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APRESENTACAO

O projeto das cartilhas sobre os principais ativos de propriedade industrial
é fruto da participagdo do INPI no Férum Permanente das Microempresas de
Pequeno Porte (FPME), no ambito do Comité Formagdo e Capacitagdo
Empreendedora e no ambito do Comité Inova¢dao e Tecnologia, que derivou num
Acordo de Cooperagdao Técnica, cujos parceiros sao a Secretaria da Micro e
Pequena Empresa (SMPE), Federagao Nacional de Juntas Comerciais (FENAJU) e
Federagcdao Nacional das Empresas de Servicos Contdbeis e das Empresas de
Assessoramento, Pericias, Informacgdes e Pesquisas (FENACOM).

As cartilhas tém o objetivo de popularizar os conhecimentos de
propriedade industrial para os agentes econémicos, que lidam diretamente com o
publico-alvo, as microempresas e as pequenas empresas, e para alcangar os
préoprios micro e pequenos empreendedores, numa tentativa de obter maior
difusdo sobre o assunto neste estrato empresarial. Portanto, a linguagem da
cartilha deve ser clara, objetiva e sensibilizadora, no tocante a importancia do uso
da propriedade industrial para o negécio.

A disseminagao da propriedade industrial tem o intuito de valorizagdo dos
ativos intangiveis da empresa, cuja sensibilizacdo e conscientizacdo sobre o uso da
propriedade industrial pode ampliar as possibilidades sobre o negdcio. Portanto, a
disseminagdo da propriedade industrial pode incentivar o registro de marcas,
patentes, desenho industrial e programas de computador, no apoio a
sustentabilidade dos pequenos negdcios. Politicas de disseminacdo e de
acessibilidade ao sistema de propriedade industrial podem ser instrumentos
adicionais e motivadores para conducdo de um ambiente mais inovativo, na
medida em que podem permitir a captura do valor, ou seja, apropriacdao formal
deste esforco pelo pequeno agente econdbmico. A concessdo destes direitos de
propriedade industrial é realizada pela tutela do Estado, cujo drgdo concessor
destes direitos é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

De forma integrada as politicas publicas no suporte aos pequenos negdcios,
o INPI vem desenvolvendo uma série de ag¢bes de facilitagdo do sistema de
propriedade industrial ao usudrio externo, tais como: (i) depdsito online de
marcas, desenhos industriais e patentes em coexisténcia com a forma tradicional
em papel, (ii) a disponibilizacdo de informac¢des sobre o acesso ao sistema e a
registrabilidade dos ativos de propriedade industrial também online, (iii) videos
tutoriais sobre depdsitos destes ativos, com excecdo do desenho industrial (iii)
acessibilidade a base de dados de marcas, desenhos industriais e patentes do INPI
e informacdes sobre seu acesso entre outras ferramentas disponiveis online; (iv)
instituicdo do Programa Patentes Verdes com a implantacdo da fila prioritaria,
para agilizar a concessdo de patentes nos campos emergentes envolvendo
tecnologias verdes a fim de colaborar para o dinamismo do ambiente econémico
brasileiro em prol da inovacdo, além de agbes especificas, orientadas para as micro



PATENTE: DA IMPORTANCIA A SUA PROTECAO

e pequenas empresas como redu¢do no valor das taxas dos servigos fornecidos
pelo INPI. Especificamente, quanto ao apoio e de forma integrada as politicas
publicas no suporte aos pequenos negdcios, o INPl implementou a fila prioritaria
de patentes para as micro e pequenas empresas para agilizar o processo de
concessao.

Além disso, no ambito da disseminacdo do sistema de propriedade
industrial, o INPI teve uma posicao de vanguarda ao promover palestras de
sensibilizagdo, minicursos sobre o conhecimento e registrabilidade dos ativos de
propriedade industrial e outros minicursos customizados sobre estes ativos
direcionados as atividades econémicas especificas. Outra acdo estratégica em
consonancia com o alinhamento da politica governamental foi a formacdo e a
capacitacdo dos gestores dos Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica (NIT), no tocante
ao sistema propriedade industrial e seus ativos, para realizar a transferéncia de
tecnologia das universidades para o setor produtivo.

Na realidade, o posicionamento brasileiro pautado pela competitividade e
pela inovagdao resultou numa série de agdes coordenadas e estratégicas de
diversos érgdos governamentais. Especificamente, para o INPI, a promulgacdo do
marco legal da Lei de Inovagdo (Lei n°. 10.973/04), em 2004, teve desdobramentos
estratégicos e indutores para a politica de disseminacdo do sistema de
propriedade industrial explicitada em sua missao.

Ademais, fruto deste esforco e ciente do seu papel no pioneirismo na
disseminacao do sistema de propriedade intelectual, o INPI fundou um curso de
pés graduagdo, stricto sensu, com Programa de Mestrado e Doutorado
Profissionais em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, reconhecido pela
Coordenacdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES). Tal
Programa de Pds-graduacdo visa proporcionar a reflexdo sobre o sistema de
propriedade intelectual como estratégia de desenvolvimento e crescimento
econdmico, além de retornar com estudos para a atividade finalistica do INPI,
como concessor dos ativos de propriedade industrial.

Novamente, o INPI tem um papel relevante no cenario nacional em
consonancia com a politica governamental, cuja diretriz € promover a inovac¢ao
nas empresas e estimular a pesquisa e desenvolvimento. De forma direta, ha o
combate ao retardo na concessdao dos direitos na centralidade dos esforgos do
INPI. Indiretamente, ha também o estimulo as empresas a gerar e adquirir novo
conhecimento, ndo sé para a producdao, mas também para geracdo de novo
conhecimento e manutencao do seu diferencial competitivo. Cabe ressaltar que, o
INPI foi e continua sendo protagonista no processo de disseminacdo da
propriedade intelectual na sociedade brasileira, com ofertas de cursos sobre a
propriedade intelectual, com foco no empresariado. Um dos mais recentes cursos,
“Pl para empresdrios”, foi fruto do esforco de capacitacio da Academia de
Propriedade Intelectual do INPI numa pauta mais proativa na disseminacdo da
propriedade industrial entre os empresarios.
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O sistema de prote¢dao pode estimular os agentes econ6micos a realizar um
esforgo inovativo, pela possibilidade de capturar o valor gerado, ou de incorporar
a captura do valor ao proéprio modelo de negdcio, centrado nos direitos de
propriedade intelectual, orientado a inser¢do na cadeia de valor. Portanto, a
disseminacdo do uso da propriedade industrial para a protecao do diferencial
competitivo da empresa, inclusive das empresas exportadoras no territério
destino, abarca uma proposta de agregacdo de valor a empresa.

O uso da propriedade industrial pode dinamizar a estrutura de seu préprio
negdécio, em face da perspectiva em transacionar o ativo de propriedade industrial,
de acordo com a légica e estratégia empresarial. Assim, a disseminag¢do do uso da
propriedade industrial entre os agentes de pequeno porte é relevante na missao
do INPI.

Tal esfor¢co tem norteado as a¢des do INPI, inclusive, sua aproximagdo com a
entidade SEMPE, e norteia este Acordo de Cooperacdao Técnica firmado entre
SEMPE, FENAJU e FENACOM para a elaboracdo das cartilhas e outros possiveis
produtos na promoc¢do de capilaridade das informacGes sobre a propriedade
industrial. Portanto, o foco na formacdo e capacitacdo dos profissionais, que se
encontram na ponta da prestacdo de servicos aos micro e pequenos
empreendedores, como agentes multiplicadores, pode ser vantajoso para atingir
um maior numero de empresdrios. A cartilha também se destina a levar
informacdes diretamente aos préprios micro e pequenos empresarios.

