Nota: O estudo deste mdodulo requer cerca de 03 horas.

Modulo 6: Desenho Industrial

Objetivos
Ao final deste médulo, vocé sera capaz de:

1. Explicar, em cerca de 50 palavras, o que é desenho industrial;
2. Descrever 0s requisitos necessarios para a protecao legal do desenho

industrial no Brasil;

3. Explicar as diferencas entre o registro de desenho industrial, marca e
patente;
4. Enumerar os beneficios da protecdo do Desenho Industrial para:

e O titular da protecao;

e O consumidor do produto;

e A economia
5. Descrever os procedimentos necessarios para a protecao do Desenho
Industrial no Brasil;
6. Citar os principais aspectos da Lei da Propriedade Industrial, brasileira, das
Resolucdes que normalizam os artigos da Lei e dos Acordos Internacionais

relativos a protecao do desenho industrial.
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Introducao

Este modulo tem por objetivo abordar aspectos basicos da protecdo legal que
pode ser obtida por meio de um dos mecanismos da Propriedade Industrial
denominado registro de Desenho Industrial, cuja funcdo € proteger o carater
ornamental de objetos ou padrées graficos a serem aplicados em objetos
passiveis de fabricacao industrial.

Inicialmente sera discutida a importancia de se proteger e recompensar O
investimento na criacdo de formas originais. Ao mesmo tempo, serd abordada
também a relacdo que o registro de Desenho Industrial estabelece com outros
mecanismos de protecdo, verificando, em alguns casos, até mesmo a
possibilidade de coexisténcia de mais de um tipo de protecdo para 0 mesmo
objeto.

Apéds contextualizar o registro de Desenho Industrial com o que determina a Lei
9279/1996, o modulo definira os requisitos para a protecao, deixando claro o que &
e 0 que ndo é passivel de registro. Além disso, informara sobre os direitos
atribuidos ao titular dentro do prazo de vigéncia do registro. E por fim, serdo
apontadas as referéncias legais importantes para a preparacdo do pedido e
definidos seus principais elementos.

Por que proteger os Desenhos Industriais?

O registro de Desenho Industrial é adequado a uma grande variedade de produtos
industrializados como reldgios de pulso, joias, calcados, objetos de uso doméstico,
mobiliario, veiculos, brinquedos, estamparias téxteis, dentre outros.

N&o h& duvidas de que a elaboracéo de formas novas e originais faz com que os
produtos industriais tenham um maior apelo visual em relacdo aos seus
concorrentes, representando um acréscimo ao valor comercial, facilitando seu
marketing e também a sua comercializacdo. Por conta disso, a maior justificativa
para se proteger o Desenho Industrial é incentivar o investimento em pesquisa e
desenvolvimento de formas originais, capazes de gerar inovacao.

O titular podera impedir, durante a vigéncia do registro, que terceiros produzam,
vendam ou importem, sem O seu consentimento, artigos ou produtos que
incorporem ou se assemelhem ao objeto registrado. Esse privilégio temporario
funciona como uma recompensa ao esforco de criacdo de formas plasticas
diferenciadas em relag@o ao que ja existia anteriormente no mercado.
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Segmento de audio 1

A protecdo do Desenho Industrial beneficia claramente o titular do Desenho
Industrial, mas apresenta outros beneficios?

Sim, vocé esta certo, o titular do Desenho Industrial se beneficia do registro de seu
produto, porque a protecao lhe assegura a justa retribuicdo sobre seu investimento
em pesquisa de mercado e criagdo do novo produto. Mas o consumidor e o
publico em geral também se beneficiam porque o desenho industrial protegido
conduz a concorréncia leal e as préaticas comerciais honestas e incentiva a
criatividade, propiciando, assim, o aparecimento de produtos esteticamente mais
atraentes e mais diversificados.

A protecao do desenho industrial injeta criatividade no setor industrial e produtivo,
contribuindo para a expansdo das atividades comerciais, e potencializando a
exportacao dos produtos nacionais. Desse modo a prote¢céo do desenho industrial
beneficia o titular, o consumidor e a economia nacional em geral.

