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1. Quem somos

A ETCO - Diviséo de Transferéncia de Conhecimento, setor vinculado a Agéncia
de Inovacéao da PréReitoria de Pesquisa, Pés-graduacéao e Inovacéo, foi criada em 2003
com a finalidade de dar apoio a transferéncia, reunido, divulgacao e protecdo dos ativos
intelectuais da UFF; a negociacdo, gestdo e transferéncia de seus respectivos
resultados; e assessorar todos o0s pesquisadores, estudantes e associados da
Universidade acerca de quaisquer dividas ou questionamentos relativos a propriedade
intelectual. Para trabalhar com a Etco, estd em processo de criacdo o Férum de
Propriedade Intelectual, 6rgao colegiado composto por pesquisadores da Universidade,
competente para avaliar a viabilidade e prioridade de registro das invencdes produzidas
por pesquisadores ligados a instituicao e suas demais questdes pertinentes.

Quanto aos pedidos de patente e modelo de utilidade, a ETCO conta com o0 apoio
externo de equipe capacitada a fazer busca de anterioridade e redagéo de relatério
descritivo, etapas prévias ao depdsito junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Industrial — INPI, este, sim, feita pela ETCO. Ja em relacéo a pedidos de registro de
marca, de programa de computador e desenho industrial, a ETCO executa todas as
etapas, desde a busca de anterioridade em bases de dados abertas até o registro junto

ao INPI e seu acompanhamento.
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2‘. 'Propriedade Intelectual

Compreende toda a criacdo intelectual humana passivel de apropriacdo e
protecao legal, se dividindo em: Direitos de Autor e Conexos: € a protecdo sobre obras
artisticas e intelectuais como obras literarias, artisticas, cientificas, interpretacdes
artisticas e execucdes, fonogramas, transmissdes por radiodifusdo e programa de
computador. Quanto a essa categoria, a Etco trabalha apenas com Programa de
Computador, se disponibilizando para responder dividas sobre as demais categorias
de protecdo. Propriedade Industrial: constituem direitos sobre as criacdes técnicas e
tecnolégicas que possuam aplicacao pratica como patente, marca, desenho industrial,

indicagé@o geografica, variedades vegetais e topografia de circuitos.

2.1. Porque proteger a Propriedade Intelectual?

A propriedade intelectual foi criada como uma forma de se encorajar a produgao
intelectual e a inovacgdo tecnoldgica, permitindo que inventores e autores tenham
privilégios legais de monopolio temporario sobre suas cria¢des, de forma que possam
ter os seus esforgos e investimentos recompensados. A propriedade intelectual permite
a divulgacao e transferéncia justa e segura de tecnologias, beneficiando tanto os seus
criadores quanto toda a sociedade. Sem ela, qualquer um poderia se apropriar do

trabalho alheio e qualquer novo conhecimento dificilmente seria divulgado.

2.2. Quando procurar a ETCO?

Sempre que um inventor vinculado a UFF, seja docente, técnico ou aluno,
desenvolver, em parceria com outra instituicdo ou ndo, algum produto ou inovacao
tecnoldgica que ele entenda, em um primeiro momento, ser passivel de protecéo, ele
devera apresentéa-la, por meio da ETCO, ao Forum de Propriedade Intelectual. Cabe a
este Forum a avaliacdo de cada produto e a recomendacdo sobre sua protecéo. E
essencial que tal avaliacdo seja feita antes que o pesquisador publique seu trabalho,
pois a publicacdo pode vir a resultar na impossibilidade de protecdo do mesmo,
prejudicando tanto o pesquisador como a UFF. Para mais informagdes, consulte o site

da Etco, www.etco.sites.uff.br.
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2.3. Qual é aimportancia de se consultar a ETCO antes de se publicar os
resultados de uma pesquisa?

Por forca de lei, os resultados pesquisas realizadas pelos servidores da UFF e
por seus alunos usualmente sdo de propriedade da Universidade e, a sua publicacéo
precipitada pode inviabilizar uma possivel obtencdo de patente ou outros titulos. A
protecao dessas pesquisas hdo s permite a transferéncia segura de tecnologias, como

remunera tanto a Universidade quanto seus pesquisadores.

