Nota: Este mddulo requer cerca de 11 horas de estudo. Para facilitar sua compreenséo, o médulo

foi dividido em 3 partes.

Modulo 7: Patentes

Objetivos

Depois de ter estudado este modulo, vocé poderé:

1. Descrever em 100 palavras a finalidade da patente.

2. Diferenciar patentes de invencéo e patentes de modelo de utilidade.

3. Enumerar as condi¢bes de patenteabilidade geralmente reconhecidas.

4. Enumerar os direitos exclusivos conferidos por uma patente.

5. Indicar quem deve tomar a iniciativa de fazer respeitar uma patente.

6. Explicar porque € necessario obter uma patente num determinado pais antes

de poder processar um infrator naquele pais.

7. Descrever os procedimentos necessarios para o depoésito de um pedido de

patente em nivel nacional, regional ou por meio do PCT.
8. Conhecer a legislacao brasileira em matéria de patentes.

0. Enumerar os procedimentos basicos para fazer o pedido de uma patente no

Brasil.



PARTE |

INTRODUCAO

As patentes constituem uma das mais antigas formas de protecdo da propriedade
intelectual e, como em todas as formas de protecdo da propriedade intelectual, a finalidade
de um sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico
recompensando a criatividade. Este mddulo ira explicar a vocé a finalidade da patente, as
vantagens que podem ser obtidas com a patente, as naturezas (tipos) de protecdo por
patentes, que objetos podem ser patenteados e o prazo de duracdo da protecdo de uma
patente. Ira também explicar o sistema internacional de patentes, aspectos da legislagédo

brasileira sobre patentes e aspectos do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

O QUE E UMA PATENTE?

Uma patente € um documento que descreve uma invencao e cria uma situacdo legal
na qual a invencdo pode ser explorada somente com a autorizagdo do titular da patente. Ela
€ concedida, mediante solicitacdo, por uma reparticdo governamental (geralmente um
Escritério de Patentes). Em outras palavras, uma patente protege uma invencao e
garante ao titular os direitos exclusivos para usar sua invencdo por um periodo
limitado de tempo em um determinado pais. Cabe ressaltar que, qualquer pessoa fisica
ou juridica pode depositar um pedido de patente, desde gque tenha legitimidade para obté-la,

sendo chamado de depositante ou requerente.

Em alguns paises, as inven¢cBes também podem ser protegidas como ‘modelo de
utilidade’, também chamadas ‘patente de curta duracao’, ‘pequena patente’, ‘patente de
inovacao’, ‘patente de inovacédo incremental’, ‘certificado de utilidade’ (Franca), ou ‘protecao

de segunda classe’ (Reino Unido).

Especificamente, no Brasil, a Lei da Propriedade Industrial - LPI — (Lei n°® 9279,
de 14 de maio de 1996) prevé duas naturezas (tipos) de protecdo por patentes: as

patentes de invencao (Pl) e as patentes de modelo de utilidade (MU).



Uma invencao pode ser definida como uma nova solugédo para um problema técnico

especifico, dentro de um determinado campo tecnolégico.

Exemplos de invengdes: curativo ‘band-aid’, ferro elétrico, alfinete de seguranca, caneta

esferogréfica, telefone, etc. A figura 1 ilustra os avancos tecnoldgicos ocorridos nos
computadores. Em 1946, surgiu o computador ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Computer) de enormes propor¢des, uma caracteristica dos computadores a valvula.
Em 1964, o computador evoluiu para a programagdo em cartdo e tornou-se menor pelo
avanco da tecnologia semicondutora. Em 12 de agosto de 1981, foi lancado o computador
pessoal da IBM (PC), baseado num processador mais rapido e uma unidade de disquetes.
Em 1999, a IBM produziu o primeiro mini-notebook da indastria, pesando menos de 1,36

kg, e o primeiro computador portatil com um chip de seguranga embutido.

Figura 1. Exemplos de invengdes: evolucdo da tecnologia dos computadores.

Um modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma ou disposicdo em
objeto de uso pratico ou parte deste, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricagéo.



Exemplos de modelos de utilidade: tesoura para canhoto, organizador de gavetas modular,

porta sabdo em p6 com dosador, etc. A figura 2 mostra exemplos de modelos de utilidade

para tesouras de poda de galhos, ramos e outros.

(@)

(b) (©)

Figura 2. Exemplos de Modelos de Utilidade: (a) Tesoura de poda semiprofissional; (b)
Tesoura de poda com cabo giratério, que acompanha o movimento da méo, facilitando o
corte, e por ser anatdbmico e ergonbmico, proporciona maior conforto ao operador;
(c)Tesoura de poda préopria para podar galhos e ramos de arvores onde ndo é possivel

alcancar com as tesouras normais.

QUAL A FINALIDADE DE UMA PATENTE?

Agora, vamos ouvir o proximo segmento de audio, que explica a finalidade da

protecao patentaria.



Vamos agora analisar outras razdes sobre ‘por que e para que Patentear’

Ideias inovadoras e criativas sdo a base das empresas com maior sucesso, porém,
as ideias em si tém pouco valor. Elas precisam ser desenvolvidas, transformadas em
produtos ou servi¢cos inovadores e comercializados com éxito a fim de permitirem que os

beneficios da inovacéo e da criatividade possam ser colhidos.
As razdes para patentear inven¢des podem ser resumidas da seguinte maneira:

1. confere direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular do direito utilize e

explore a patente;

2. permite o estabelecimento de uma forte posi¢cdo no mercado, uma vez que concede
ao titular direitos de impedir que outras pessoas utilizem comercialmente a sua

invencao patenteada, reduzindo a concorréncia e marcando posi¢cao no mercado;

3. permite a maior rentabilidade do capital investido, pois, sob a protecdo destes
direitos exclusivos, o titular do direito pode comercializar, licenciar ou ceder a patente

de modo a obter um retorno mais elevado sobre o investimento realizado;

4. recompensa o0 inventor pela inovagao, estimulando o desenvolvimento de novas

invencdes, sem que tenha os frutos de sua pesquisa usurpados por terceiros;

5. garante uma imagem positiva para a sua empresa, pois as patentes sao
consideradas por investidores, acionistas e parceiros comerciais uma demonstragao
do alto nivel de conhecimentos técnicos, especializacdo e capacidade tecnoldgica da
empresa. Desta forma, a empresa pode obter recursos financeiros, encontrar

parceiros comerciais e aumentar seu valor de mercado;

6. permite a sociedade o conhecimento de tecnologias que de outra forma estariam
protegidas por segredo industrial, tornando-se, deste modo, uma importante fonte de

difusdo do conhecimento;



7. estimula os concorrentes a buscarem inovacdes alternativas para um mesmo

problema;

8. facilita o monitoramento tecnoldgico e as atividades de pesquisa dos concorrentes,

permitindo mapear os setores estratégicos de inovacao;
9. disponibiliza informacg&o técnica bem antes de o produto estar no mercado;

10. evita a duplicidade de pesquisa e desenvolvimento.