Elizabeth Ferreira da Silva
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PREFACIO

Os pequenos negdcios desempenham um papel muito importante na
economia de qualquer pais, sendo alvo de politicas publicas especificas para
promover sua longevidade. Este estrato empresarial se encontra, de forma
pulverizada, transversalmente, a todos os setores. Os micro e pequenos
empreendimentos sao responsaveis pela absorg¢do e treinamento da mao de obra,
inclusive, pela contratagdo do primeiro emprego, reduzindo a pressao social.
Ademais, estes pequenos negdcios respondem também pela difusdo tecnoldgica,
sendo, portanto, estratégicos. Os dados do IBGE, em 2015, mostram que os micro
e pequenos negdcios responderam por 99% dos estabelecimentos privados
existente, por 53,9% do total de postos de trabalho formalizados! e por 27% do
produto interno bruto?. Contudo, nota-se, percentualmente, um pequeno peso na
participacdo do PIB, se for considerado seu expressivo percentual nos
estabelecimentos privados. Isto pode significar pequena agrega¢ao de valor, no
ambito do pequeno negbcio.

As micro e pequenas empresas se apresentam de forma majoritaria, na
economia, em relacdo ao quantitativo de médias e grandes empresas. No Brasil,
sua ocorréncia é mais concentrada em algumas atividades econdmicas ao longo de
determinados setores. E necessdrio que as micro e pequenas empresas se
apresentem de forma mais distribuida ao longo das diversas atividades
econdmicas. A distribuicdo mais uniforme deste estrato empresarial, na economia,
é benéfica, contribuindo para a construcdo de um ambiente econémico coeso com
ganhos escalonaveis na geracdo de capital social, no acumulo continuo de
conhecimento, na troca de experiéncia e no aprendizado coletivo. Tal fato se
manifesta nas interacGes entre os atores e inter-relagGes construidas destes,
repercutindo no estabelecimento de cooperacdo e na formacdo de redes. Desta
forma, espontaneamente e tacitamente, as normas e regras de organizagao social
sdo formadas, contribuindo para o ganho da eficiéncia coletiva, como visto em
varias concentracdes de unidades produtivas. Além disto, as instituicOes, as regras
e normas socioculturais, desempenham um papel fundamental na transformacao
e conformacdo de um ambiente pro inovador e competitivo. Rivalidade e
cooperacgdo se alternam e integram as normas e comportamentos entre os atores
de um ambiente competitivo, sendo decisivos também para os pequenos
negoécios. Neste contexto, a longevidade dos pequenos negécios depende da
captura do valor gerado pela empresa, onde o uso da propriedade industrial pode
ser crucial.

! Anudrio do trabalho nos pequenos negécios: 2015. 82. Ed. SEBRAE/DIEESE. 2017.
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/anu%C3%A1rio%20do%20trabalho%202015.pdf
2 Cadernos FGV Projetos. Dezembro 2016. Ano 11, no. 29 ISSN19844883.
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18437/caderno_simples_nacional_bx29.pdf
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O grande desafio dos pequenos negdcios consiste numa maior agregagao
de valor e, consequente, captura do valor agregado, onde a propriedade industrial
se apresenta como um mecanismo formal e efetivo. A marca e o desenho
industrial podem ser instrumentos iniciais, pelo menos, para a captura de valor
pelo esforco mercadoldgico do agente econdmico inovador, e a patente, nos casos
de solugao tecnoldgica inovadora de produto ou processo.

Na sociedade do conhecimento, os ativos intelectuais se destacam no
mundo empresarial. Portanto, merecem protecdo a fim de que possam manter ou
aumentar a vantagem competitiva dos agentes econémicos no mercado. Apesar
disso, entre as pequenas e médias empresas brasileiras, o assunto ainda
permanece obscuro, até mesmo, desconhecido. Portanto, justifica-se a acdo e o
esforco de disseminacdo dos direitos de propriedade industrial na sociedade
brasileira.

A presente cartilha é sobre a protecdo por patente de invencdo e patente
de modelo de utilidade. Esta cartilha integra um conjunto de cartilhas de
sensibilizacdo sobre os instrumentos de propriedade industrial e questdes
relacionadas a registrabilidade dos correspondentes instrumentos.

A patente é um instrumento de propriedade industrial, que visa proteger a
invengao ou aperfeicoamento técnico do invento no mercado. Este instrumento
pode proteger o diferencial competitivo do agente econdmico que busca a
inovagdo tecnoldgica ao utilizar sua capacidade inventiva para desenvolver novos
produtos ou processos. Para os micro e pequenos empresarios que desejem
ofertar novos produtos ou processos ao mercado, este instrumento pode ser de
vital importancia para proteger a tecnologia do seu negécio. Contudo, a protecao
conferida pela patente apresenta requisitos para que a solicitagao seja exitosa e o
agente econdmico obtenha a concessao, os quais serdao brevemente apresentados
nesta cartilha. As vezes, por falta do entendimento sobre o funcionamento do
sistema de propriedade industrial, os agentes econdmicos podem nao lograr éxito
na obtenc¢ado da dita protecao.

Mercadologicamente, de forma até intuitiva, o empresario percebe a
importancia do potencial competitivo do seu negdcio, mas, muitas vezes, os
negligencia quando ndao os protege e é alvo de cdépias no mercado. A protecao
formalmente obtida pelos instrumentos de propriedade industrial pode contribuir
para a preservacao do potencial competitivo do seu negécio.
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1 Questoes Gerais

1.1 O que é a protecao legal conferida pela
patente?

E um titulo outorgado pelo Estado que concede a
exclusividade de exploracdo da invengao ou
aperfeicoamento tecnoldgico aos titulares do
direito por um determinado periodo. Este
monopdlio temporario concede o titular de uma
patente o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar o seu invento tecnoldégico. No
Brasil, ha duas modalidades de protecdo por
patentes: patente de invencado e patente de modelo
de utilidade.

IMPORTANTE

Mesmo sendo, considerado crime a
divulgagdo de informacdo sigilosa, ndo
autorizada, a informagdo revelada ndo terd
mais valor comercial. Ndo é passivel de
indenizagoes.

Este titulo de propriedade temporario outorgado
pelo Estado permite a exploragao:

e direta da invencdo pelo titular preservando o
seu potencial de mercado, funcionando como
uma barreira de entrada aos novos entrantes;

e indireta por terceiros, desde que autorizada
pelo titular, mediante acordos entre as partes
sobre as condigbes estipuladas e taxa de
pagamento de permissao de uso, taxa de
royalties, previamente estabelecidas em
contrato de licenciamento. O licenciamento
pode ter cardter exclusivo ou ndo exclusivo
mediante a prerrogativa da estratégia do
titular do direito.

1.2 Qual é o objetivo da protecdo por patente?

A patente visa proteger a capacidade inventiva do
agente econémico que se diferencia no mercado
dos demais agentes por intermédio dos novos
produtos ou novos processos ou pelos

aperfeicoamentos tecnoldgicos dos produtos ja
existentes. Assim, o agente inovador pode se
apropriar do esforco tecnoldgico empreendido na
criagdo de um novo produto ou processo,
impedindo que outros possam copia-lo exaurindo o
seu potencial mercado.