2.4. Quais as vantagens em se proteger invengdes?

Na atual sociedade de informacdo, a mera existéncia de dados néo
necessariamente resulta em qualquer beneficio ou aplicagéo dos trabalhos produzidos
nas Instituicbes Publicas. Ao se publicar um trabalho capaz de utilizacdo comercial sem
qgualquer pretensao de protecao, o pesquisador s6 permite que terceiros se apropriem
de seu trabalho. A apresentacdo de uma inovagéao tecnolégica a ETCO e ao Férum de
Propriedade Intelectual ndo sé € uma obrigacéo legal dos pesquisadores da UFF, como
permite que a Universidade transfira tecnologias Uteis de uma forma regulada,
transformando os frutos de suas pesquisas em produtos e iniciativas concretos que

beneficiam a sociedade.

2.5. Como funciona esse contato?

No site da Etco (www.etco.sites.uff.br) estdo disponibilizados os procedimentos

e documentos necessarios de acordo com o tipo de produto/inovacao tecnologica.

2.6. Quais direitos o pesquisador possui sobre a sua invencao ?

Ao contrario do que comumente pensado, o autor ou inventor de um trabalho
ndo possui necessariamente a propriedade de suas invengdes. De acordo com as leis
vigentes, as pesquisas de servidores, professores e alunos da UFF geralmente sdo de
titularidade da Universidade. Titular: E o legitimado para requerer o registro de um bem
intelectual e explora-lo economicamente, controlando a sua utilizacao por terceiros. No
caso de pesquisadores publicos ou contratos, a titularidade recai sobre a instituicao
contratante, tendo o inventor o direito de receber até 1/3 dos seus ganhos econémicos.
Autor ou Inventor: E a pessoa ou o grupo de pessoas que efetivamente fizeram a
pesquisa ou escreveram a obra, tendo o direito ao reconhecimento de sua autoria e,

normalmente, a titularidade.
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2.7. Abrangéncia dos Direitos
O direito de exclusividade da propriedade industrial sera sempre exercido por um
periodo limitado de tempo e possui diversas exce¢fes de uso livre como a sua
destinacdo a fins educacionais. No caso da propriedade industrial também devera ser

observado o principio da territorialidade, visto que cada registro geralmente sé concede

direitos nos paises que o emitiram.

2.8. Direitos de Autor

A ETCO néao administra direitos autorais, mas pode-se destacar que: Direitos
Morais: sdo os direitos de autoria e reconhecimento do autor enquanto o criador de uma
obra, bem como o seu direito de controlar alteracdes em sua obra. Estes direitos ndo
podem ser cedidos e tem duracédo ilimitada. Direitos Materiais: sdo os direitos de se
controlar a reproducdo ndo autorizada de obras durante a vida do autor e por até 70
anos depois de sua morte, podendo-se cobrar pagamentos pela publicacdo e divulgacdo
da obra. Estes direitos pode ser cedidos a terceiros e tem duragao limitada.

Em geral, as obras de direito autoral s&o registradas na Biblioteca Nacional. Seus

procedimentos de registro se encontram no link http://www.bn.br/servico/direitos-

autorais/servicos.

3.Propriedade Industrial

3.1. Patente

E o privilégio legal temporério sobre a utilizagio de determinada inovag&o técnico
cientifica ou a mudanca de um objeto que resulte em uma melhoria funcional. Os
depositos de patente sdo concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI, apds a andlise formal e material das invencdes que lhe sdo apresentadas. As
patentes tém como pré-requisitos que as invencdes a serem protegidas possuam
atividade inventiva, novidade e aplicag&do industrial, os quais podem ser resumidos da
seguinte maneira: Atividade Inventiva: a invencéo a ser patenteada deve efetivamente
criar um efeito técnico novo ou inesperado, deve representar um desenvolvimento
suficiente em relacdo ao estado da técnica anterior a sua realizacdo. Em outras
palavras, ela ndo pode ser uma deducdo légica das técnicas disponibilizadas em
publica¢des ou divulgada ao publico por qualquer forma. O pesquisador pode e deve

