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REALIDADE BRASILEIRA

INPI publica novas
diretrizes parao
exame de Certificados
de Adicao de Invencao

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) publicou a Portaria n°® 024/2024 (acesse
aqui), que atualiza as diretrizes para o exa-
me de Certificados de Adicdo de Invencao,
conforme o art. 76 da Lei de Propriedade
Industrial (LPI). Esses certificados protegem
melhorias relacionadas a uma patente princi-
pal ja concedida, sem exigir nova comprova-
cao de atividade inventiva.

As mudancas incluem requisitos detalha-
dos para concessdo, como a verificagcdo da
conexdo inventiva com a patente principal,
além de novas regras para o arquivamento
de pedidos em caso de indeferimento ou ar-
quivamento do pedido principal. O objetivo é
garantir maior uniformidade e agilidade nos
procedimentos, oferecendo seguranca juri-
dica para os depositantes e promovendo um
ambiente de inovag¢do no Brasil. A atualizacdo
das diretrizes também reflete o esforco do
INPI em modernizar e agilizar seus processos.
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https://cdn.prod.website-files.com/59dc2576542805000192970f/674f4d1e83cb2a0df8d2c9d0_Portaria%20024%202024%20Procedimentos%20Exame%20Certificado%20de%20Adicao%20Publ%20Vigor%20RPI2813%2003%2012%202024.pdf
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Camara dos Deputados aprova adesao do Brasil ao

Tratado de Budapeste

No dia 27 de novembro de 2024, a Camara
dos Deputados aprovou a adesdo do Brasil ao
Tratado de Budapeste.

O Tratado visa facilitar o patenteamento de
inven¢des envolvendo micro-organismos ao
permitir que o depdsito de material biold-
gico em uma unica Autoridade Depositaria
Internacional (IDA) seja reconhecido global-
mente, eliminando a necessidade de multi-
plos depdsitos e, assim, reduzindo custos e
simplificando procedimentos.

Com a adesdo, o Brasil podera estabelecer
suas proprias IDAs, beneficiando significati-
vamente os inventores nacionais, visto que
atualmente a unica IDA na América do Sul
esta no Chile. A criacdao de IDAs no Brasil pro-
mete diminuir a burocracia e fomentar a ino-
vacao, alinhando o pais as melhores praticas
internacionais em propriedade intelectual. O
PDL agora segue para aprecia¢cdo no Senado,
reforcando o compromisso do Brasil em mo-
dernizar seu sistema e impulsionar o desen-
volvimento tecnoldgico.

Renovacao do Acordo de Cooperacao em Patentes
entre Brasil e Europa

O programa de cooperacdo bilateral entre o
INPI e o Instituto Europeu de Patentes (EPO,
na sigla em inglés) foi renovado por mais cin-
co anos. Com essa parceria, os depositantes
podem usar os resultados da andlise de seus
pedidos de patente no INPI para acelerar o

processo de exame no EPO. Por ser bilateral,
esse mecanismo também se aplica para os
pedidos examinados na Europa, e deposi-
tantes podem usar a decisdo europeia para
agilizar o exame de seus pedidos de patentes
brasileiros no INPI.
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Decisao que nega
indenizacao por plagio a
cineasta é mantida

O Tribunal de Justica do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ) negou provimento a apelacdo in-
terposta por cineasta contra sentenca que nega
indenizacdo por danos morais e materiais por
suposto plagio da pela Globo em seus progra-
mas The Voice e The Voice Kids a partir de 2020.

Em resumo, o cineasta alegou ter criado tex-
tos para programas de talento e, embora suas
criagcdes ndo tenham se concretizado, afirma
ter apresentado seus projetos e roteiros para
a Globo em 2019.

Segundo a decisdo de segunda instancia, as
semelhancas entre os programas do cineasta
e o The Voice e suas variacdes ndo configuram
contrafacdo, plagio ou violagdo de direitos
autorais, pois, entre outras razdes: (i) o perito
ndo constatou elementos suficientemente
semelhantes; (ii) os direitos do autor ndo se-
riam criagdes audiovisuais protegidas por lei,
J& que seus materiais eram roteiros que nunca
sairam do papel. Além disso, constatou-se que
os programas da Globo imitam modelos es-
trangeiros adquiridos pela empresa.

Casos como esses sao importantes para re-
forcar, de um lado, os cuidados que titulares
de direitos devem tomar ao apresentar seus
projetos para terceiros, como registrar seus
ativos intangiveis e firmar acordos de confi-
dencialidade. Por outro lado, demonstram
que esse tipo de discussao é analisada pelo
Judicidrio sob diversos angulos, configurando
uma discussdo complexa que exige o apoio

de peritos com expertise na matéria.
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Disputa pelo uso das marcas Dan’Up e DanFrut

Recentemente, a Nobel Foods (Nobel) iniciou
disputas administrativa e judicial contra a
Danone Brasil (Danone) pelo direito de uso
das marcas Dan’Up e DanFrut. A Nobel alega
gue essas marcas ndo sao mais utilizadas no
mercado brasileiro ha anos. Conhecida por
sua linha de produtos de limpeza e higiene, a
Nobel solicitou ao INPI a caducidade dos regis-
tros das marcas da Danone e requereu o re-
gistro das préprias marcas Dan’Up e DanFrut,
sustentando que a Danone ndo mantém ativi-
dades comerciais relacionadas a elas.