Questdo de Auto-avaliagcdo (QAA)
QAA 1:
Qual é a principal finalidade da patente?
Resposta QAA 1:

A finalidade da patente é dar protecdo aos progressos tecnoldgicos (invencdes) e as
melhorias funcionais no uso ou na fabricacdo de um objeto (MU). A patente recompensa a
divulgacdo da criacdo de um objeto novo, assim como o futuro desenvolvimento, ou
aperfeicoamento, das tecnologias existentes. Em suma, gracas as patentes, o

desenvolvimento tecnoldgico tem um incentivo.

HISTORIA DO SISTEMA DE PATENTES



[Leitura Complementar — Marcos Historicos do Sistema de Patentes Brasileiro]

Vocé conhece a histéria do sistema de patentes Brasileiro? Vamos conhecer alguns marcos

histéricos do nosso sistema de patentes?

No Brasil, a primeira legislacdo sobre patentes, o Alvara de 28 de abril de 1809, de
Dom Joao VI, representava uma das acdes da metropole portuguesa no desenvolvimento da
manufatura no Brasil. A primeira vista, essa nova politica parecia contraditéria, pois, até
entdo, o Alvard de Dona Maria |, de 1785, proibia a instalagdo de
fabricas, industrias e manufaturas no Brasil, “pela brandura ou pela
violéncia”. Entretanto, esta mudanca politica decorreu da instalacéo da
corte de Portugal no Brasil colonia, em virtude da invasédo napole6nica
em terras lusitanas, e da necessidade de promocado do bem-estar

social, trazendo beneficios culturais e econdémicos.

Figura 3. Dona Maria I, rainha de Portugal, conhecida como A Piedosa ou A Pia.

Este Alvara de 28 de abril de 1809 utilizava os critérios de concessdo que sdo até
hoje empregados, como: a novidade, a descricdo da invencédo, a aplicacdo industrial com
obrigacéo de fabricacdo do invento e 14 anos de privilégio. Esta foi a quarta legislacao de
patentes a aparecer no mundo. A primeira foi na Inglaterra, em 1623, a segunda nos EUA,

em 1790, e a terceira na Franca, em 1791.

A Constituicdo Imperial de 1824 ja determinava que deveriam ser assegurados 0s
direitos dos inventores sobres suas criagdes. Em 28 de agosto de 1830, Dom Pedro |
assinava a primeira Lei de Patentes propriamente dita. Essa, além do estabelecido pelo
Alvara anterior, previa que a protecdo poderia variar de 5 a 20 anos e a aplicacdo de

penalidades a possiveis infratores, como a perda dos instrumentos, produtos e uma multa.

Em meados do século XIX, ocorria mundialmente uma expansdo na industria e
invencdes como o telefone (1876), pneus com camaras de ar (1888), radio (1895) e
cinematografo, capaz de exibir filmes, foram ocupando espaco. Com a internacionalizacéo
do espaco econbmico produzido pela expansdo industrial e comercial, os paises
desenvolvidos, a época, foram levados a estabelecer mecanismos capazes de impedir a
cbpia dos produtos expostos nas feiras e exposi¢cdes industriais. A primeira Conferéncia

Internacional no sentido de estabelecer um acordo multilateral ocorreu em Viena, em 1873,



e culminou, em 1883, na conhecida Convencdo da Unido de Paris (CUP). A Convencdao
entrou em vigor em 1884 e o Brasil foi um dos paises signatarios. Com a CUP foi criada a
secretaria internacional da Unido para a protecao da propriedade industrial, com o objetivo

de executar tarefas administrativas, mais tarde conhecida pela sigla, em francés, BIRPI.

Até dezembro de 1923, o Brasil adotava o sistema de livre concessdo e a partir do
Decreto n° 16.264, de 19/12/1924, implantou-se o sistema de exame prévio. Foi no governo
Vargas (1930-1954) que nasceram as industrias de base no Brasil, como a Companhia Vale
do Rio Doce (1942), Companhia Siderurgica Nacional (1946), Petrobras (1953) e outras que
vieram na esteira ou dependéncia dessas. Paralelamente as mudancas estruturais, o
sistema também exigiu a reformulacdo do regulamento de 1924, adotando os cdédigos de
1945, 1967 e 1969.

O cadigo de 1945 trouxe como mudanga mais acentuada a suspensdo da concessao
de patentes para medicamentos, alimentos e produtos obtidos por meio de processos

guimicos.

Em 1967, a BIRPI foi submetida a reformas administrativas e estruturais,
transformando-se na Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI. No Brasil, em
1970, o Instituto nacional da Propriedade Industrial - INPI era criado, agregando as tarefas
tradicionais de concessdo de marcas e patentes a responsabilidade pela averbagdo dos
contratos de transferéncia de tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de
computador, de contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de

indicacBes geograficas.

Em 1974, a OMPI tornou-se uma agéncia especializada do sistema de organizagfes
das Nagdes Unidas, com mandato para administrar questdes da propriedade intelectual
reconhecidas pelos Estados Membros da ONU. No final dos anos 1970 e inicio da década
de 1980, com os avangos da informética, telecomunicacdes, biotecnologia, produtos
quimicos e farmacéuticos houve a necessidade da implementacdo de novas regras para a
protecdo da propriedade industrial, e o foro internacional de negociacbes da OMPI foi
transferido para o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que posteriormente passou
a chamar-se OMC (Organizacdo Mundial do Comércio).

Na Rodada Uruguai do GATT, as negociacOes relativas a propriedade intelectual
culminaram com a aprovacdo do acordo constitutivo da OMC, em 1994, que passou a
incluir, dentre as suas competéncias, um capitulo que recebeu a denominagdo TRIPS
(Trade Related Intellectual Property Rights), também conhecido como AADPIC (Acordo

sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).