indicar a sua utilizagdo de conhecimentos existentes para a producéo de sua invengéao,
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més”é preciso demonstrar alguma inovacdo, ainda que pequena. Mesmo que uma
invencdo ndo atenda ao requisito de atividade inventiva, ela podera ser protegida por
outras maneiras, como, por exemplo, um segredo industrial ou know-how, sé nédo
podendo fundamentar a concessao de uma patente; Novidade: significa que a invencéo
antes de ser depositada no INPI ndo pode ter sido realizada, executada ou usada.
Quando o inventor ou outrem divulga o produto ou processo que se busca proteger, ou
seja, o0 estado da técnica, este perde a sua novidade e adentra em dominio publico.
Devido a esse requisito, € vital que pesquisadores ndo publiquem os resultados de suas
pesquisas antes de analisarem a possibilidade de sua protecdo legal e que assinem
Termos/Acordos de Confidencialidade com todos os envolvidos em um projeto. No
entanto, no Brasil, essa publicagédo pode ser realizada desde que até o periodo de graca,
01 (um) ano apds a publicacdo, o pedido de patente seja depositado no INPI. Se
passado 01 (um) ano, o depdsito nao tiver sido efetuado, a invencdo cai em dominio
publico; Aplicacdo Industrial: a invencdo deve ser suscetivel, de algum modo, a
aplicacdo industrial. Ou seja, a aplicacado industrial ndo diz respeito a comercializa¢éo
da invencédo, mas ao requisito de ndo ser uma criacdo abstrata e sim fisica.

Quanto a Patente de Modelo de Utilidade, ha outro pré-requisito, o Ato Inventivo.
E quando o modelo apresenta uma melhoria funcional no uso ou na fabricagcdo em
relacdo ao estado da técnica anterior a sua realizacdo, para que seja considerado
patenteavel.

3.2. Patente de Invencao

E a invencdo “resultante do exercicio da capacidade de criacdo do homem, que
represente uma solugdo para um problema técnico especifico, dentro de um
determinado campo tecnolégico e que possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.”
(Manual de Propriedade Industrial - ABIMAQ/IPD). Titularidade: sera de propriedade da
UFF a patente desenvolvida no seu ambito, com a utilizacao de recursos, meios, dados,
materiais, instalacdes ou equipamentos da Universidade, considerando o vinculo
existente com o seu inventor. Ndo obstante, a titularidade poderd ser exercida em
conjunto com outras instituicbes ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos
beneficios e as obrigagbes em instrumento contratual celebrado entre elas. Vigéncia:
ela vigorara por 20 anos a contar da data do depdsito junto ao INPI, conforme descrito

no artigo 40° da Lei 9.279/96. Apds esse prazo, a patente cai em dominio publico.
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33 Patente de Modelo de Utilidade

Trata-se do “objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacédo
industrial, que apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagdo” (artigo 9° da Lei
9.279/96). Titularidade: ser& de propriedade da UFF a patente de modelo de utilidade
desenvolvida no seu ambito, com a utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais,
instalacGes ou equipamentos da Universidade, considerando o vinculo existente com o
seu inventor. Nao obstante, a titularidade podera ser exercida em conjunto com outras
instituicdbes ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos beneficios e as
obrigacdes em instrumento contratual celebrado entre elas. Vigéncia: ela vigorara por
15 anos a contar da data do depdsito junto ao INPI, conforme descrito no artigo 40° da

Lei 9.279/96. Apds esse prazo, o modelo de utilidade cai em dominio publico.
3.4. A Patente Internacional — PCT

N&o existe uma verdadeira patente internacional no mundo, cada patente sé
costuma ter validade no pais que a expediu ou em um grupo de paises como a Unido
Europeia. Dessa forma, uma patente americana ndo tem validade no Brasil e vice-versa,
devendo os inventores buscar a protecdo de suas obras em todos os paises onde
desejarem comercializar seus inventos.

Visando facilitar esse processo, a maioria dos paises do globo assinaram o
Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes -PCT, que cria um registro internacional
de patentes. Pelo sistema PCT é possivel se requerer uma registro internacional tendo
por base uma Unica patente nacional e utilizar esse registro internacional como base
para pedidos de patente em outros paises signatarios do tratado, agilizando e

simplificando a analise de patentes em cada pais de interesse.