Outra caracteristica importante dos desenhos industriais € que podem ser
relativamente simples e de baixo custo, possibilitando que sejam desenvolvidos e
protegidos. Portanto, registrar desenho industrial € acessivel as pequenas e
médias empresas e mesmo aos criadores individuais, tanto nos paises
industrializados quanto nos paises em desenvolvimento.

O registro de Desenho Industrial no Brasil

No Brasil, desde a promulgacao da Lei 9279 de 14 de maio de 1996, o Desenho
Industrial é protegido através de registro e ndo de patente.

O registro de Desenho Industrial € um titulo de propriedade temporario, concedido
pelo Estado e a protegcdo conferida tem validade somente dentro dos limites
territoriais do pais. Confere ao titular o direito de excluir terceiros, durante o prazo
de vigéncia do registro, de fabricar, comercializar, importar, usar ou vender a
matéria protegida sem sua prévia autorizacao.

A vigéncia do registro é de 10 anos contados da data do depdsito e podera ser
prorrogada por até 3 periodos de 5 anos, perfazendo um total de 25 anos, caso
seja do interesse do titular do registro.

E importante deixar claro que apdés a concessao, para manter o registro, é preciso
gue o usuario pague, via GRU (Guia de Recolhimento da Unido), uma taxa de
manutencdo a cada quinquénio. O pagamento do 2° quinquénio deve ser efetuado
no quinto ano contado da data de depdsito (periodo compreendido entre os
aniversarios de 4 e 5 anos do registro).
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Em relagdo a manutencdo dos demais periodos, a partir do 3° quinquénio, a taxa
quinquenal deve ser acompanhada da solicitacdo de Prorrogacdo do Registro no
10° ano (do aniverséario de 09 anos ao aniversario de 10 anos), no 15° ano (do
aniversario de 14 anos ao aniversario de 15 anos) e no 20° ano (do aniversario de
19 anos ao aniversario de 20 anos).

O Desenho industrial pode ser protegido em ambito mundial?

Seguindo as regras estabelecidas pela Convencéao de Paris (CUP), de acordo com
o principio da territorialidade, a protecdo do Desenho Industrial se limita ao pais no
qual tenha sido requerida e concedida.

O Acordo de Haia representa a possibilidade de registro internacional para
Desenhos Industriais, publicando pelo Escritorio Internacional e notificando aos
paises de interesse, 0s quais terdo entdo o direito de deferir ou indeferir a
protecdo. Contudo essa alternativa so € valida para os paises membros, dos quais
o Brasil ndo faz parte, por ndo ser signatario deste acordo.

Assim sendo, se houver interesse em depositar em diversos paises para garantir a
exploracdo exclusiva, o titular devera dentro de um prazo de até 180 dias fazer
depoésitos separadamente, cumprindo os procedimentos nacionais de cada
territério, que, via de regra, sdo diferentes entre si, mas mantém algumas
peculiaridades definidas pelo sistema de propriedade intelectual. A reivindicacao
de prioridade indica a existéncia de depdsitos estrangeiros anteriores e garante a
utilizacdo da data mais antiga para fins de exame de anterioridade, desde que
sejam apresentados os documentos correspondentes em um prazo maximo de até
90 dias ap6ds o depdsito nacional.

De acordo com a Lei 9279/96 , o que pode ser protegido pelo
registro de Desenho Industrial?

Embora o conceito de Design tenha uma abordagem ampla, que, em geral,
envolve a integracao da forma e da funcdo de um objeto, o entendimento da lei no
que se refere ao registro de Desenho Industrial limita 0 escopo da protecédo ao
aspecto ornamental. Assim, ndo sao protegidos pelo registro de D.L
funcionalidades, vantagens praticas e tipos de materiais ou processos de
fabricacgéo.