No campo das patentes, um dos principios basicos para os paises signatarios da
OMC/TRIPS, de acordo com o Artigo 27, é que patentes devem ser concedidas em todos
setores tecnoldgicos, desde que a invencao seja nova, envolva um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial. Os direitos de patentes estardo assegurados sem
discriminacdo quanto ao local de invencdo, quanto ao setor tecnolégico e
independentemente dos bens serem importados ou produzidos
localmente. O TRIPS diferencia-se da CUP face a um mecanismo
de solucbes de controvérsias, o qual possibilita a aplicacdo de

sancdes econdmicas aos paises que descumprirem o Acordo.

Apesar das madificacBes no cenario internacional, ainda
vigorava no Brasil o Cédigo da Propriedade Industrial de 1971. A
harmonizacdo da legislacdo nacional ao contexto internacional,
especialmente, ao TRIPS, era premente e, em 14 de maio de

1996, foi sancionada a Lei n® 9.279 (Lei da Propriedade Industrial

- LPI), que passou a vigorar em 15 de maio de 1997.
Figura 4. Edificio A Noite, sede do INPI no Rio de Janeiro.

De acordo com a Lei de criagcdo do INPI (Lei 5.648/70), esse tem por finalidade
principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial,
tendo em vista sua funcao social, econémica, juridica e técnica, bem como se pronunciar
quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de convencdes, tratados,
convénios e acordos sobre a Propriedade Industrial. O Art. 2° da LPI prevé protecéo para 0s
seguintes direitos de propriedade industrial: |1 - concessao de patentes de invencdo e de
modelo de utilidade; Il - concessédo de registro de desenho industrial; Ill- concesséo de
registro de marca; IV - repressdo as falsas indicacbes geograficas; e V - repressédo a

concorréncia desleal.

ALGUNS DADOS ESTATISTICOS

O Brasil ja de longa data (1809) adota o sistema de patentes, entretanto, a lei de
patentes parece ndo ter estimulado a inovacdo da mesma forma que em outros paises.
Observa-se que, ainda hoje, o nimero de depésitos de patentes de brasileiros € pequeno
quando comparado aos demais. A figura 5 mostra o nimero de pedidos de patentes de
invencdo depositados nos maiores escritérios de patentes, bem como a fracdo referente a

depositantes nao-residentes. Vocé pode observar que os escritérios de patente do Reino



Unido, EUA, Franca e Brasil receberam, respectivamente, um total de 23.379, 456.321,
16.705, 21.825 depdsitos de pedidos de patente e que os residentes destes paises
realizaram 70,7%, 50,8%, 88,3% e 18,4% depdsitos.
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Figura 5. Namero de depdsitos de pedidos de patentes nos 14 maiores Escritorios

de patentes do mundo e a fracdo correspondente aos nao-residentes.

Fonte: World Intellectual Property Indicators 2010, Economics and Statistics Division, WIPO,
September 2010, 145 paginas, WIPO Publication n°: 941

Todos os depdsitos na EPO sédo considerados de nédo residentes. Os dados do Escritério Indiano se

referem a valores totais.

A figura 6 mostra o comportamento dos depésitos de patentes no Brasil por tipo de
protecdo, por depdsito direto ou via PCT, de residentes ou néo residentes. Verifica-se que o
maior nimero dos depdsitos corresponde a pedidos de nao residentes que utilizam o PCT,
seguido das patentes de invencédo e dos modelos de utilidade. Ou seja, o Brasil ainda tem
muito trabalho a fazer. O PCT (Patent Cooperation Treaty), que vocé tera a oportunidade de
estudar um pouco mais adiante e rever no modulo sobre Tratados Internacionais, é o
Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes, ele dispde sobre o depoésito de um sO

pedido internacional, que pode se transformar numa multiplicidade de pedidos nacionais.
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Ano do Depésito 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Total Geral Anual 19.443 18.919 20.883 20.605 20.679 19.541 21.278 22.908 24.096 25.406 24.685 27.050 25.951 28,052
Residentes 5.878 5.292 6.106 6.222 6.705 6.832 7.195 7.502 7.113 6.966 6.975 8.056 7.875 -
N&o Residentes 13.565 13.627 14.777 14.383 13.974 12.709 14.083 15.406 16.983 18.440 17.710 18.994 18.076 -
Patente de Invencdo — Pl 7.582 6.061 6.582 6.677 6.575 5.802 5811 6.291 6.334 6.057 6.182 6.866 6.308 6.935
Residentes 2.741 2455 2791 3.061 3.308 3.345 3.643 3.929 3902 3.823 3976 4.752 4335 -
N&o Residentes 4.841 3.606 3.791 3.616 3.267 2.457 2.168 2362 2.432 2.234 2206 2.114 1.973 -
Modelo de Utilidade — MU 3.173 2.815 3.302 3.153 3.389 3.416 3.462 3.480 3.126 3.048 2.874 3.208 3.381 2.945
Residentes 3.092 2.739 3.228 3.073 3.304 3.369 3.415 3.433 3.075 2996 2.840 3.152 3.349 -
N&o Residentes 81 76 74 80 85 47 47 47 51 52 34 56 32 -
gi”'f'cado 612 ARl = 35 67 72 76 8 103 119 118 118 113 136 135 128 120
Residentes 30 62 62 69 78 98 112 111 112 106 122 122 122 -
N&o Residentes 5 5 10 7 8 5 7 7 6 7 14 13 6 -
Tratado de Cooperacdo g ess 9976 10.927 10.699 10.629 10.220 11.886 13.019 14.518 16.188 15.493 16.841 16.134 18.052
de Patentes - PCT
Residentes 15 36 25 19 15 20 25 29 24 41 37 30 69 -
N&o Residentes 8.638 9.940 10.902 10.680 10.614 10.200 11.861 12.990 14.494 16.147 15.456 16.811 16.065 -

Figura 6. Depésitos de patentes no Brasil por tipo e origem do depositante.

*NUmeros ndo consolidados; **PCT="Patent Cooperation Treaty" (Tratado de Cooperagdo de Patentes); Fonte: Banco de

dados do INPI.

O QUE PODE SER PATENTEADO?

Agora ouca o segmento de audio trés para verificar como a patente oferece

protecao, e como Varios tipos de objetos ndo podem ser protegidos.
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As patentes de inveng¢do sdo concebidas para proteger ndo sé 0s progressos da
tecnologia, mas também para proteger os aperfeicoamentos técnicos de menor vulto, de
maneira que os desenvolvimentos patentedveis introduzidos numa determinada area da
tecnologia possam ser verdadeiros desenvolvimentos, como a invencédo da penicilina, ou
aperfeicoamentos de pequena monta, como uma nova alavanca que permita a uma

maquina funcionar mais rapido. Esses tipos de objetos podem ser patenteados.