O monopdlio tempordrio permite a formacdao do
preco prémio no mercado, o qual se reduz ao
término da vigéncia da protecao com a entrada de
outros agentes no mercado. O monopdlio
temporario contribui para recuperacdo do
investimento feito no novo produto ou novo
processo e também incentiva ao reinvestimento em
novo esforco tecnolégico para geracdo de novos
produtos e processos. Ao término da vigéncia da
patente, o conteudo tecnoldgico protegido ingressa
no dominio publico, contribuindo para o aumento
do estoque de conhecimento para a sociedade.

Portanto, a patente estimula a producdo de novo
conhecimento e a oferta de novos bens a
sociedade, que se beneficia duplamente: (i) pelo
avanco tecnoldgico incorporado aos novos produtos
e processos e (ii) pelo acesso ao conteudo
tecnolégico do invento, o qual se torna publico,
guando o pedido é publicado, e ao término da
protecdo patentdria, quando este conteludo
ingressa no dominio publico, ou seja, o conteldo
esta disponivel a todo e qualquer agente econémico
que deseje usufruir para fins de exploragao
comercial.

IMPORTANTE

E condicdo essencial para a concessdo da
patente, o requisito da suficiéncia descritiva,
ou seja, que, no pedido de patente, haja a
descricdo da invengdo. Portanto, o conteudo
tecnoldgico deve ser revelado para que seja
reproduzido por um técnico no assunto, afim
de que outros agentes econémicos possam
entrar no mercado ao término da vigéncia da
protecdo patentdria. Este é o legado para a
sociedade em contrapartida a concesséo do
monopdlio tempordrio outorgado pelo
Estado.



1.2.1. Patentes & segredo: vantagens e
desvantagens

O sistema de propriedade intelectual visa contribuir
para o aumento do estoque do conhecimento
disponivel a sociedade, como também para sua
disseminacdo e uso deste ao término do periodo da
exclusividade. A informacdo ou conhecimento, em
si, nas relacdes mercadoldgicas, tem valor, desde
que haja a devida protecdo ou que a mesma
permanega em segredo.

A patente outorgada pelo estado tem como
condicdo a descricdo do invento para que um
técnico possa reproduzir a tecnologia ao término da
vigéncia da protegao. A exclusividade do mercado,
durante o tempo da vigéncia, empodera o titular da
patente na comercializacdo do invento e no
controle do mercado, de acordo com as suas
estratégias. Portanto, o conhecimento tecnoldgico
protegido é passivel de troca entre os agentes
econdémicos.

A protecdo agrega valor ao estabelecer a
exclusividade temporaria sobre o conhecimento,
impondo limite a sua comercializacdo, concedendo-
Ihe valor de troca e solicitagdo de autorizagdo
prévia para fins comerciais, apoiados numa relagao
contratual entre as partes da contratagdo. Portanto,
o contrato contratual é o instrumento para o
estabelecimento das condi¢des da exploragdo do

conhecimento protegido. Quando a protegdo
termina, a informa¢do jd revelada, retorna ao
dominio publico, ou seja, ao acesso de todos a
comercializagdo, sem que seja  necessdria
autoriza¢do prévia. O dominio publico disponibiliza
a sociedade o conhecimento para produgdo,
comercializacdo e o ingresso de outros agentes
econdmicos no mercado, o que aumenta a
concorréncia e dinamiza o ambiente econdmico,
contribuindo para o crescimento econémico e a
geracao de empregos.

A informacdo sigilosa s6 tem valor enquanto
mantida em segredo e, portanto, o custo para
manutenc¢do da estrutura de controle é alto. Uma
vez revelado o segredo, o valor associado a
informacdo deixa de existir. Portanto, para
caracterizar a informacao sigilosa deve haver uma
estrutura de controle, que limite seu acesso e
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restrinja sua circulagdo. A divulgacdo ou acesso do
segredo obtido de modo ilicito é considerado crime
de concorréncia desleal. Assim como também é
crime, a divulgacdo, exploracdo ou utilizacdo, sem a
devida permissdao, dos conhecimentos ou dados
confidenciais acessados mediante relacao
contratual ou empregaticia. Entretanto, se alguém
por meios proprios licitos consegue reproduzir ou
alcancar a mesma solugdo, o proprietario da
informacdo sigilosa ndo poderd fazer nada para
impedir sua divulgacdo e, consequentemente, a
perda do valor comercial associada a informacao
sigilosa.

IMPORTANTE

Mesmo sendo, considerado crime a
divulgagdo de informacdo sigilosa, ndo
autorizada, a informagdo revelada ndo terd
mais valor comercial. NGo é passivel de
indenizagdes.

1.3. A patente impede o avang¢o cientifico e
tecnoldgico?

O sistema de patente exige a descri¢cdao da invengao
de forma a permitir a reprodugdo do invento
tecnoldgico contribuindo para o aumento do nivel
do estoque de conhecimento a sociedade, evitando
retrabalho e custos associados ao que ja foi
revelado. Portanto, a busca do conhecimento
tecnoldgico na base de dados de patentes permite
acompanhar a evolu¢do tecnoldgica até as
tecnologias mais pioneiras, na fronteira do
conhecimento. Como o conhecimento é tornado
publico, pela publicagdo do conteudo depositado
nas bases dos Escritérios nacionais ou regionais de
depdsito, as comunidades académica- cientifica e
empresarial se beneficiam do conhecimento
revelado para promover o avang¢o das pesquisas e
desenvolvimentos na geracdo de  novos
conhecimentos, a partir do que ha de mais pioneiro
no estado da técnica. Portanto, para fins de
pesquisa o conhecimento protegido ndo impede o
avanco cientifico e tecnoldgico.

Entretanto, a reproducdo da matéria protegida por
patente sO podera ser comercializada mediante a
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autorizacdo do titular da patente. Os novos
desenvolvimentos  derivados do  conteudo
tecnolégico protegido, caso dependam da patente
originaria, somente poderdo ser explorados
mediante a autorizagdo do titular da patente
originaria.

IMPORTANTE

Excegoes e limites a exclusividade no mercado
sdo alvos de licenciamento compulsdrio, nos
casos de abuso de direito do titular, de
emergéncia nacional.

2. Mas afinal, o que é uma inven¢ao? Qual a
diferenga de patente de inven¢ao e patente de
modelo de utilidade?

A principio, uma invencdo pode ser um novo
processo, um novo produto, uma nova técnica ou
método de producdo, ou ainda um
aperfeicoamento tecnoldgico.

A patente de invencdo é a protec¢do dada a solugdo
de um problema técnico que resulte num invento
(produto/processo), enquanto que a patente de
modelo de utilidade protege o aperfeicoamento
tecnolégico decorrente da melhoria funcional na
forma do objeto.

IMPORTANTE

Aperfeicoamentos técnicos na forma do
objeto que resultem em maior comodidade,
conforto na ergonometria do objeto, ou seja,
no manuseio do objeto pelo homem ou ainda
que promovam o melhor desempenho do dito
objeto ou que facilitem sua fabricagdo podem
ser protegidos por patentes de modelo
industrial.

2.1 Qualquer inven¢ao pode ser protegida por
patente? Entendendo a légica da protegdo por
patente

A invencado para ser protegida deve cumprir certos
requisitos ou critérios. Estes requisitos sdo

chamados de requisitos de patenteabilidade e
determinam se a invengdo pode ser merecedora da
protecdo legalmente concedida pelo Estado. Estes
requisitos de patenteabilidade sdo adotados
mundialmente, mas cada legislacdo nacional os
define internamente em seu arcaboucgo juridico.
Estes requisitos estabelecem as condi¢des para que
o conteddo tecnolégico seja passivel de ser
protegido por patentes. No Brasil, as modalidades
de patentes de invencdo e de modelo de utilidade
estdo sujeitas aos requisitos de patenteabilidade.