De acordo com a Lei 9279/96, o registro de Desenho Industrial protege a forma
gue define um objeto e o diferencia dos demais (aspecto tridimensional) e também
os padrdes graficos compostos por linhas e cores que, quando aplicados a uma
superficie ou a um objeto, tornam possivel a sua diferenciagcdo em relacdo aos
similares (aspecto bidimensional).
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Os aspectos do design ndo contemplados pelo registro de Desenho Industrial, na
maioria das vezes, podem ser protegidos por outros recursos de prote¢cao como as
patentes de invencao, as patentes de modelo de utilidade, as marcas e o direito
autoral.

Para que se entenda melhor a diferenca entre os varios tipos de protecao,
falaremos resumidamente sobre cada um deles, de acordo com o que define a lei
brasileira.

As patentes de invencdo sédo a protecdo adequada para inventos que propdem
solucbes para problemas tecnoldgicos. As patentes de modelo de utilidade, por
outro lado, protegem nova forma ou disposi¢cdo de objetos de uso prético, que
resultem em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricacao.

Enquanto isso, as marcas séo sinais distintivos, visualmente perceptiveis, que
identificam e distinguem produtos e servigos, bem como certificam a conformidade
dos mesmos com determinadas normas ou especificagdes técnicas.

A coexisténcia de mais de um tipo de protecao de propriedade intelectual para um
mesmo objeto ou padrdo ornamental € possivel, desde que estes incorporem 0s
elementos necessarios para caracterizar os tipos de protecdo requeridos,
observando as caracteristicas especificas, que resultam em niveis e amplitudes
distintas de protecao.

Alguns tipos de prote¢do podem ser considerados complementares, como é o
caso, muitas vezes, do registro de Desenho Industrial para o0s aspectos
ornamentais e da patente de modelo de utilidade para os aspectos funcionais de
um mesmo objeto. Contudo, os pedidos devem ser feitos separadamente,
respeitando os requisitos e normas de apresentacdo de cada modalidade de
protecdo pretendida.

Segmento de audio 2:

E possivel um objeto de design ser protegido como Direito de Autor?

De acordo com a legislacdo brasileira os objetos de design que n&o forem
produtos industriais ou objetos utilitarios, poderdo ser protegidos por direito de
autor como obra de arte, porque a maioria destes sera considerada criacao
artistica.

Assim sendo, pode-se entender que uma joia ou um padrdo ornamental pode,
dependendo do caso, ser protegido por desenho industrial ou por direito autoral.

Em alguns paises, a protecdo do desenho industrial e a do direito de autor podem
ser cumulativas. Tal fato significa que dois tipos de protecdo podem existir em
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conjunto. Em outros paises, onde € permitida a protecdo do desenho industrial por
meio do direito de autor, a protecdo € exclusiva, isto €, se o titular escolher um tipo
de protecdo perderéa o direito a protecao por outro tipo.

O objeto industrial ndo protegido de acordo com as definicbes da propriedade
industrial da LPI 9279/96, podera ser considerado de dominio publico e ser
copiado licitamente.

Somente o titular de um registro de desenho industrial podera impedir terceiros de
fabricar, comercializar ou industrializar objeto protegido, sem seu consentimento.

Questéo de Autoavaliacao (QAA)

QAA 1: Supondo que os itens abaixo ainda nao tivessem sido protegidos,
gual seria a forma mais adequada de protecéo para:

a. lavador de arroz

b. motor elétrico
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c. simbolo da Channel

d. sandalia

Resposta QAAl

(&) O modo mais adequado de proteger a melhoria funcional de um objeto € por
meio de patente de modelo de utilidade.

(b) O modo mais adequado de proteger o motor elétrico e seu funcionamento é
por meio de patente.

(c) O modo mais adequado de proteger o sinal que identifica graficamente a
empresa é a marca.

(d) O modo mais adequado de proteger a forma original da sandalia ou do padrao
ornamental nela aplicado € por meio do registro de desenho industrial.
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Requisitos de Protecao para o registro de Desenho Industrial

Para a concessao, a forma do objeto (ou padréo) deve ser nova e original, isto é,
deve ter caracteristicas que o diferenciem em relacdo a outros objetos do mesmo
tipo ja conhecidos. Além disso, o objeto (ou padrédo) deve ser passivel de
fabricag&o industrial.