3.5. A busca de anterioridade e a divulgacao de patentes

7

Antes de se iniciar qualquer pesquisa cientifica € recomendavel que o
pesquisador interessado em obter um produto realize a chamada busca de anterioridade
de patentes. O INPI, a Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial e os demais
escritérios nacionais de patente mantém bancos de dados publicos contendo
informacgdes sobre todos os pedidos de patente publicados e sobre os depésitos de

patente concedidos. Por meio desta busca, o pesquisador pode descobrir de anteméao
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se 'a”tecnologia gue ele busca desenvolver ja é patenteada ou se ja foi apresentada por
um terceiro, evitando-se empecilhos futuros. Todos os pedidos de patente séo
publicados apés o prazo maximo de 18 meses de sigilo a partir de seu depdésito, sendo
0 seu conteudo técnico disponibilizado na rede mundial de computadores para a analise
e estudo de qualquer interessado. A ldgica do sistema de patentes € que o pesquisador
divulgue a sua invencao na medida necessaria a demonstrar os seus efeitos e inovacdes

em troca do privilégio legal de protecéo.
3.6. A patente e o artigo cientifico

O artigo cientifico € um dos instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores
para fins de obteng&o de bolsas junto ao CNPq ou para inscri¢do em editais de fomento.
Por outro lado, o proprio CNPg também leva em consideracdo como critério de
pontuacgédo a producéo de Propriedade Intelectual (PI). O que ocorre é que o artigo pode
antecipar o objeto de uma futura patente, e portanto, deve ser escrito com bastante
cautela. Conforme visto acima, dentre os requisitos de patenteabilidade, esta a
novidade. Se o pesquisador publicar um artigo que divulgue o estado da técnica da
invencao antes de ser depositada perante o INPI, a mesma podera cair em dominio
publico, e assim, perdera sua novidade. Em outras palavras, o pesquisador podera
publicar artigos/teses a respeito de sua invencao antes de ser depositada desde que o
texto ndo revele questdes essenciais do invento. Se feito isto, no caso do Brasil, o
pesquisador terd um periodo de graca de 01 (um) ano para depositar o pedido de
patente a fim de que essas informacg6es nao caiam em dominio publico e a invencéo
nao perca sua novidade. Apés o depésito de pedido de patente, o pesquisador podera
publicar tranquilamente os resultados de sua pesquisa em artigos ou teses cientificas.
O que poderé Ihe proporcionar uma pontuacao dupla de sua producao intelectual em

seu curriculo com o artigo e a PI.

4. Marca

S&0 signos ou sinais visualmente distintivos que visam individualizar e
identificam um bem ou um produto. As marcas geram o direito exclusivo de utilizar
comercialmente uma imagem ou grupo de palavras, geralmente se restringindo a um
anico ramo de atividade e também podendo ser utilizadas para proteger o nome e signos
de instituicdes. O registro da marca é feito junto ao INPI pelo titular da marca ou pelo

seu procurador depositante, tendo direito de ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar
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pelansua integridade. Titularidade: sera de propriedade da UFF a marca criada no seu
ambito, com a utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalacdes ou
equipamentos da Universidade, considerando o vinculo existente com o criador. Nao
obstante, a titularidade podera ser exercida em conjunto com outras instituicdes ou
empresas, devendo ser estipulado o percentual dos beneficios e as obrigacbes em
instrumento contratual celebrado entre elas. Vigéncia: o registro da marca durara 10
anos contados a partir da data do registro, podendo ser renovada indefinidamente,
conforme artigo 133° da Lei 9.279/96. Exame Formal Preliminar: Realizado pelo INPI
para verificar se a marca registrada atende as condi¢des exigidas pela lei. Em caso de
irregularidade, a marca cai em exigéncia e quem realizou o registro tem até 5 dias para
atendé-las. Ap0és isto, o pedido é publicado na RPI, onde dentro de 60 dias pode ocorrer
uma oposicdo a ele. O registro pode ser arquivado, caso ndo haja contestacdo a
oposicdo (se houver) ou no caso das exigéncias ndo serem cumpridas. Exame de
Mérito: nele sdo analisados as condi¢cdes de registrabilidade do pedido, tais como
distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade. Entende-se, de forma breve, por:
Distintividade: quando a marca tem a capacidade de distinguir os servigos ou produtos
que ela representa; Liceidade: o seu ndo impedimento legal por motivo de ordem
publica, moral ou bons costumes; Veracidade: quando a marca nao induz o
consumidor/competidor a uma falsa expectativa quanto a a sua origem, natureza,
qualidade ou utilidade;