As patentes de modelo de utilidade sdo concebidas para proteger as melhorias
funcionais no uso ou na fabricacdo de objetos de uso pratico, ou parte destes, tais como:
instrumentos, utensilios e ferramentas. Sistemas, processos, procedimentos ou métodos

para obtencao de algum produto ndo estéo inclusos nesse tipo de protecao.

As patentes de invencdo visam a protecdo das criagcbes de carater técnico, para
solucionar problemas em uma area tecnologica especifica. As patentes de modelo de
utilidade visam a protecao das criacées de carater técnico-funcional relacionadas a forma ou
a disposicao introduzida em objeto de uso pratico, ou parte deste, conferindo ao objeto

melhoria funcional no seu uso ou fabricacéo.

Vocé verificou alguns exemplos de inven¢des/MU que podem ser protegidos por uma
patente, assim como algumas excecdes mais comuns. Para ser patentedvel, uma
invencdo/MU deve ainda atender a certos critérios relativos a novidade e outras

caracteristicas.

O Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(Acordo TRIPS ou ADPIC) prevé trés requisitos e condigbes para uma invencdo ser
patenteavel. Na Lei brasileira (LPI), os Artigos 8° a 15, estabelecem os requisitos de
patenteabilidade, tanto para invengdes quanto para modelos de utilidade (veja capitulo II,

secgao | da LPI).

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE
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Vocé mencionou algumas. Mas quais sdo as caracteristicas que uma invencao

ou um MU devem ter para serem patenteaveis?

Existem diversas caracteristicas que um escritério oficial de patentes ira examinar
para determinar se uma inven¢do ou um MU é patenteavel. Antes, porém, convém lembrar
que, inicialmente, é preciso que haja o depdésito do pedido de patente contendo, pelo menos,
o relatério descritivo, as reivindicagfes, o resumo, desenhos e listas de sequéncia, se
for o caso. Esse pedido de patente serd examinado por um técnico para garantir que este
preenche os critérios essenciais de patenteabilidade. No Brasil, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI - é 0 6érgdo responsavel por este exame e o depdsito do pedido

de patente devera estar de acordo com o Ato Normativo n° 127/97.
Como j& informado, séo trés os requisitos (critérios) de patenteabilidade.

O primeiro desses requisitos é que a invencdo/MU deva ser nova (Art. 11 da LPI), o

que significa que nunca deve ter sido realizada, executada ou usada anteriormente.

O segundo requisito, no caso de patentes de invencdo, é que deve haver uma
atividade inventiva (Art. 13 da LPI). Em outras palavras, a invencao deve representar um
desenvolvimento suficiente em relacdo ao estado da técnica anterior a sua realizacdo, para
que seja considerada patenteavel. A expressdo 'ndo 6bvia' é também utilizada se, para um
técnico no assunto, a invengdo decorre de maneira 6bvia do estado da técnica, entdo nao

retune as condigbes necessarias para ser protegida por uma patente.

A atividade inventiva € um conceito

subjetivo, entdo, vamos esclarecer o
conceito elencando algumas situacdes
onde ha falta de atividade inventiva, ou
seja, quando ndo ha efeito técnico novo

ou inesperado: mera escolha ou troca de

d \ material cujas propriedades séo
= -::'.
'.:.

conhecidas; mera mudanca de forma e/ou

E ] : '%k proporcdo; mera justaposicdo de meios
- e =

conhecidos.

Figura 7. Evolucdo dos aparelhos aspiradores de po.
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Em contrapartida, existem fatores que podem ser considerados como indicativo da
existéncia da atividade inventiva: dados comparativos em relacdo ao estado da técnica
que mostram a superioridade da invencao; existéncia de problema técnico, cuja solucéo era
desejada ha muitos anos e a invencdo € a resposta a esta necessidade; a solugéo
apresentada pela invencdo é contraria as atividades normais na mesma area técnica e um
técnico no assunto ndo pensaria em seguir o mesmo caminho; sucesso comercial, se

vinculado ao carater técnico da invencao, e ndo devido a publicidade.

O segundo requisito no caso de modelo de utilidade, é que deve haver um ato
inventivo (Art. 14 da LPI). Em outras palavras, o modelo deve apresentar uma melhoria
funcional no uso ou na fabricacdo em relacdo ao estado da técnica anterior a sua realizacao,
para que seja considerado patenteavel. A expressdo ‘ndo vulgar € também utilizada se,
para um técnico no assunto, o modelo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da

técnica, entdo ndo reune as condi¢cdes necessarias para ser protegido por uma patente.

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificacao introduzida num objeto
resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricacao, facilitando a atividade humana, e/ou
melhorando sua eficiéncia. Como possiveis exemplos da existéncia de ato inventivo
podemos citar a substituicAo de parafusos por encaixes de pressdao e a
combinagdo/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma
disposicdo especifica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelagamento de fio

(tecidos e similares).

Por outro lado, quando um documento do estado da técnica descreve um objeto
tendo uma disposigéo diferente do modelo de utilidade reivindicado, mas ambas apresentam
as mesmas condi¢fes de aplicacdo ou uso pratico, sem nenhuma melhoria funcional, pode-
se alegar que o modelo de utilidade ndo apresenta ato inventivo. E o caso também de
pequenas modificagbes na forma ou disposicdo do objeto que séo vulgares (banais) e
resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da

técnica, como mudanca de forma redonda para quadrada.

Vimos, entdo, que uma patente de modelo de utilidade protege objetos que
apresentam uma modificacdo na forma ou disposicdo, desde que essa, além de nova,
possua ato inventivo. Ou seja, desde que a modificacdo na forma fisica do objeto resulte em

uma melhoria funcional, seja esta melhoria no uso ou na fabricacao.
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O modelo de utilidade n&do deve ser confundido com o registro de desenho industrial.
O registro de desenho industrial, ja abordado em outro modulo do curso, é a forma plastica
ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial. O desenho
industrial difere da patente de MU, principalmente, porque se refere a aparéncia do objeto,
gque ndo é determinada pela necessidade técnica ou funcional. O desenho industrial protege

a forma externa do objeto, e ndo sua funcao préatica.