- Novidade

De um modo geral, para que seja considerado novo, é necessario que o desenho
industrial ndo esteja compreendido no estado da técnica, que € constituido por
tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito no Brasil ou
exterior, por uso ou qualquer meio.

Contudo, a lei brasileira prevé um “periodo de graca” de 180 dias contados a partir
da primeira divulgacdo. Isso quer dizer que no Brasil € possivel depositar um
produto que ja tenha sido divulgado dentro desse prazo, desde que a divulgacao
do desenho tenha sido feita pelo préprio autor ou por pessoa por ele autorizada. A
existéncia dessa possibilidade na lei brasileira tem por objetivo permitir o registro
de trabalhos académicos e de outras naturezas que tenham sido expostos
previamente em feiras, eventos, seminarios ou congressos, desde que seu
depdsito no Brasil seja feito dentro do prazo definido por lei.

No entanto, é importante ressaltar que a divulgacdo prévia pode impedir a
obtencdo de um registro correspondente no exterior, porque nem todos os paises
admitem a prévia publicacdo do objeto do registro. Por essa razdo, € sempre
aconselhavel depositar o pedido de registro antes de qualquer divulgacao.

- Originalidade

O desenho é considerado original quando resulta em uma configuracao visual
distintiva em relagéo a outros objetos (ou padrdes) conhecidos.

De acordo com a LPI, pode-se ter originalidade a partir da combinacédo de
elementos conhecidos, desde que nenhum dos elementos seja de propriedade de
terceiros.

- Servir de tipo de fabricacao industrial

O objeto (ou padréo) reivindicado deve poder ser reproduzido industrialmente,
quer dizer, deve ser reprodutivel em escala, de tal forma que todos os exemplares
saiam exatamente iguais entre si. Esse requisito implica em que objetos nos quais
ndo é possivel garantir a reproducdo em escala industrial de forma idéntica n&o
sejam passiveis de prote¢do. Assim sendo, artesanato que envolve objetos cujos
elementos constituintes tem caracteristicas singulares, como € o0 caso de
elementos naturais (por exemplo, conchas) ndo podera ser protegido pelo registro
de Desenho Industrial, pois a forma nunca sera passivel de reproducéo integral,
por conta das particularidades apresentadas por cada elemento. Da mesma
maneira, as obras de arte estdo fora do escopo da protecao conferida pelo registro
de Desenho Industrial.
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O gue néao é registravel como Desenho Industrial (Artigo 100 da
LPI)

- Objetos (ou padrdes) com carater puramente artistico

S&o objetos (ou padrdes) ndo passiveis de reproducdo em escala industrial, cuja
demanda, em geral, tem sua origem na necessidade individual de expresséo do
autor. Esse tipo de objeto (ou padréo) sera protegido por meio do direito autoral.
EX.: pinturas, desenhos.

- O que é contrério a moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciéncia, crenca,
culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneragao;
Ex.:objetos com formas eroticas, imagens de santos, objetos religiosos.

- O que é comum ou vulgar

Sao objetos cuja forma jA é conhecida do publico e, portanto, ndo apresentam
originalidade.

Ex.: formas geométricas comuns, como cubo ou esfera.

- O que é determinado essencialmente por caracteristicas técnicas ou
funcionais

Sao objetos cujas formas nao apresentam carater ornamental, isto €, suas formas
sdo condicionadas por seus aspectos técnicos, em geral relacionados com a
funcdo que os objetos desempenham.

Ex.: engrenagens; parafusos.

O pedido de registro de Desenho Industrial

Para preparar um pedido de registro de Desenho Industrial € recomendavel que o
depositante conheca os seguintes documentos (disponiveis no portal do INPI, no
tépico “Legislacéo”):

e Lei da Propriedade Industrial N° 9.279, de 14 de maio de 1996 -
principalmente os artigos 94 a 121, que regulam os direitos e obrigacées
relativos ao Registro de Desenhos Industriais;

e Instrucdo Normativa PR n° 13/2013 - detalha os aspectos da Lei de
Propriedade Industrial relativos aos registros de Desenho Industrial e
instrui, dentre outras coisas, sobre a apresentagao do pedido.