Os requisitos de patenteabilidade sao:

Patente Requisitos

e novidade;

Invengdo e atividade inventiva e
e aplicagdo industrial

¢ novidade;

Modelo de utilidade [e atoinventivoe

Modalidade

e aplicagdo industrial.

Portanto, uma simples ideia ndo é possivel de ser
protegida por instrumento de patente. A ideia
precisa ser conceitualmente demonstrada, ser
passivel de resolver um problema técnico e atender
aos critérios de patenteabilidade!

IMPORTANTE

No Brasil, o aperfeicoamento introduzido na
patente licenciada pertence a quem tiver o
realizado, entretanto, é assegurado a
prerrogativa da preferéncia ao licenciamento
a outra parte, ou seja, o titular da patente
“mde”, ou seja, a patente origindria do
aperfeicoamento.

A invencdo deve atender os requisitos de
patenteabilidade para ser protegida pelo
instrumento de patentes. Os requisitos de novidade
e de aplicacdo industrial sdo iguais para ambas as
modalidades de patentes, o requisito que as difere
€ a natureza da inventividade. Para patente de
invencdo, o requisito é atividade inventiva e para



patente de modelo de utilidade, o requisito é o ato
inventivo.

211 Entendendo os
patenteabilidade

requisitos de

Quanto ao requisito da novidade, o Brasil adota a
novidade absoluta, ou seja, novidade em ambito
mundial para ambas as modalidades de patentes.
Portanto, para o invento ser considerado “novo”, o
conteudo tecnoldgico ndo pode ter sido revelado,
ou seja, ndo pode ter se tornado acessivel ao
publico, antes da data de depdsito do pedido, nem
oralmente ou por descricdo escrita, ou por qualquer
outro meio de divulgacdo, no Brasil ou no exterior.
Portanto, a invencdo é Unica, ou seja, é diferente de
qualguer outra invencdo. A novidade também é
prerrogativa para obtencdo da concessdo patentdria
em outros paises!

Portanto, a divulgacdo do desenvolvimento
cientifico tecnoldgico ndo deve ser realizada antes
do depdsito da patente. A comunidade cientifica
nado deve divulgar o conteido da matéria objeto de
um documento patentdrio em artigos cientificos,
nem em palestras, nem entrevistas... O segredo
sobre o conteldo deve ser mantido até o depdsito
do pedido de patente.

IMPORTANTE

O Brasil reconhece o periodo de graca e,
portanto, admite protecdo as criagoes
divulgadas pelo proprio criador até 1 ano
antes da data de depdsito. O periodo de
graca ndo possui reconhecimento universal,
portanto, para busca de prote¢do em outros
paises, é recomenddvel o atendimento do
requisito NOVIDADE!

Quanto ao requisito da aplicacdo industrial,
entende-se que a solugdo técnica proposta pelo
invento deve ser industrializavel, portanto, passivel
de ser produzido em série.
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Os requisitos de atividade inventiva e ato inventivo
estdo relacionados com a propria natureza da
invengdo e caracterizam, respectivamente, a
patente de invencdo e patente de modelo de
utilidade quanto a inventividade.

Atividade Inventiva

A atividade inventiva é decorrente da
engenhosidade humana na solugdo criativa e
inesperada na solucdao dos problemas técnicos em
relacdo ao estado da técnica. Quanto mais
inovadora e inesperada for sua solucdao em relacao
ao estado da técnica, maior tende a ser a
inventividade humana empregue na dita solucdo.
Este efeito ndo deve ser decorréncia direta da
aplicagdo dos conhecimentos pré-existentes, ou
seja, ndo deve ser Obvio nem evidente para um
técnico.

O efeito técnico inesperado deve contribuir para o
avanco da técnica ou da tecnologia de um novo
produto ou novo processo. Portanto, a solugdo de
um problema técnico ndo descrito no estado da
técnica deve suscitar um efeito inesperado
decorrente da combinag¢do de conhecimentos pré-
existentes ou fruto de um novo conhecimento para
ser passivel de protec¢do por patente de invencgao.

Ato Inventivo

O ato inventivo é fruto da percep¢ao do homem
sobre o aspecto técnico do objeto, afim de
aprimorar seu uso ou fabricagdo, que decorra de
forma criativa e engenhosa de sua intervengao
sobre o objeto em relagdo ao estado da técnica.
Portanto, estes aperfeicoamentos técnicos sobre a
forma do objeto ndo devem ser decorrentes de um
ato comum ou vulgar.

A intervencdo humana deve conter um ato criativo
minimo, de cardter técnico, em relacdo ao estado
da técnica para adicdo de um contributo minimo. A
intervencdo humana sobre a forma do objeto ndo
deve ser fundada num ato légico direto desprovido
de esforgo intelectual humano....
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IMPORTANTE

A solugdo técnica pode conceber a criagéo de
um objeto e, neste caso, o objeto criado pode
ser passivel de ser uma inven¢do protegida
por patente de invencdo. Neste caso, o
objeto serd analisado a luz dos requisitos de
patenteabilidade de patente de invengdo:
novidade, atividade inventiva e aplica¢do
industrial.

A melhoria na forma funcional ou na forma
dispositiva envolvida na configura¢Go do
objeto, associada ao seu uso ou a sua
fabricagdo, ndo descrita no estado da técnica,
pode ser passivel de protecdo por patente de
modelo de utilidade. Neste caso, o objeto
serd analisado a Iluz dos requisitos de
patenteabilidade de patente de modelo de
utilidade: novidade, ato inventivo e aplicacdo
industrial.

Exemplos de ato inventivo e atividade inventiva
Exemplol:
ey 22

g w'{ 7 - . -
- < 0

Fig. 108 # )

LB -/)

(Estado da técnica)

Ato inventivo: “Caracteristicas especificas
relacionadas as formas e as disposi¢cées de
determinados elementos constituintes da
veneziana” (Decisbes de 29. Instdncia em
patentes, 1°. Edicdo, julho/ 2018)

Exemplo 2:

(Estado da técnica)

Ato inventivo: “Nova forma ou disposicao dos
elementos do lacre em que ha uma melhoria
funcional no uso em relacdo ao estado da
técnica, (...) estes apresentam uma duplicagdo
no efeito do lacre, ou seja, de retencdo do
cabo”. (Decisdes de 223. Instancia em
patentes, 12. Edicdo, julho/ 2018)

Exemplo 3:

(Estado da técnica)

Ato inventivo: “Dispositivo de segurancga para
escada utilizadas em servigcos em altura (tipo
manutenc¢do de cabos aéreos). (DecisGes de
223, Instancia em patentes, 12. Edicdo, julho/
2018).



Exemplo 4:

(Estado da técnica)

Atividade inventiva: “Implementacdo de
varios estagios e modificagbes no cilindro
debulhador, nos elementos que o
compdem, nas peneiras e na tampa
formando um conjunto com
funcionamento diferenciado com trés
estagios” (DecisOes de 22. Instancia em
patentes, 12. Edicdo, julho/ 2018).

