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Desenhos industriais e o papel do estado da técnica

Contexto:

1)

Esta Resolugao trata do papel do estado da técnica em relacdo aos desenhos
industriais ao avaliar os requisitos de protecdo para um desenho e, no contexto
de infracdo, ao determinar o ambito de prote¢do para um direito sobre um
desenho.

Uma vez que a terminologia pode divergir entre as jurisdigbes, por exemplo,
registro de desenho industrial vs. patente de desenho industrial, nesta
Resolugdo, o termo direito sobre um desenho inclui um direito sobre
propriedade intelectual n&o registrado e registrado ou patenteado que protege a
aparéncia externa ou ornamentagdo de um objeto ou artigo manufaturado. A
protecao por direitos autorais, marca e patente de modelo de utilidade esta fora
do escopo desta Resolucgao.

Foram recebidos 39 Relatorios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de
Membros Independentes, fornecendo informagdes e andlises detalhadas sobre as
leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolugdo. Esses Relatorios
foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um
Relatério Resumido (veja os links abaixo).

No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta
Resolugao foi mais profundamente discutido em um Comité de Estudos dedicado,
e novamente em uma Sessao Plenaria completa, apés a qual a presente
Resolucéao foi adotada pelo Comité Executivo da AIPPI.
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A AIPPI resolve que:

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de protecio/validade para um direito

sobre um desenho industrial

1) O estado da técnica deve ser wusado para avaliar a
registrabilidade/patenteabilidade de um direito sobre um desenho (conforme
prescrito pela legislagdo nacional, por exemplo, novidade, carater singular
ou nao obviedade) naquelas jurisdicdes onde ha exame de mérito por um
Instituto de PI.

2) O estado da técnica deve ser usado para avaliar a validade de um direito
sobre um desenho (conforme prescrito pela legislagdo nacional, por
exemplo, novidade, carater singular ou ndo obviedade) quando a validade
de um direito sobre um desenho é contestada.

3) O estado da técnica deve ser usado para avaliar o escopo de protegcédo de
um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislagdo nacional)
em processos por infragao/violagao.

Critérios do estado da técnica

4) O estado da técnica deve ser qualquer divulgacdo disponibilizada ao publico
em qualquer lugar do mundo antes da data pertinente referente ao direito
sobre o desenho, por qualquer meio. A divulgacdo de um desenho né&o
deve, contudo, ser considerada como tendo sido disponibilizada ao publico
quando foi revelada a terceiros sob condi¢gdes explicitas ou implicitas de
confidencialidade.

5) A data pertinente para determinar o estado da técnica relevante deve ser: (i)
para um direito sobre um desenho registrado/patenteado, a mais antiga
entre a data de depdsito ou a data de prioridade (se aplicavel); e, (ii) para
um direito sobre um desenho néo registrado, a data em que o desenho foi
disponibilizado ao publico.

6) Com relagdo a um desenho registrado/patenteado, uma divulgagao publica
realizada durante os 12 meses imediatamente anteriores a data pertinente
de um direito sobre um desenho (“periodo de graca®) ndo deve ser
considerada estado da técnica para o direito sobre o desenho, desde que a
divulgacdo seja (i) realizada por, ou por meio do, criador, requerente ou
proprietario, ou (ii) realizada por terceiros como consequéncia de um ato
ilicito ou ilegitimo em relagc&o ao criador, requerente ou proprietario.

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de protecdo para um desenho
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7)

10)

Uma referéncia do estado da técnica que divulga (i) o desenho em questao,
ou (ii) um desenho que difere do desenho em questdo apenas em aspectos
imateriais, deve impedir a registrabilidade/patenteabilidade, ou uma
constatacao de validade, do desenho em questao.

Deve ser possivel contestar a validade de um direito sobre um desenho
com base em motivos que n&do sejam a novidade, conforme prescrito pela
legislagdo nacional (por exemplo, carater singular ou ndo obviedade).

A falta de novidade de um direito sobre um desenho ndo deve ser baseada
em uma combinagao de referéncias do estado da técnica.

N&o deve ser possivel contestar outros requisitos prescritos pela legislagao
nacional (por exemplo, carater singular ou ndo-obviedade) de um desenho
com base em uma combinacdo de referéncias do estado da técnica
revelando as caracteristicas de um desenho, a menos que (i) tal
combinagdo seja sugerida no estado da técnica, e (ii) o desenho seja
avaliado como um todo.

Influéncia do estado da técnica na protecdo e na violacao/infracdo de um desenho

11)

Links:

A validade e o escopo de protecdo de um direito sobre um desenho devem
depender da quantidade e da impressdo visual geral das referéncias
aplicaveis do estado da técnica.

Diretrizes de estudo

Relatério Resumido

Relatérios dos Grupos