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, o pedido se refere a um unico
objeto, podendo incluir até 20 variacbes, desde que se destinem ao mesmo
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propésito e guardem entre si a mesma caracteristica distintiva preponderante.
Para exemplificar o que seria aceitavel como variacdo, podemos pensar em um
pedido de cadeira, que apresenta como variantes configurativas a mesma cadeira
com encosto para a cabeca e a mesma cadeira com apoio para copos. Ou mesmo
um conjunto composto por colar, pulseira e brincos de uma colecdo. O importante
€ que mantenham as mesmas caracteristicas distintivas, isto €, contenham
elementos visuais capazes de justificar que fagam parte de um mesmo conjunto
de coisas. Assim sendo, ndo é possivel incluir em um mesmo pedido, objetos
variados e totalmente distintos entre si.

Além do formulério, o pedido de registro de Desenho Industrial devera conter,
obrigatoriamente figuras (desenhos ou fotografias) do objeto reivindicado e de
suas variantes, se for o caso. A definicho do campo de aplicacdo também é
necessaria, sobretudo se este néo for dedutivel a partir da(s) figura(s) ou se néo
tiver sido explicitado no formulario ou no relatério descritivo. A apresentacao de
relatorio descritivo e de reivindicacdes € obrigatéria somente no caso de haver no
pedido variantes configurativas do objeto reivindicado. A seguir, descreveremos
mais detalhadamente cada um dos itens que complementam o formulario.

Relatério Descritivo

A apresentacdo do relatério descritivo s6 € obrigatdria no caso da apresentacao
de variantes configurativas do objeto reivindicado.

Se apresentado, o0 relatorio descritivo deverd satisfazer as condicdes
estabelecidas pelo INPI quanto a sua formulagéo, seguindo a Instrucdo Normativa
vigente.

Em termos gerais, o relatério servira para complementar a informacéo fornecida
pelas figuras.

O texto devera ser iniciado pelo titulo, e devera limitar-se a descrever
exclusivamente as caracteristicas plasticas do objeto, definidas a partir de sua
configuracdo externa, fazendo remissdo as figuras a partir de numeracdo
correspondente. Além disso, é desejavel que explicite o campo de aplicacéo, que
sera utilizado para nortear a classificacéo do objeto.

No caso de haver variantes configurativas do objeto reivindicado, o relatério deve
mencionar quais sdo as caracteristicas distintivas preponderantes comuns aos
objetos apresentados, fazendo remissdo, se necessario ou desejavel, a uma
possivel numeracéo desses elementos nas figuras.

N&o devera conter qualquer menc¢éo ao tipo de material ou processos utilizados na
fabricacdo do objeto; as dimensdes; aos detalhes construtivos ou detalhes
internos; a aspectos funcionais, especificagdes técnicas e/ou vantagens praticas.
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Quando nédo atendidas as especificacdes definidas, serdo formuladas exigéncias
para adequagéo do pedido.

Reivindicacdes
A apresentacdo das Reivindicacdes também s6 é obrigatoria no caso de o pedido
conter variantes configurativas do objeto reivindicado.

O quadro reivindicatorio, se apresentado, devera ser iniciado pelo titulo
correspondente, seguido da expressdao “por ser substancialmente conforme
desenhol/figura/fotografia(s) (e sua(s) variante(s), se for o caso), em anexo.”

Desenhos ou fotografias

Os desenhos ou fotografias sdo os elementos mais importantes do pedido de
Desenho Industrial, pois determinardo o que sera protegido pelo registro. Por isso,
as figuras devem ser apresentadas em fundo neutro, com bom contraste e em
tamanho e qualidade grafica que permitam uma perfeita visualizagdo do objeto ou
padrdo. E importante ressaltar que aspectos como cor, tamanho ou material de
fabricacdo ndo sao passiveis de protecao.