2.1.2. O que nao é considerado invengdo nem
modelo de utilidade?

A lei de propriedade industrial (LPI n°. 9.279/96)
definiu a matéria que ndo pode ser objeto de
invencdo e nem modelo de utilidade, sendo
elencadas a seguir:

e descobertas, teorias cientificas e métodos
matematicos;

e concepgdes puramente abstratas;

e esquemas, planos, principios ou métodos
comerciais, contdbeis, financeiros, educativos,
publicitarios, de sorteio e de fiscaliza¢do;

e as obras literarias, arquitetOnicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criacdo estética;

¢ programa de computador em si;
¢ apresentacdo de informacdes;

¢ regras de jogo;
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e técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem
como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para
aplicagdo no corpo humano ou animal; e

¢ todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo e 0s processos naturais.

2.1.3 O que nao pode ser patenteado?

A lei de propriedade industrial (LPl no. 9.279/96)
também definiu a matéria que nao é passivel de ser
patenteada, sendo elencadas abaixo:

¢ 0 que for contra a moral, os bons costumes e a
seguranca, a ordem e a saude;

¢ as substancias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e
os respectivos processos de obtengdo ou
modificacdo, quando resultantes de transformacao
do nucleo atébmico; e

¢ 0 todo ou parte dos seres vivos.

IMPORTANTE

Somente os microorganismos transgénicos ou
reengenheirados, que atendam os critérios de
patenteabilidade e que ndo sejam mera
descoberta podem ser patenteados. Portanto,
0os novos produtos que decorram do
isolamento de uma substdncia encontrada tal
qual seu estado na natureza ndo podem ser
patenteadas. Entretanto, o processo que
origina tal substdncia pode ser patenteado!
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3. Sobre a protecao

3.1 Sobre o funcionamento do sistema de patente:
Principais principios

O sistema de propriedade industrial, tal qual
conhecido hoje, foi concebido a partir de acordos e
tratados internacionais que conformaram suas
linhas gerais de funcionamento. Estas disposicdes
gerais foram internalizadas nos arcaboucos
nacionais, considerando-se os preceitos bdsicos de
funcionamento. As principais disposicdes gerais
deste sistema tém sido respeitadas nos Acordos
Internacionais, entretanto, estes acordos
paulatinamente vém tentando promover uma
maior uniformidade entre as leis de propriedade
industrial vigentes nos paises membros desses
acordos, em face dos desafios do fluxo de bens
decorrente da globalizacdo.

Estes preceitos basicos se alicercam sobre os
principais principios que estruturam o sistema de
propriedade industrial estabelecidos na Convencao
da Unido de Paris (CUP), em 1883, que estabelece
um espago comum para adogdo de regras entre
seus Estados membros. O Brasil é signatdrio de CUP.

De fato, de acordo com o sistema de patentes, a
solicitagdo do pedido de patente no exterior pode
ocorrer a partir de duas possibilidades, a saber: (i)
pelo depdsito independente e simultaneo entre os
paises membros da CUP e, (ii) pelo depdsito de
internacional de patente, via o Acordo de
Cooperagdo em Patentes (Patent Cooperation Treat
- PCT), restrito aos Estados membros a CUP. Em
ambos os casos, o principio da territorialidade e o
principio de prioridade unionista e o principio da
independéncia entre patentes fundamentam e
estruturam o funcionamento do sistema de
patentes para a solicitacdo do pedido de depdsito
no territério nacional onde se busca a protecao.

Portanto, entre os Estados participes da CUP ou
Escritdrios Regionais Contratantes da CUP adotam:

- 0 principio da territorialidade - o registro deve ser
obtido no territério onde se busca a protecdo e sé
produzira efeitos nesse territério;

- o principio da prioridade unionista — assegura o
“periodo de prioridade” para que a data de
depdsito do primeiro pedido realizado num Estado

membro seja considerada pelos demais paises
membros do acordo ou Escritérios Regionais
Contratantes, como a data de depdsito nos seus
respectivos territérios nacionais. O prazo limite é de
12 meses a contar da data de depdsito do primeiro
pedido de patente, a qual deve ser reivindicada no
caso de um pedido de depdsito no exterior.

- principio da independéncia entre as patentes
assegura aos paises membros que a outorga da
concessdao patentaria obedecera a legislacao
nacional. Ha o respeito a soberania nacional,
guanto a discriminacdo do escopo do contéudo a
ser protegido por patentes.

IMPORTANTE

A data de depdsito do primeiro pedido
estabelece a data para a busca de
anterioridade. O examinador de patente
confrontard _a NOVIDADE da solucdo
tecnoldgica ou aperfeicoamento proposto até
a data de depdsito. Portanto, esta data define
o limite do estado da arte para a busca da
NOVIDADE envolvida na solugdo tecnoldgica
ou aperfeicoamento proposto no pedido.

E importante observar o periodo de
prioridade unionista, no caso de solicitagdo
de prote¢cdo no exterior entre os paises
membro de CUP ou escritorio regional, para
que a solicitagdo da data de depdsito do
primeiro pedido num territdrio néo seja
utilizada para invalidar a solicitagéo em outro
pais por FALTA DE NOVIDADE!

3.1.1 Esquemas de depdsitos no exterior

O esquema do depdsito do pedido de patentes,
baseado na prioridade unionista, ilustra o periodo
da prioridade unionista e a entrada na fase nacional
dos pedidos nos demais territdrios nacionais, onde
se busca a protecao entre os adeptos da CUP, de
forma independente.



Linha do Tempo: Prioridade Unionista

e e, T=12 meses
Tl

primeiro pedido

I
Data de deposito do \
J

L

[

Prioridade unionista
(Paises membros da CUP)

Busca de Protecao territorial

Depdsitos nacionais independentes acarretam altos
custos com: pagamentos de taxas nacionais e regionais
referente ao exame; tradugdo; constituico de
procurador qualificado e domiciliado nos respectivos
territorios e além dos custos de manutengdo da protegdo.

IMPORTANTE

No caso de dois requerentes solicitarem a
mesma invengdo ou modelo de utilidade, de
forma independente, serd considerada a data
de depdsito mais antiga. Os pedidos com
reivindicagdo da  prioridade  unionista
preservam a data de depdsito do primeiro
pedido depositado no territdrio de um estado-
membro da CUP para efeito de depdsito do
pedido num outro pais membro da CUP (na
fase nacional), concorrendo com os pedidos
nacionais. A solicitacdo da prioridade deve ser
realizada no ato do depdsito na fase nacional,
ou seja, da etapa de apresentacgdo do pedido.
A data de apresentacdo do pedido é a data
considerada como a data de depdsito!

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
administra o Tratado de Cooperacao de Patentes
(PCT), o qual tem como prerrogativa que os estados
membros deste tratado sejam membros da
Convencdo da Unido de Paris (CUP).

O PCT permite que um pedido de patente tenha
efeito de multiplos depdsitos simultaneos para
quaisquer paises ou em todos os paises membros
do PCT ou escritdrio regional, caso seja contratante
do PCT. E um pedido de depdsito de patente
internacional. Por for¢ca do acordo, os paises
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membros se obrigam a considerar a data do pedido
internacional como a data de depdsito de pedido de
patente em cada Estado membro.

O PCT prevé uma fase internacional e uma fase
nacional. A fase internacional é a fase relativa ao
depésito do pedido internacional, em que os
requerentes dos Estados membros gozam do
periodo de prioridade unionista (12 meses) para sua
solicitagdo. A fase nacional se destina a confirmacgdo
dos paises aonde realmente se busca a protecao. O
periodo de prioridade unionista assegura que a data
de depdsito do primeiro pedido reivindicada no
territério do pais membro de CUP seja a data
considerada como a data de apresentacdo do
pedido na fase nacional.