Disponibilidade: nesse caso, a marca nao deve ser igual ou semelhante & marcas e
nomes empresariais ja registrados, direitos de autor, nomes préprios e entre outros de

forma que néo induza confuséo ou associa¢do equivocada. As marcas se dividem em:

4.1. Nominativa

E aquela constituida por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto
romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinacdes de letras e/ou

algarismos romanos e/ou arabicos.

4.2. Figurativa

E aquela constituida por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e
namero, isoladamente.
4.3. Mista

E aquela constituida pela combinagéo de elementos nominativos e figurativos

ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.
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4.4. Tridimensional

E aquela constituida pela forma plastica de produto ou de embalagem, cuja
forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito
técnico. Além destas distincbes quanto a forma do produto ou imagem protegido, as

marcas também se dividem em:

4.5. De Produto ou Servico

Diferenciam qual é o objeto que a marca protege, se um produto fisico ou um
servico de um ramo de atividade especifico. A abrangéncia da protecdo de uma marca
se d& dentro dos limites de um ramo de atividade ou de tipos de produtos, podendo ser
necessario obter diversos registros para proteger um mesmo nome de forma mais

ampla.

4.6. Coletiva

Visa identificar produtos ou servigos provindos de membros de uma determinada
entidade coletiva, como uma associagdo ou cooperativa. Apenas a prépria entidade
pode requerer este tipo de marca e podera estabelecer um regulamento proprio

regulando o seu uso.

4.7. Certificagcéo

Atesta a conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou
padrdes técnicos especificos, s6 podendo ser utilizada por terceiros autorizados pelo
titular de forma a atestar a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada pelo produto ou servico.

4.8. Alto Renome e Notoriamente Conhecida

S&o0 marcas que recebem um tratamento especial tanto pelo INPI quanto pelos
escritérios de propriedade industrial de outros paises, com base na Convencéo da Unido
de Paris. Quando uma marca adquire um reconhecimento notério e amplo, esta podera
receber um tratamento diferenciado de forma a gerar efeitos em todos os campos de

atividade ou receber protecdo em paises onde ndo obteve registro.

ETCO - Escritorio de Transferéncia de Conhecimento
R. Passo da Patria, 156 - Sdo Domingos, Niterdi - RJ, 24210-346

Contato: etcoagiruff@gmail.com +55(21)2629-5946



mailto:etcoagiruff@gmail.com

{} Guia Pratico - Introducdo a Propriedade Intelectual

5'. 'Desenho Industrial

O Desenho Industrial protege a forma externa ornamental de um objeto ou o
conjunto de linhas e cores aplicado a um produto, desde que apresentem um resultado
novo e original e que seja passivel de producéo industrial. O registro tem vigéncia no
territério nacional por um periodo de 10 anos contados da data do depdsito, podendo
ser prorrogada por até 3 periodos de 5 anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja
do interesse do titular do registro. O desenho industrial ser4& sempre uma nova forma
ornamental de um produto, caso a inovacgdo resulte em melhorias de desempenho,
devera se buscar uma patente de modelo de utilidade. Deve-se observar que a forma
tridimensional de um produto com fins meramente ornamentais pode ser protegida tanto
por via de desenho industrial quanto mediante a marca tridimensional. Ambos os
registros possuem suas diferencas e requisitos especificos, mas normalmente o titular
pode optar entre as duas formas de protecdo. Titularidade: sera de propriedade da UFF
o desenho industrial desenvolvido no seu @mbito, com a utilizagcdo de recursos, meios,
dados, materiais, instalagées ou equipamentos da Universidade, considerando o vinculo
existente com o criador. Nao obstante, a titularidade podera ser exercida em conjunto
com outras instituicbes ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos
beneficios e as obriga¢cdes em instrumento contratual celebrado entre elas. Vigéncia: o
certificado de registro vigorara por 10 anos a contar da data do depésito junto ao INPI,
podendo ser prorrogado por 3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada,
conforme descrito no artigo 108° da Lei 9.279/96. Apés esse prazo, o desenho industrial

cai em dominio publico.