As figuras podem ser apresentadas em impressdo preto e branco, escala de
cinzas ou colorida. Contudo a protecdo da forma do objeto ou do padrdo sera
conferida independente da cor de apresentacéo da figura, pois as cores ndo sao
passiveis de protecao pelo registro de Desenho Industrial.

As figuras devem ser numeradas individualmente (fig.1, fig. 2) e estas referéncias
devem ser utilizadas no relatério descritivo, em caso de este ser apresentado. Nado
devem conter legendas ou indicacbes de cotas, medidas ou eixos. Da mesma
forma, ndo devem conter qualquer inscricdo alfanumérica, simbolos ou logotipos.

No caso de pedidos de objetos tridimensionais € necessario apresentar o objeto
em perspectiva, vista frontal, vista posterior, vistas laterais, vista superior, e vista
inferior.

No caso de pedidos de padrdes ornamentais, a apresentacdo do padrédo a ser
protegido ja € suficiente. O depositante tem a opcéo de, a titulo de ilustracao,
incluir figuras com o padrdo ornamental aplicado a um determinado objeto, mas
este deve ser representado em linhas tracejadas, enquanto que o padrao aparece
em linhas continuas e uniformes. E bom ter em mente que o objeto apresentado
em linhas tracejadas ndo estara no escopo da protecdo. Por outro lado, uma vez
registrado, o padréo estara protegido independente do tipo de suporte.
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Questéo de Auto-avaliacao (QAA)

QAA 2: Um fabricante de artigos de vestuario deseja lancar, como parte de
sua nova colecdo, uma série de camisetas lisas (sem estampa) em trés
diferentes matizes de cor, ou seja, branco, azul e verde. Essas camisetas
podem ser protegidas pelo desenho industrial?

Resposta QAAZ2:

N&o, porque as camisetas ndo apresentam qualquer elemento de novidade e
originalidade e, além disto, ‘cores’ ndo s&o protegidas pela lei brasileira.
Entretanto, se o formato da camiseta fosse novo e original, ou ainda, se lhe fosse
aplicado um desenho grafico que a tornasse nova e original, poderia ser protegida
por registro de desenho industrial.
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RESUMO

De acordo com a lei brasileira, o objeto de Desenho Industrial tem sua
configuracdo externa protegida por meio de registro e ndo de patente. A funcéo do
registro de desenho industrial é proteger o carater ornamental de objetos
(tridimensionais) ou padrbes graficos (bidimensionais) a serem aplicados em
objetos. Nao sao protegidos pelo registro de D.l. funcionalidades, vantagens
praticas e tipos de materiais ou processos de fabricacao.

Outros aspectos do design ndao contemplados pelo registro de Desenho Industrial
podem, dependendo do caso, ser protegidos por outros recursos de protecdo
como as patentes de invencao, as patentes de modelo de utilidade, as marcas, ou
o direito autoral.

O registro de Desenho Industrial € um titulo de propriedade temporario, concedido
pelo Estado, com validade territorial e vigéncia 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. Confere ao titular o
direito de excluir terceiros de fabricar, comercializar, importar, usar ou vender a
matéria protegida sem sua prévia autorizacdo, durante o prazo de vigéncia do
registro.

Para a concessao, a forma do objeto (ou padréo) deve ser nova e original, isto é,
deve ter caracteristicas que o diferenciem em relacdo a outros objetos do mesmo
tipo ja conhecidos e deve ser passivel de fabricacao industrial.

De acordo com a Lei 9279/96, ndo € possivel registrar como Desenho Industrial:
objetos (ou padrées) com carater puramente artistico; o que é contrario a moral e
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente
contra a liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou ideia e sentimentos
dignos de respeito e veneracdo; o que € comum ou vulgar; e o que é determinado
essencialmente por caracteristicas técnicas ou funcionais.
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Textos Legislativos

1- Convencéo de Paris — Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>

2- Acordo TRIPS - Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-
portuguesl.pdf>

3- Lei da Propriedade Industrial n® 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>

4- Ato Normativo 161/2002 (em vigor): Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/desenho/pasta legislacao/ato 161 02 html>
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