O processamento do pedido para o ingresso na fase
nacional é de 18 meses, além dos 12 meses
requeridos pela prioridade unionista. Portanto, o
requerente tem até 30 meses apds a data do
depdsito do pedido internacional para proceder a
fase nacional. Este tempo adicional pode ser
estratégico para obtencdo de informacgdes
comerciais sobre os mercados para realizar os
depdsitos nacionais com maior seguranca frente aos
potenciais concorrentes. E na fase nacional onde ha
as maiores despesas com o procurador domiciliado
no pais, pagamento de taxas nacionais ou regionais,
tradugdo entre outros.

IMPORTANTE

Além do ganho de tempo, das redugbes dos
custos iniciais e burocracia pelo pedido de
depdsito internacional, o PCT fornece um
relatdrio de busca internacional e, mediante
solicitagdo e pagamento de taxa, ainda pode
fornecer um Parecer Técnico da Autoridade
de Busca Internacional sobre a inven¢do do
requerente. Este Parecer Técnico pode ser
complementado pelo Relatério Preliminar
Internacional sobre Patenteabilidade, que
fornece informacées mais especificas sobre os
subsidios de patenteabilidade da invengdo
antes da entrada na fase nacional do pedido
para a adequacdo do pedido a pertinéncia da
invengdo e a legislagéo nacional vigente ou
até mesmo de sua desisténcia
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Esquema da Linha do Tempo: Tratado de Cooperaciao em Patentes (PCT)

T=16 meses T=18 meses

T=22 meses

T=28 meses (opcional)

Relatériode . Publicagdo (opcional)  Relatério Preliminar
Busca internacional Deposito de Internacional de
Internacional com o requerimento de  Patenteabilidade
e Parecer Relatériode  sxame preliminar
Técnico Busca (IPER
(1SA) ) Busca de Protegdo territorial- Confirmagio
A T=30meses dos Depositos Nacionais
i : |
T=0 12meses H H . TR

| | ] i i L s deposito sujeito 4 andlise de
I ! ' i ' 1 mérito e & legislagio nacional
|l_Y_J \ }

; Y ;

i i

N Prioridade -

! L Processamento do pedido ]

. Unionista v

! (18 meses) b >

|
Y Entradana Fase Nacional

Data de deposito do
primeiro pedido: ¢  Pagamentode taxas;
30 meses . Tradugdo do pedido;
{' """"""""""""""""""""""""""""" '+ . . Procurador qualificado e

Entrada na Fase Internacional : 30 meses

Geralmente, depositado
no escritorio de patente .
nacional . Tradugdo dopedido;

ou direto no escritorio o
no territorio entre outros
receptor do departamento

internacional

Deposito de pedido Internacional

*  Procurador qualificado e domiciliado

domiciliado no territério
entre outros

IMPORTANTE

E de responsabilidade do requerente o
monitoramento das datas das fases de um

propriedade industrial e, dependendo da natureza
dessas organizagdes, podem promover acordos com
regras sobre as concessGes de direitos de
propriedade industrial, cuja abrangéncia da
protecdo se estenda aos paises membros do bloco.

pedido de patente internacional.

O INPI é uma das Autoridades Internacionais
em Busca, que pode ser designado para
realizar o parecer técnico de
patenteabilidade.

Atualmente, ha organizag¢Oes internacionais que sdo
legitimadas para fins de depdsito nacional, para
facilitar e reduzir os custos aos usuarios do sistema,
em fungdo também da globalizacdo. No contexto
global, a organizacggdo em blocos de paises
promoveram organizagdes regionais para facilitar o
fluxo de bens entre os paises-membros do bloco.
Nesse sentido, ha organiza¢Oes regionais que sdo
estruturadas para facilitar o depdsito dos direitos de

IMPORTANTE

Entre os paises que reconhecem a patente de
modelo de utilidade, hd alguns paises que a
protecdo é automdtica e o prazo de protegdo
pode ser inferior ao prazo no Brasil... Em
algumas legislagdes, so é realizado o exame
de mérito a pedido do titular do registro ou
quando hd ag¢do judicial sobre suspeita de
infragdo de direito!



3.2. Protecdo: o ciclo de vida do pedido de
patentes e seu esquema geral

No Brasil, a concessdo da patente é de prerrogativa
de quem primeiro depositar o pedido de patentes,
ou seja de quem tiver a data de depdsito mais
antiga, inclusive considerando os pedidos com
prioridade unionista reivindicada.

A data de depdsito é a data de apresentacdo do
pedido ao INPI, onde o depositante é o individuo
gue apresenta a documentagao no INPI, podendo o
inventor assumir este papel. Em termos gerais o
ciclo de vida do pedido de patentes abrange as
seguintes etapas:

(i) Apresentacdo do pedido de patente. A
apresentacdo do pedido é realizada mediante_ a
comprovagao do pagamento da taxa de depdsito e
o envio da documentacdo do pedido;

(ii) Exame formal. O exame de forma ou exame
formal se destina a verificacdo da documentagdo
necessdria e pertinente a realizacdo do exame, além
dos dados sobre o depositante e o autor da
invencdo entre outros. No caso de exigéncias
formais, o prazo para o cumprimento das
pendéncias é de trinta (30) dias;

(iii) Pedido protocolado e cumprimento do periodo
de sigilo. O pedido é aceito, onde a data de
depdsito é a data da apresentacdo do pedido. O
pedido integra a fila dos pedidos depositados para o
exame e cumpre o periodo de sigilo durante dezoito
(18) meses contados da data de depdsito. Apds o
periodo de sigilo, a documentagdo do pedido de
patente se torna disponivel ao publico;
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IMPORTANTE

Até o prazo de 16 meses, o requerente pode
retirar o pedido, preservando o seu
contetdo, portanto, ndo revelando a
invencdo. Entretanto, a perda do pedido
significa também a perda da data de
depdsito, que é a data da busca de
anterioridade para aferir a novidade. O
requerente podera fazer outra solicitacdo
sobre a mesma invencao, com nova data de
depdsito.

(iv) Pedido de exame solicitado. A solicitagdo do
pedido de exame deve ser feita em até trinta e seis
(36) meses contados da data de depdsito, sob a
pena de arquivamento. A solicitacdo do pedido de
exame deve ser acompanhada pela comprovacdo da
taxa de pagamento da respectiva retribuicao;

(v) Exame de mérito ou Processamento do exame.
No exame de mérito, as exigéncias formuladas
devem ser respondidas em até sessenta (60) dias.
Quando houver o indeferimento, ou seja, parecer
negativo a protecdo, o depositante poderd
apresentar recurso em até noventa (90) dias. O nao
cumprimento dos prazos pode gerar arquivamento
dos pedidos;

(vi) Taxa_de expedicdo, em caso de deferimento
(patente concedida). A taxa de expedi¢do deve ser
paga e comprovada em até sessenta dias contados
do deferimento no prazo regulamentar e em até
trinta dias apdés o prazo do tempo regular,
devidamente paga e comprovada ao INPI. A falta da
devida comprovagdao do pagamento, no prazo
extraordinario (fora do prazo regulamentar) a
penalidade é o arquivamento definitivo;

(vii) Taxa de manutencdo anual. A retribuicdo anual
deve ser paga a partir do inicio do terceiro ano da
data do depésito, nos primeiros trés (3) meses de
cada periodo anual ou, mediante de pagamento de
retribuicdo adicional dentro dos seis (6) meses
subsequentes.
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Esquema do Ciclo de Vida do Pedido de Patente

Eetirada do pedido

(Sem divulgacio do contzddo)
t= Aré 10 meses

Desfavoravel

Apresentacio do
Ap g
pedido
=0
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Examede forma
e pedido aceito