O terceiro requisito € que a invencado deve ter possibilidade de aplicacdo industrial
(Art. 15 da LPI). Ela deve ser suscetivel, de algum modo, de ser aplicada na indUstria. Este
€ um critério muito amplo. Quase tudo pode ser aplicado industrialmente, mesmo que seja
em estagio experimental, mas, como jA mencionado, esse critério ndo se aplica a uma

maquina de moto-continuo, simplesmente porque essa maquina néo funcionaria.

Reiteramos que estes requisitos de patenteabilidade devem ser avaliados por um
técnico no assunto durante o exame técnico. Este técnico no assunto € uma pessoa
detentora dos conhecimentos técnicos habituais sobre a matéria e ndo necessariamente um

grande especialista ou sumidade.

Figura 8. llustragbes que representam um técnico no assunto.

Em resumo, para ser patenteavel (Art. 8° da LPI), uma invengcdo precisa ser
nova, possuir atividade inventiva e ser suscetivel de aplicacdo industrial e um modelo
de utilidade (Art. 9° da LPI) deve ser novo, possuir ato inventivo e ser suscetivel de

aplicacao industrial.

Segundo a lei brasileira, um aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no
objeto da invencdo de um pedido de patente (ou patente concedida, se for o caso) podera
ser objeto de um certificado de adicédo (Art. 76 e 77 da LPI), desde que a matéria se inclua
no mesmo conceito inventivo, mesmo que destituida de atividade inventiva diante do
pedido de patente principal (ou da patente principal concedida). O certificado de adicdo tem

a data final de vigéncia da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais.
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QAA 2:

Vocé aprendeu que a atividade inventiva e o ato inventivo sdo avaliados por um técnico no

assunto. Qual é o perfil (caracteristicas basicas) deste profissional?
Resposta ao QAA 2.

O técnico no assunto é uma pessoa detentora dos conhecimentos técnicos habituais
sobre a matéria em questdo e ndo necessariamente um grande especialista ou

sumidade.

Vocé aprendeu que o primeiro requisito para a concessao de uma patente € a
novidade, e que isto supde que ela nunca tenha sido realizada, executada ou usada.

Mas, como se pode verificar se uma invencao/ MU é nova, segundo a Lei Brasileira?

Para avaliar se uma invencdo/MU é nova, precisamos conhecer o estado da
técnica, que, conforme definido no Art. 11 da LPI, é tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depésito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral,
por uso ou qualquer outro meio, no pais ou no exterior, ressalvados o periodo de graca, a

prioridade unionista e a prioridade interna.

O periodo de graca (Art. 12 da LPI) assegura que as divulgacdes feitas pelo proprio
inventor ou por terceiros, com base em informacdes obtidas direta ou indiretamente do
inventor, ndo serdo consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que
tenham sido realizadas até 12 meses antes da data do depédsito ou da prioridade
reivindicada. Alguns paises ndo reconhecem o periodo de graca ou utilizam periodos de

tempo diferentes para 0 mesmo.

A prioridade unionista (Art. 16 da LPI) assegura que, com base em um primeiro
pedido de patente depositado regularmente em um dos paises signatérios, o solicitante
podera, durante o periodo de 12 meses, solicitar protecdo para 0 mesmo invento em

qualquer um dos demais paises signatarios da CUP ou TRIPS.

A prioridade interna (Art. 17 da LPI), assegura ao pedido de patente, depositado
originalmente no Brasil, sem reivindicacdo de prioridade e ndo publicado, o direito de
prioridade ao pedido posterior sobre mesma matéria, desde que, depositado no Brasil, ndo

se estendendo a matéria nova introduzida. S6 podera ser requerida pelo mesmo depositante
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ou sucessores e tera prazo de 1 ano a partir da data de deposito, sendo o pedido anterior

definitivamente arquivado.
EXEMPLO

Com base no que foi explicado acima, vamos analisar os documentos que poderao
servir como estado da técnica para a andlise do pedido PI0005589-1, que foi depositado por
Spitzer et al, em 10/11/2000 e ndo tem reivindicacéo de prioridade. Sabemos que, estado da
técnica é tudo que foi revelado sobre esta matéria/assunto antes do depésito do pedido de

patente em questdo, ou seja, construindo uma linha do tempo teremos:

PI10005589-1

Deposito: 10/11/2000

Estado da técnica

»
»

A

Assim, considere que no levantamento dos documentos relevantes encontramos:

1. D1= PI8200302 depositado em 21/01/1982 por ATLANTIC RICHFIELD Co e
publicado em 23/11/1982.

2. D2= US2003027929 depositado em 02/07/2001 por POLYMER SOURCE INC e
publicado em 06/02/2003.

3. D3= Spitzer et al; Liquid Biphase Systems Formed in Ternary Mixtures of Two
Organic Solvents and Ethylene Oxide Oligomers or Polymers; Journal of Brazilian
Chemical Society; 11(abril), 375-380, 2000;

Serd que todos esses documentos poderdo ser utilizados como documentos

pertencentes ao estado da técnica para fins de analise da novidade e atividade inventiva?

Por simplicidade vamos chamar estes documentos de D1, D2 e D3. Observe que D1
foi publicado em 1982, ou seja, muito antes do depdsito do PI0005589-1 (ou BRP10005589),
portanto, D1 pode ser utilizado como documento do estado da técnica para avaliar a
novidade e a atividade inventiva da matéria pleiteada. Entretanto, D2 foi depositado em
2001 e publicado 2003, ou seja, mesmo que ele seja muito importante, D2 ndo podera ser

utilizado nas andlises da novidade e atividade inventiva.
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Publicacéo Deposito do Depdsito PL(Jjb"CGQﬁO
de D1 P10005589-1 de D2 e D2

23/11/1982 10/11/2000 02/07/2001

< »
« »

Estado da técnica

D3 precisa ser analisado com mais cuidado, pois poderiamos pensar que se trata de
um documento do estado da técnica. No entanto, observe que D3 foi publicado pelos

mesmos autores/inventores do pedido em abril/2000, ou seja, 7 meses antes do depdsito do

pedido. Se o periodo de graca é de 12 meses, D3 nado serd um documento do estado da

técnica, pois foi publicado dentro do periodo de graca permitido pela LPI.

Publicagio Deposito do
de D3 P10005589-1
| | |
10/11/1999  abrill2000 10/11/2000

&

v

Periodo de graca

A

Estado da Técnica g
Entédo, dos trés documentos relevantes, apenas D1 poderd ser utilizado na avaliacdo da

novidade e atividade inventiva.