6. Programa de Computador

De acordo com a Lei de Software, o Programa de Computador é a expressao de
um conjunto organizado de instru¢des em linguagem natural ou codificada, contida em
suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas
de tratamento da informagé&o, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos,
baseados em técnica digital ou anéloga, para fazé-los funcionar de modo e para fins
determinados. O regime juridico para a protecéo dos Programas de Computador € o do
Direito do Autor, disciplinado pela Lei de Software, Lei 9.609/1998. Diferente dos demais
registros, o software e o direito autoral como um todo ndo precisam de um registro para
adquirirem protecao juridica. O registro de software tem conteddo declaratério, sendo

utilizado para provar a autoria e o contetdo dos programas criados. No entanto, para
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qué fique assegurada a titularidade do programa de computador € necessario que haja
comprovacao de sua autoria, seja por meio de publicacdo ou outra prova de criacao.
Nesse sentido, o registro perante o INPI traz uma maior seguranca para o titular de um
software. O pedido de registro de programa de computador € constituido por
documentacdes formal e técnica. A documentacao formal contém os dados referentes
ao autor do programa de computador e ao seu titular, além dos dados de
identificacao/descricado do programa de computador criado. Ja a documentacdo técnica
sdo os trechos do programa (linhas de cédigo) e outros dados que se consideram
suficientes para identifica-lo e caracterizar sua originalidade, os quais sdo mantidos em
estrito sigilo pelo INPI. Titularidade: ser4 de propriedade da UFF o programa de
computador desenvolvido no seu ambito, com a utilizagdo de recursos, meios, dados,
materiais, instalacdes ou equipamentos da Universidade, considerando o vinculo
existente com o criador. Nao obstante, a titularidade podera ser exercida em conjunto
com outras instituicbes ou empresas, devendo ser estipulado o percentual dos
beneficios e as obrigagbes em instrumento contratual celebrado entre elas. Vigéncia:
fica assegurado os direitos relativos ao programa de computador pelo prazo de 50 anos,
contados a partir da sua publicagdo ou da sua criacéo, conforme 82° do artigo 2° da Lei
9.609/98.

7. Indicacao Geografica

Indicacbes Geogréficas, em seu conceito mais amplo, sao indicagbes que
identificam produtos ou servigcos em razao de sua origem geograéfica, e que incorporam
atributos como reputacdo e fatores naturais e humanos, proporcionando produtos ou
servicos com caracteristicas proprias, que traduzem a identidade e a cultura de um
espaco geografico. As Indicacdes Geogréaficas podem ser utilizadas para fomentar a
comercializagdo de bens ou servigcos quando determinada caracteristica ou reputagéo
podem ser atribuidas a sua origem geogréfica, sendo normalmente utilizada para

qualificar géneros alimenticios e artesanatos.

8. Topografia de Circuitos

Protege a organizacao tridimensional das diversas camadas que compdem um
circuito integrado, ou seja, um chip. A protecdo da topografia original é véalida por 10
anos, contados da data do depdésito ou da primeira exploragdo, o que tiver ocorrido

primeiro, se concedendo protegao a topografia resultante da combinacéo de elementos
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e interconexfes comuns, ou que incorpore, com a devida autorizacéo, a topografia de
terceiros, desde que o resultado seja original. Nado se concede protecdo aos conceitos,
processos, sistemas ou técnicas has quais a topografia se baseie ou a qualquer

informacdo armazenada pelo emprego da referida protecao.