:

Publicacio do
pedido
Apos o periodo
de sigilo=18

Inicio do Pagam ento da taxa
de retribuicdo anual
t=25a 28 meses
Periodo anual de pagam ento:
Prazo=Primeiro trimestre

dwwww | Parecer
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(em até 90 dias,
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apos a formulacia)

m 363 ATENCAO: de cada periodo anuala
! contarda data de deposito
Pagam ento .da Periodo de pagam ento anual
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.. OF!
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®
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Exigénciasndo

4

Arquivam ento

- Desarquivam ento
(Apos 60 dias)

(em até 60 dias)

¥

Arquivam ento
definitivo




IMPORTANTE
Sobre o exame preliminar formal

No caso da documentacdo apresentada ndo
estar completa no ato do depdsito, mas
apresentar dados suficientes para o depdsito
do pedido, haverd um prazo de até trinta (30)
dias para o cumprimento das exigéncias, sob
a pena de o pedido ser considerado
inexistente!!!! No cumprimento das
exigéncias, a data de apresentagdo do pedido
é a data considerada como a data de
depdsito, portanto, a data é mantida.

3.3. Prazo de protecao e Extingao dos Direitos

O prazo da vigéncia da prote¢do por patente de
invencdo (PI) é de 20 anos, enquanto que o prazo
para a patente de modelo de utilidade (MU) é de 15
anos, a partir da data de depdsito.

IMPORTANTE

O prazo de vigéncia da protecGo ndo serd
inferior a dez (10) anos para patente de
invengdo e a sete (7) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data de
concessd@o, no caso de impedimento por
motivo de for¢a maior ao INPI.

Ndo ha prorrogagdo de extensdo de prazo
para patente!

A patente entra no dominio publico a partir
de sua extingdo!

A concessao da patente se extingue ou deixa de
existir:

- ao término do prazo da vigéncia da protegao;

- por falta de pagamento da retribuicdo anual,
iniciada ao terceiro ano a contar da data de
depdsito, salvo se for:
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e paga a taxa de retribuicdo adicional dentro do
prazo dos seis (6) meses subsequentes ou ainda;
e se houver sido solicitada a restauracdo do prazo,
mediante pagamento de retribuicao especifica,
desde que observado o prazo de trés (3) meses a
partir da notificacdo de arquivamento do pedido
ou da extingdo da patente. Qualquer notificacao
ou comunicacdo é realizada pela Revista da
Propriedade Industrial, que deve ser monitorada

pelo requerente ou depositante;

- pela renuncia do titular do registro, ressalvando o
direito dos terceiros;

- por auséncia de um representante legal
qualificado (procurador) e domiciliado no pais onde
se almeje obter a protegdo, afim de representar o
titular administrativamente e judicialmente,
inclusive para o recebimento de citagoes.

- por falta de uso, ou seja pela caducidade. A
patente deve ser explorada diretamente pelo titular
ou ser licenciada para terceiros.

3.4. Quem pode requerer?

Qualquer pessoa fisica ou juridica. Entre as pessoas
fisicas tem-se: o proprio autor, seus herdeiros ou
sucessores, no caso de morte do inventor; ou o
titular legalmente constituido, ou por forga do
contrato de trabalho ou de prestagdo de servigos.
No caso de haver mais de um inventor, o depdsito
de pedido de patente pode ser solicitado por todos
ou por qualquer um dos inventores, mediante
nomeacdo e a identificacdo dos demais integrantes.
Todos os inventores sdo co-titulares.

No caso de contrato de trabalho, deve haver um
contrato de cessao de direitos por parte de todos os
inventores ao titular legalmente constituido
invencdo no ato do depésito do pedido.
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3.5 Como apresentar o pedido de patente

O pedido de registro de desenho industrial deve
conter os seguintes documentos:

- requerimento, ou seja, formuldrio para solicitacao
do pedido de patente contendo informacdes
basicas sobre os dados dos inventores, titulares,
procuradores e devidas procuracdes, além de
informacgdes pertinentes a invengao;

- relatério descritivo. Este relatério deve ter uma
redacdo clara e objetiva com a descricio da
invencdo e deve contemplar também o contributo
em relacdo ao estado da técnica em relacdo a
solucdo do problema técnico ou aperfeicoamento
tecnoldgico;

- reivindicacGes. As reivindicacbes devem se
reportar ao conteddo revelado no relatdrio
descritivo. O quadro reivindicatério define o escopo
da protecdo requerida identificando claramente o
conteudo a ser protegido.;

- desenho, se for o caso. O desenho é opcional, mas
€ altamente recomenddvel a fim de subsidiar a
melhor compreensdo ao exame;

- resumo. O resumo deve ser claro, objetivo e
conciso na identificagdo da proposta e do conteudo
da invengao.

- cbpia do comprovante de pagamento da
retribuicao relativa ao depdsito.

IMPORTANTE

O pedido de patente de invengdo deve ter um
Unico conceito inventivo, ou seja deve se
referir a uma Unica inven¢do ou a um
conjunto de invengbes inter-relacionadas
emanada

Exemplo de pedido de invengao

E

F J

EP 0972464 Al

Escritorio Europeu = EP

Unico conceito inventivo: Método +
Manufatura do equipamento

Método para manufatura de escova
+
Madaquindrio de produgéio da escova

(Associado)



IMPORTANTE

O pedido de modelo de utilidade deve se
referir a um unico modelo, que pode conter
variantes configurativas e construtivas, desde
que mantenha a unidade técnico-funcional e
corporal do objeto!

Exemplo de modelo de utilidade

FIGURA 1

FIGURA 2

MU 7801150-7

Cadeira de praia desmontdvel em pecas
tubulares cilindricas;

Unidade técnico-funcional B Variagdes
configurativas e construtivas;
Previsdo de:

- descansos para o apoio da cabega;
- descansos para o apoio dos pés;

- descansos para os bragos
Previsdo de:

Estojo para recepcionar o conjunto de
pegas encaixantes em hastes
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3.6. Beneficios da Concessao

e A exploragdo exclusiva e o poder de excluir
terceiros do mercado, mediante a protecdo legal da
invengao;

¢ O controle da exploracdo do mercado sobre a
invencdo, mediante solicitacdo de terceiros,
mediante as condi¢cOes e taxa de retribuicdo da
permissdo (pagamento de royalties) acordadas
entre as partes, com geracdo de receita para o
titular. O controle sobre o nivel de oferta de
produtos no mercado permite o controle de preco,
o qual é imprescindivel para a formacdao do preco
prémio;

e Barreira de entrada aos concorrentes, ou seja,
inibicdo a cépia. O maior nivel de apropriabilidade
sobre a invencdo tende a estimular novos inventos,
contribuindo para o surgimento de novos produtos
e novos processos, novos métodos de producdo ou
aperfeicoamentos tecnolégicos;

* Fonte de captagdo de recursos e parceria para co-
desenvolvimentos ao demonstrar capacidade
inventividade e gestdo do ativo intangivel;

e Permite a construgao de ativos complementares,
ou seja, a construcdo de canais com fornecedores,
distribuidores, potenciais clientes entre outros para
fortalecer o posicionamento de mercado perante
aos demais concorrentes.