ATENCAO!!!

Depositantes e inventores devem ter muito cuidado com a publicacdo de seus
trabalhos previamente ao depésito do pedido de patentes, pois alguns paises ndo adotam o
periodo de graca, enquanto outros adotam periodos inferiores a 12 meses. Entao, se o
depositante pretende proteger sua inven¢cdo/MU em algum pais onde ndo ha periodo de
graca previsto em Lei, a publicacdo prévia da matéria servira como estado da técnica contra

a novidade da matéria reivindicada.

Normalmente, um equipamento, aparelho, dispositivo é formado por multiplas
invencBes. Cada uma dessas invencdes/MU estd destinada a resolver um dado problema
técnico ou melhorar o uso ou a fabricacdo do aparelho em questdo. Desta forma, quando

nos defrontamos com um automével, um computador, um aparelho de telefone, na verdade
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estamos diante de uma série de inventos protegidos por patentes em varios paises. O

Quadro 1 mostra as inveng@es que compdem uma micro-bomba implantavel.

Quadro 1 — Micro-bomba Implantavel

A micro-bomba implantavel pertence a familia das micro-bombas a motor piezoeléctrico a
silicio desenvolvidas pela Debiotech para aplicacdo intracorporal de medicamentos. Apesar
de suas dimens@es (16x12x1.86 mm.), o dispositivo integra 17 invenc¢des, protegidas por 44

patentes.

Lista das invencoes (titulos):

1) Camara de bombeamento com limitador de curso

2) Volume isolado da camara de bombeamento

3) Valvula anti-retorno com elementos de ligacéo

4) Vélvula incluindo uma membrana que define os compartimentos montante e jusante
5) Método quimico para obtencdo de uma cavidade

6) Valvula encurvada fechada por compresséao na falta de influéncia externa

7) Valvula aberta na falta de segunda camada

8) Valvula com detector de posi¢édo

9) Parede movel com duplo limitador de curso

10) Micro-bomba auto-escorvante

11) Componente de conexdo vitrea, incluindo uma camada de ouro

12) Componente metalico de conexdo caracterizado por um Unico passo de fixacdo
13) Filtro para micro-bomba

14) Adesao diferencial

15) Folha de metal

16) Peca intermediaria integrada

17) VAlvula espessa

Numero de patentes:
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44 patentes foram concedidas para proteger essas invengodes.

Cortesia de Debiotech, Lausanne, Suica.

Fim do Quadro 1
QAA 3:

Como se reconhece a ‘novidade’ de uma invencdo ou modelo de utilidade? Quais sdo as

ressalvas (excecdes) previstas pela lei brasileira?
Resposta QAA 3:

A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos
pelo estado da técnica, isto €, quando ndo sdo antecipados de forma integral por um dnico
documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). Para fins de afericdo de
novidade, o estado da técnica é constituido ainda pelo conteddo completo de outro pedido

depositado no Brasil antes da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que

venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente (Art. 11, § 20 da LPI). Esse
dispositivo da lei ndo permite que sejam concedidas duas patentes iguais para titulares
distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o pedido de patente. As ressalvas séo

o periodo de graca, a prioridade unionista e a prioridade interna.

QAA 4:
Como se reconhece a ‘atividade inventiva’'?

A atividade inventiva € uma condicdo necessaria para a concessao de uma patente de
invencao. A invencédo deve constituir um desenvolvimento suficiente para que um técnico no
assunto considere que ela ndo decorre “de maneira 6bvia” do estado da técnica. Se parecer,
de maneira evidente, a um técnico no assunto, que a invencdo decorre do estado da

técnica, ela ndo pode ser considerada patenteavel.

QAA 5:

Como se reconhece o ‘ato inventivo’'?
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O ato inventivo é uma condigdo necessaria para a concessao de uma patente de modelo de
utilidade. O modelo de utilidade deve conter uma melhoria funcional no uso ou na fabricacédo
em relacdo ao estado da técnica para que um técnico no assunto considere que ela ndo
decorre 'de maneira vulgar do estado da técnica. Se parecer, de maneira comum, a um
técnico no assunto, que o modelo decorre do estado da técnica, ele ndo pode ser

considerado patenteavel.

QAA 6:
Como se determina a ‘aplicacdo industrial’?
Resposta QAA 6:

Para poder ser aplicada e considerada patentedvel segundo o critério da possibilidade de
aplicagdo industrial, a invencdo deve ser passivel de ser utilizada na préatica, em certa
escala. O exemplo da maquina de moto-continuo, citado anteriormente, mostrou que uma
maquina destas ndo poderia ser patenteada (principalmente na maioria dos paises de Unido

Europeia, simplesmente porque nao funcionaria).

QAA 7:

Compare os requisitos de patenteabilidade empregados na concessdo de uma patente de

invencao com os de um modelo de utilidade.

Resposta QAA 7:

A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando nao
compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando ndo sdo antecipados de forma
integral por um Gnico documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). As
invencoes e os modelos de utilidade s@o considerados patentedveis quando, além de novos,

atendem também os requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art.

13 e Art. 14 da LPI). Uma invencdo apresenta atividade inventiva quando ndo decorre de
maneira evidente ou Gbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (Art.13 da LPI).
O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a

matéria objeto da protecdo ndo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica
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(Art.14 da LPI). Uma invengcdo e um modelo de utilidade séo considerados suscetiveis de

aplicacdo industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de

industria, aplicando-se também as industrias agricolas e extrativas (Art.15 da LPI).

QAA 8:

O que pode ser protegido por patente de invencao, por patente de modelo de utilidade e por

registro de desenho industrial? Observe as diferencas.

Resposta QAA 8:

As patentes de invencéao (PI) protegem as criacdes de carater técnico, para solucionar
problemas em uma area tecnoldgica especifica. As patentes de modelo de utilidade (MU)
referem-se a protecdo das criacbes de carater técnico funcional relacionadas a forma ou
disposicdo introduzida em objeto de uso pratico, ou parte desse, conferindo ao objeto

melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricagéo.

O registro de desenho industrial (DI) visa a protecdo das criacdes de carater estético,
relacionadas a forma plastica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de
linhas e cores aplicado a um produto, de modo a proporcionar resultado visual novo e
original na sua configuracdo externa, que tenha utilizacdo industrial e que possa servir de

modelo na fabricacdo industrial.