9. Transferéncia de Tecnologia

Além de conceder e gerir registros de propriedade industrial, o INPI possui a
missao institucional de protocolar e registrar contratos de transferéncia de tecnologia e
de franquia comercial, como cessbes e licenciamentos de patentes, desenhos
industriais e marcas, além de assisténcia técnica e do fornecimento de tecnologia. A
averbagdo dos contratos perante o Instituto ndo é obrigatoria, mas permite que estes
gerem efeitos perante terceiros, autorizem o envio de pagamentos para o exterior e a
deducdo dos custos da aquisicdo de tecnologia do imposto de renda. Por meio de
contratos de licenca e cesséo, as empresas, inventores e instituicées podem adquirir e
divulgar as suas inovacdes de forma segura. E por meio de licencas que a UFF pode
transferir a tecnologia criada por seus pesquisadores para que empresas a transformem
em produtos e servicos, ao invés de so divulga-las a publicagcbes cientificas que podem
nao gerar nenhum efeito concreto ou mesmo serem utilizadas por terceiros para produzir

produtos sem qualquer reconhecimento da Universidade.

10. Know-How

Mesmo que uma invencdo ou descoberta ndo seja patenteavel ou passivel de
protecdo por algum outro registro, o seu inventor pode protegé-la legalmente por meio
do sigilo e do controle de sua divulgacdo. O Know-How protege o conhecimento e
invencdes Uteis e valiosas que ndo preenchem os requisitos normais de registro, sendo
protegidas legalmente enquanto ndo forem divulgadas, mas sem a expedicdo de
qualquer titulo pelo INPI. Isso ndo quer dizer que um pesquisador que opte por esta
modalidade de invencédo deva manter todos os resultados de seu trabalho em segredo,
mas exige o controle de como esta divulgacdo se dara. O Know-How é um
conhecimento estritamente pratico, constituindo os métodos especificos de se fazer
determinada tarefa ou produto. Para maiores informagdes recomendagfes de como se
proteger uma invengado por meio do Know-How é essencial que o pesquisador contate

a ETCO antes de qualquer divulgag&o publica ou para terceiros de seu trabalho.
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11. Recomendacg®bes Importantes

1°) Antes da divulgagao das informagdes detalhadas sobre suas pesquisas a terceiros
ou a realizacdo de uma parceira com uma empresa/outra instituicdo, € recomendavel a

assinatura de um Termo/Acordo de Confidencialidade;

2°) No caso da publicacdo de um trabalho, mesmo se tratando de teses e dissertagoes,
também pode-se solicitar a assinatura de um Termo/Acordo de Confidencialidade dos
examinadores para se manter o sigilo do trabalho até o depésito de um pedido de
registro;

3°) Quando o trabalho do pesquisador ou aluno vinculado a Universidade resultar em
uma propriedade industrial (patente, marca, know-how, programa de computador e etc),
€ importante entrar em contato com a ETCO antes de publica-lo. A sua divulgagéo
precipitada pode impedir a obtengdo de um titulo ou a sua comercializagdo enquanto
know-how;

4°) E de suma importancia que o pesquisador ou aluno n&o entre com o pedido de
registro da propriedade industrial perante o INPI sem antes passar pela analise da Etco
e do Forum de Propriedade Intelectual. Isso evitard problemas legais com a
Universidade;

59 Antes de iniciar uma pesquisa é fortemente recomendavel realizar uma busca de
anterioridade nos bancos de dados do INPI e dos principais escritérios de propriedade
industrial do mundo. Dessa forma, ndo s6 sera possivel ter uma melhor ideia sobre a
possibilidade de patenteabilidade dos resultados da pesquisa, como as informacdes
acerca de patentes semelhantes pode vir a auxiliar o trabalho e/ou direcionar o campo
de pesquisa mais viavel para exploracdo. De qualquer maneira, vale destacar que essa
busca nao é muito segura. Existem banco de dados pagos, 0s quais sdo mais seguros
e, no entanto, extremamente caros. Por isso, € necessério a procura desse servico em
um escritorio especializado. Ainda, vale informar que é perfeitamente possivel se obter
uma patente que se baseia em uma outra patente ja existente, mas se a invenc¢ao utilizar
uma outra patente serd necessério obter a autorizacdo do seu titular para a sua

utilizagéo.
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