3.7. Sobre a solicitagdo do pedido de patente

O registro pode ser solicitado ao INPI por via
eletronica ou por formuldrio em papel. Todas as
informagdes necessarias sobre a solicitagdo do
pedido de depdsito estdo disponiveis no site do
INPI, no campo de “Servicos”, do item “Patente” ou
pelo acesso direto ao “Guia Basico/Patentes”. Em
linhas gerais, a solicitacdo do pedido de patentes
ocorre em 3 etapas: (i) Cadastramento, (ii) Geracdo
e pagamento da GRU e (iii) Peticionamento e
processamento do exame.
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IMPORTANTE

Recomenda-se que o usudrio faga uma busca
prévia, pelo menos, no site do INPI, para
verificar se a invengdo jd ndo foi patenteada.
O uso de outras bases de patentes gratuitas é
recomenddvel. Ver o folder referente a
“Informagdo Tecnoldgica”.

Etapa de Cadastramento:
O usudrio deve:

1- Acessar o cadastro pelo link “Emita GRU”,
no menu de acesso rapido na pdgina oficial, na
opcao “cadastre-se aqui”, no portal do INPI;

2- Preencher os dados cadastrais para obter
login e senha

IMPORTANTE

O cadastramento permite o envio da
documentag¢Go no ambiente virtual (se for o
caso), o acesso e o acompanhamento do
registro, por meio de login e senha, apds o
preenchimento das informagdes cadastrais.

Etapa de Geragdao e Pagamento da Guia de
Recolhimento da Unido (GRU)

O usuario deve:

3- Gerar, preencher os dados solicitados
referidos ao servigo e efetuar o pagamento da Guia
de Recolhimento da Unido (GRU), com o cédigo e
valor correspondente ao servigo requisitado, com
login e senha, previamente, cadastrados.

4- Guarde a numeragao do campo “NOSSO
NUMERO” da GRU. Esta numeracdo dard acesso ao
usudrio do formuldrio eletronico para o
peticionamento, ou seja, o termo para designar o
processo de depdsito do pedido de patente;

IMPORTANTE

O INPI disponibiliza ao usudrio os valores das
retribuicbes com o codigo do servico, e a
impressdo da GRU diretamente pelo seu site,
na pdgina do Guia Bdsico/Patentes”.

Etapa do Peticionamento e Processamento do
Exame

O usuario deve:

5- Acessar o link “confira o e-patente”, no
campo “acesso rdpido”, para o0 acesso ao
peticionamento eletrénico com login, senha e
nimero da Guia do recolhimento do campo
“NOSSO NUMERO”, previamente quitada;

6- Preencher o formuldrio e anexar os
seguintes documentos: relatério descritivo (onde ha
a descricdo do que ja se conhece e se revela a
novidade tecnoldgica proposta e suas vantagens na
solucdo em relagdo ao conhecido); reivindica¢Oes
(onde o inventor diz, especificamente, o que
pretende proteger); desenhos (se for o caso);
listagem de sequéncia bioldgica (se for o caso);
resumo do invento, e comprovante da taxa de
pagamento da GRU), conforme os campos
solicitados pelo sistema e-Patentes;

7- Enviar toda a documentagdo, apds o
preenchimento deste formulario eletrénico. Porém,
antes do envio da documentagdo, o usudrio deve
guardar os numeros do processo e do protocolo
para consultas posteriores, ao processamento do
pedido, e fazer o download do arquivo para
visualizar o formuldrio preenchido. A partir dessa
etapa, inicia-se a fase de processamento.

IMPORTANTE

Atengdo a formatagdo da documentagdo
anexada, hd regras para a documentagéo
técnica da invengdo, a qual deve estar de
acordo com as instrugdes normativas 30 e 31,
disponiveis na pdgina de legislagdo de
patente. Para quaisquer duvidas, consulte o
manual do usudrio do peticionamento
eletronico.



Processamento do Pedido

IMPORTANTE

A primeira fase deste processo é a andlise de

forma, ou seja, exame preliminar da
documentag¢do que consiste na conferéncia
da documentagcdo. Em caso de falta de
pagamento e de alguma exigéncia formulada
ndo respondida, no exame preliminar, o
pedido é considerado inexistente. Se a
documentagdo estiver  pertinente, o
processamento do pedido segue adiante.
Consulte o “Acompanhamento do Pedido de
Patente”, no Guia Bdsico de Patentes”.

O usuario deve:

8- Acompanhar a notificacdo de depdsito na
Revista Eletronica da Propriedade Industrial (RPI).
Esta notificacdo s6 ocorre, no caso de nao haver
pendéncias a serem cumpridas no exame
preliminar. As exigéncias devem ser respondidas em
até 30 dias, sob a pena de o depdsito ser arquivado
(anulado). Se a documentagdo estiver correta, o
pedido é aceito. A RPI é o meio oficial de publicacdo
do status do pedido para o acompanhamento do
processo.

9- Pagar a taxa correspondente ao exame de
mérito e solicitar a apreciagdo do mérito do pedido
de patente, em até 36 meses, apds a data do
depdsito, sob a pena de arquivamento do pedido.
Ver a Tabela de Retribuigdes para o servigo
correspondente ao valor da taxa;

10- Acompanhar as demais fases do processo
com outros prazos a serem cumpridos. O
acompanhamento do exame deve ser realizado até
a decisdo do parecer técnico (deferimento,
indeferimento ou recursos), dependendo da decisdo
outros servicos poderao ser solicitados;

11- Pagar a taxa anual, a partir do 252. Més do
pedido. Esta taxa anual deverd ser paga até o
término da vigéncia da patente. O periodo regular
para o pagamento desta taxa anual corresponde ao
intervalo dos trés primeiros meses iniciais relativo a
cada periodo anual. Este pagamento anual pode
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ainda ser pago até os seis meses iniciais deste
periodo anual, mediante pagamento de retribuicdo
adicional, independente de notificacao.

IMPORTANTE

O acompanhamento do exame do pedido é
vital para a obteng¢éo da concessdo. O ndo
acompanhamento do pedido pode levar ao
arquivamento do mesmo, caso o requerente
deixe de cumprir uma exigéncia, ou deixe de
recolher as taxas e de cumprir os prazos.
Adicionalmente, o acompanhamento do
exame do pedido pode ser feito com o auxilio
do sistema de busca de patentes, utilizando o
login e senha, op¢do “patente” e digite o
numero do processo para acompanhar o
processo do exame.

A Revista de Propriedade Industrial (RPI) é o meio
oficial do INPI publicitar as fases do processamento
de exame e as decisGes decorrentes destes, que
devem ser acompanhadas, semanalmente, pelo
requerente.

IMPORTANTE

Observe que os servigos disponibilizados pelo
INPI aos usudrios do sistema sdo solicitados,
mediante comprovagdo do pagamento da
respectiva taxa de retribui¢Go. A patente so é
expedida, apés comprovagéo do pagamento
da taxa de expedigdo!
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4. Informagodes no site do INPI

A fim de tornar a interface dos servicos mais
amigavel ao usuario, o INPI disponibiliza em seu
site, o “Guia Basico de Patentes”. Este Guia que
explica em detalhes os documentos e prazos para
pedir a concessdo e sua manutencao, inclusive ha
um Manual para o depositante e link para acesso a
legislagdo. Na pagina, também se encontram os
formuldrios necessdrios e um guia completo sobre a
tramitacdo do pedido e informacdes sobre o acesso
aos formularios para o depdsito em papel. Assista
os videos tutoriais.

Site:

IMPORTANTE

O usudrio poderd, ao longo do andamento do
pedido de patentes de invengdo ou patente
de modelo de utilidade, esclarecer suas
duvidas diretamente com a diretoria de
patente, in locu, ou acionar o Sistema fale
conosco, na pdgina do INPI


http://www.inpi.gov.br/
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