DAS CONDICOES PARA A PATENTEABILIDADE

Além dos requisitos de patenteabilidade o pedido de patente deve atender a

alguma outra exigéncia?

A solicitacdo de patente deve cumprir algumas formalidades. Como regra geral, uma
patente sera concedida a primeira pessoa que depositar uma solicitagdo de patente. Esse
sistema € chamado 'primeiro a depositar’ (first to file). Essa é a razdo porque a data de
deposito de uma patente é tdo importante. Os EUA s8o excecao a essa regra, pois I se
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utiliza o sistema do ‘primeiro a inventar’ (first to invent), ou seja, o primeiro a inventar é quem

tem o direito a patente, concedida independentemente da data do depdsito, se houver.

Um escritorio oficial pode também examinar o pedido para determinar se a
informacado divulgada em relacdo a invencao € suficiente para permitir gue um técnico no
assunto reproduza a invencdo. Em regra geral, em troca das vantagens conferidas pela
patente, o depositante do pedido de patente deve apresentar uma descricdo escrita

adequadamente, para permitir que terceiros possam realizar a invencao.

A lei brasileira, em seu Art. 24, estabelece que "o relatério descritivo devera
descrever de forma clara e suficientemente o objeto da invencéo, de modo a possibilitar sua
realizacdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de
execucao". Em seu paragrafo unico, esse Artigo estabelece que quando o material biologico
ndo puder ser descrito na forma discursiva, e ndo estiver acessivel ao publico, o relatorio
descritivo deverd ser suplementado por depdsito do material em instituicdo autorizada pelo
INPI ou indicada em acordo internacional. O Centro Brasileiro de Material Biolégico, que
devera receber estes depdsitos, estd sendo construido no campus do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial - INMETRO, em Xerém, no estado do Rio
de Janeiro. O centro depositario sera formado por um conjunto de laboratdrios destinados a
manutencdo de linhagens de microrganismos (bactérias, fungos filamentosos e leveduras) e

de células animais.

Além disso, em seu Artigo 25, a LPI estabelece que "as reivindicacbes deverdo ser
fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protecdo”. Isso porgue a extensao
da protecdo (Art. 41 da LPI) conferida pela patente serd determinada pelo teor das

reivindicagdes, interpretado com base no relatério descritivo e desenhos.

Em muitos paises, uma invencéo € considerada uma nova solugéo para um problema
tecnologico. A protecdo concedida pela lei de patentes ndo requer necessariamente que a
invencdo seja representada numa realizagdo material. Entretanto, embora a representacao
material ndo seja necesséria, ndo sao concedidas patentes para ideias ndo concretizadas.
Ademais, a invencdo ndo deve pertencer a nenhuma categoria de excecgdes ou exclusdes

previstas pela legislagdo nacional aplicavel.

EXCECOES/ EXCLUSOES DA PATENTEABILIDADE
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Existem algumas diretrizes gerais referentes aos tipos de objetos suscetiveis ou nédo
de patenteabilidade, que foram mencionadas no Segmento de audio n°. 3. Quais foram as
excecbes mencionadas nesse segmento de audio? Ouca-0 mais uma vez, se vOocé nao

conseguir lembrar.

Vamos relembrar, entdo, algumas excecbes de Patenteabilidade mencionadas no

segmento de 4udio n°.3:

Os materiais encontrados na natureza, que sédo descobertos e ndo inventados. Nao

se pode, por exemplo, "patentear” a descoberta de um novo planeta.
As maguinas que desafiem as leis da natureza, como a maquina de moto-continuo.

Outras exclusdes comuns, segundo as legislagcdes nacionais e o Acordo TRIPS, séo:

Teorias cientificas ou métodos matematicos.

Esquemas, planos, principios ou métodos, tais como os aplicados no exercicio do

comeércio, nas atividades puramente mentais ou em regras de jogos.

Métodos terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal

(mas os produtos utilizados no diagnéstico podem ser patenteados).

Plantas e animais, exceto microorganismos, e processos essencialmente biol6gicos

para a producdo de plantas, exceto processos microbiolégicos e nao-biol6gicos.

Vocé conhece as excecdes e exclusdes previstas na Lei Brasileira?

Na lei brasileira (Lei 9.279/96 - LPI) os Artigos 10 e 18 tratam dessas
exclusdes/excecdes. O Artigo 10 da LPI determina o que ndo é considerado invencao nem

modelo de utilidade. Sao eles:

| - Descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos.

Uma descoberta é a revelacdo ou identificacdo de um fendmeno da natureza, até entédo

ignorado, mas preexistente, através da capacidade de obsetvacio do homem. Por exemplo, a
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descoberta da lei da gravidade; as pesquisas do casal Curie, que culminam no descobrimento de um novo

elemento quimico - Radio (Ra).

Figura 9. Casal Curie no laboratorio,

amostra do elemento Radio e estrutura atbmica do

elemento quimico Radio.

A elaboracao de teorias cientificas, posteriormente comprovadas ou
ndo, também estdo inseridas no contexto de fenbmenos preexistentes,
apenas desconhecidos. Por exemplo: Einstein criou a teoria da
relatividade e Maxwell as leis do eletromagnetismo, que tratam de

fendbmenos existentes antes de sua descricdo, apesar de desconhecidos.

Figura 10. Caricatura do cientista Albert Einstein.

Métodos mateméticos também n&o sdo considerados invencgéo, ndo obstante, a aplicacao

desses métodos pode ser. Por exemplo, um método rapido de divisdo ou uma raiz quadrada
ndo é uma invencao, entretanto, a maquina de calcular, que utiliza esses métodos, pode ser

uma invengao.

31426

61x1=061

(b)

Figura 11. (a) Método para calcular a raiz quadrada, ndo é considerado invencéao, e (b)

maquina de calcular.
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Il - Concepcoes puramente abstratas.

Uma concepcdo puramente abstrata é aquela que se considera existente sé no dominio
das ideias e sem base material. Por exemplo, tornar um homem invisivel ou viajar no

tempo, seja para o passado ou futuro.

Figura 12. (a) Homem invisivel, (b) e (c) Maquinas para viajar no tempo.

lll- Esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos,

publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo.

Dessa forma, métodos de fazer negocios (inclusive on-line), para ensinar idiomas, resolver
palavras cruzadas, de jogos (definido por suas regras) ou esquemas para organizar
operagbes comerciais ndo constituem matéria passivel de protecdo patentéria. Entretanto,
os dispositivos ou equipamentos idealizados para executar tais concepc¢des sdo criagbes

concretas que podem ser consideradas invencdes.