Por sua vez, a Danone, que detém a proprie-
dade das marcas ha mais de 40 anos, contes-
tou essa tentativa, ajuizando uma agao na 22
Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
do Tribunal de Justica de S3o Paulo. Nelg,
acusou a Nobel de tentar se beneficiar inde-
vidamente de sua notoriedade, configurando

anrup

concorréncia desleal. A primeira decisao na dis-
puta reconheceu o direito da Nobel de solicitar
as marcas, mas deixou claro que isso ndo deve
ser interpretado como uma autoriza¢do para a
apropriacdo indevida de marcas notorias.

A posicdo da Danone reflete uma preocupacao
legitima com a protecado de suas marcas e a re-
putacao que construiu ao longo das décadas.
Entretanto, se a empresa ndo conseguir com-
provar o uso de sua marca ou demonstrar que
ndo houve interrupcdo nas atividades relacio-
nadas a ela por mais de cinco anos consecuti-
vos, qualquer terceiro, como a Nobel, poderia
reivindicar o uso das marcas em questao. Essa
disputa levanta importantes questdes sobre a
relevancia das marcas notdrias em desuso, a
ética nas praticas de concorréncia e a preser-
vacdo do patrimonio intelectual.
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TRF2 permite a coexisténcia de marcas com a sigla

“TCM” por transportadoras

O Tribunal Regional Federal da 22 Regido
anulou a decisdo administrativa do INPI que
havia cancelado o registro da marca “TCM”
de uma transportadora, alegando conflito
com uma marca similar ja registrada e com-
posta pela mesma sigla. A decisdo do TRF2
foi fundamentada na andlise das diferencas
graficas das marcas e nos servicos prestados
por ambas as empresas, que atuam no setor
de transporte, mas em nichos distintos. Uma
das empresas € especializada no transporte
de autopecas para montadoras, enquanto
a outra realiza o transporte de mercadorias
variadas. O colegiado considerou que as dis-
tingdes entre as marcas e 0s servigos sao
suficientes para evitar confusao no mercado.

Na decisao, foi destacado que as marcas con-
vivem no mercado ha mais de 10 anos sem in-
dicios significativos de confusdo. Além disso, o

elemento nominativo “TCM” é acompanhado
de outros elementos graficos que diferenciam
suficientemente as marcas. A decisdo resta-
beleceu o registro da marca “TCM” para a
autora e condenou os réus ao pagamento de
honorarios advocaticios, reafirmando a pos-
sibilidade de coexisténcia pacifica de marcas
em nichos de mercado distintos.

O entendimento do TRF2 reforca que, mes-
mo em setores correlatos, as distingdes gra-
ficas e a segmentacdo de mercado podem
ser determinantes para afastar confusdes ou
associacdes indevidas e garantir a coexistén-
cia de direitos marcarios, promovendo um
ambiente juridico mais flexivel e adaptado as
realidades comerciais. Nesse caso, ao nosso
ver, o fato de ambas as marcas serem siglas,
que tém baixa protecdo, certamente contri-
buiu para a decisao do judiciario.

[
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Empresa brasileira vence batalha milionaria de
patentes de silicone contra concorrente alema

O Tribunal de Apelacdao de Frankfurt, na
Alemanha, decidiu a favor da empresa bra-
sileira Silimed em uma disputa envolvendo a
apropriacdo indevida de tecnologia pela con-
corrente alema Polytech Health & Aesthetics
(Polytech). A Silimed, maior fabricante de
implantes mamarios da América Latina,
acusou a Polytech de utilizar informacdes
confidenciais sobre o método de fabricagao
de implantes mamarios revestidos de poliu-
retano, obtidas durante uma antiga parceria
de distribuicdo. A decisao inédita reconhece a
Silimed como Unica proprietaria da tecnologia
e impede novos recursos. Estima-se que a in-
denizacdo devida a empresa brasileira possa
ultrapassar RS 1,2 bilhdo.

O caso, que se arrasta ha mais de uma déca-
da, inclui ainda processos na Justica brasileira
e no Tribunal Internacional de Arbitragem da
Camara de Comércio Internacional. As dispu-
tas comecaram apds o término da parceria
em 2007, quando a Polytech passou a usar
informacdes protegidas pela Silimed para
depositar pedidos de patentes em seu nome.
A vitdria da Silimed no pais da concorrente
reforca a importancia do respeito a proprie-
dade intelectual e destaca o papel inovador
da indUstria brasileira no mercado global.

8

Essa decisdo € um marco para a protecao de
segredos industriais e patentes, especialmen-
te para empresas que competem em mer-
cados altamente tecnoldgicos e regulamen-
tados. O reconhecimento pela Justica alema
fortalece o posicionamento da Silimed como
lider global no setor e serve como alerta so-
bre a seriedade de violagdes de propriedade

intelectual em parcerias internacionais.
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