazer
com que os poderes Legislativo e Judiciario acompanhem a velocidade das

tecnologias e inovagdes que sequer existiam ha poucos anos.