Figura 13. llustra¢des de: (a) métodos de ensino, e (b) apagador, giz e suporte para giz.
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V- As obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética.

As obras vinculadas a literatura, arquitetura, pintura, desenho artistico, gravura, artes
plasticas, musica, fotografia, cinema, teatro, bem como as cientificas, sdo protegidas pelo
direito de autor ou outros ramos do direito, como vocé ja teve oportunidade de estudar nos
mddulos 2 e 3. Entretanto, se o efeito estético ou artistico for obtido por meios envolvendo

caracteristicas técnicas, tais meios constituem matéria patenteavel.

Exemplo: Um efeito estético ou artistico obtido em tecidos através de relevos, tramas e
urdiduras. A obtencdo de tal tecido se realizou por meio de processo especifico de
tecelagem e formacédo de tufos. Nesse caso, tanto 0 processo como o tecido resultante séo

invengoes, sem que o efeito ornamental ou artistico tenha sido levado em

consideracéo.

------

Figura 14.
ustracdes que representam: (a) direito de autor, e (b)

produto obtido em processo de tecelagem.

V - Programas de computador em Ssi.

Quanto aos programas de computador em si, i.e. 0 conjunto de instru¢des e coédigos fontes,
ndo sdo considerados invencdo; o coédigo-fonte é protegido por direito de autor (Lei
9.609/98). Uma criacdo industrial (uma maquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser

patenteada, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade

inventiva ndo esteja restrita a esse programa de computador.




-

Figura 15. Representacdo de: (a) Programas de computador em si, ndo considerados

(a) b)

invengodes,e (b) Maquinas que utilizam programas em sua operacao.

VI- Apresentacdo de informacoes.

O conteudo da informagé&o, apresentado por diversos meios (sinais acusticos, visuais etc.),
ndo é considerado uma invencao. Os diversos meios para a apresentacao de informacdes
podem (ou ndo) ser considerados inven¢des. Do mesmo modo, o contetdo da propaganda
veiculada em uma tela ndo pode ser patenteado, por ndo ser considerado invencao,

enquanto a tela e os meios que permitem a veiculagdo da propaganda podem ser.

@

Figura 16. (a) Contetudo da filmagem de um evento, ndo é considerado invengéo, (b)

Aparelho de TV para transmitir as filmagens.

VII- Regras de jogo.

Apesar de as regras de jogo ndo serem consideradas inveng¢des, os componentes de um

jogo tais como cartas, bolas e tabuleiros podem ser.

(a) (b)
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Figura 17. (a) Jogo de cartas, cujas regras ndo sdo consideradas invencdo, e (b)

componentes dos jogos, passiveis de protecao por patente.

VII- Técnicas e métodos operatdrios, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico,

para aplicacdo no corpo humano ou animal.

Métodos terapéuticos: sdo aqueles que implicam na cura e/ou prevencdo de uma doenca
ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alivio de sintomas de dor, sofrimento

e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condi¢cdes normais de saude.

Figura 18. (a) llustragdo de métodos para aplicar inje¢do, para examinar o ouvido ou a
barriga de um animal que n&o sdo considerados invencdo, e (b) medicamentos em

comprimidos ou liquidos.

Métodos operatérios ou cirurgicos: todo método que requeira uma etapa cirdrgica, ou
seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal (por exemplo: implantacdo de
embriBes fertilizados artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapéutica, etc). Entretanto,

0s instrumentos utilizados podem ser patenteaveis.
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Figura 19. Representacdo de: (a) método cirdrgico que ndo sao considerados invencao, e

(b) aparelhos utilizados em cirurgias, como tesouras, bisturis, etc.

Métodos de diagndéstico - S8o aqueles que indicam o estado de saude de um paciente
como resultado da técnica utilizada. Quando realizados fora do corpo humano ou animal séo

passiveis de protecao por patente.

Exemplo: Métodos de detecgdo in vitro de uma condigdo patoldgica através de uma amostra biologica

(sangue, urina, fezes etc.).

Figura 20. (a) Método de diagndstico de alergias que ndo é considerado invencgéo, e (b) kit

para a andlise de amostras coletadas e imagens radiol6gicas.

IX- O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza,

ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo

natural e os processos biolégicos naturais.

Assim, seres vivos (incluindo plantas, animais, seres humanos) ou suas partes (células,
tecidos, 6rgaos, etc), compostos sintéticos indistinguiveis dos encontrados na natureza,
DNA, processo de polinizacdo, extratos de animais/plantas estédo incluidos nas proibicdes
desse inciso. Entretanto, sdo passiveis de protecdo o processo de extracdo de substancias
de animais/plantas; a composi¢cdo que contenha o extrato, desde que n&o represente uma

mera diluicdo.

BIONATURAL
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(a) (b)

Figura 21. (a) Plantas, animais, DNA e proteinas naturais ndo sdo considerados invenc¢des;

e (b) cosméticos, cremes, medicamentos formulados.

No Artigo 18 da LPI encontramos as invencdes que ndo sdo patenteaveis como

invengdo ou modelo de utilidade, séo elas:

| - O gque for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude

publica;

Por ordem publica, entendem-se as criacBes contrarias as leis e a seguranca publica.
A proibicdo em razéo da lei deve ser expressa, incluindo-se as invencdes que se refiram a

ramos de atividades ou industrias cuja exploragéo seja proibida.

Em relacdo as criacdes contrarias a saude, ndo se incluem aquelas que
indiretamente possam por em risco a saude ou mesmo a vida das pessoas que as
empregam ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou consequéncias. Nesse caso, seriam
incluidas tdo somente as criacdes que fossem concebidas com a finalidade exclusivamente

contraria a saude, hipotese rara.

As criagbes contrarias a moral e aos bons costumes tém interpretacdo mutavel por
incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive,

ao longo do tempo e entre varias regides e culturas.
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Figura 22. Cadeira de tortura, e cinto de castidade.

Il - As substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de gqualquer espécie, bem

como _a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de

obtencdo ou modificacdo, gquando resultantes de transformacdo do nucleo atbmico.

Sao patentedveis somente 0s equipamentos, maquinas, dispositivos e similares, e
processos extrativos que ndo alterem ou modifiguem as propriedades fisico-quimicas dos

produtos ou matérias.

Por exemplo: processos para a separacao de deutério e tritio de uma massa de hidrogénio
podem ser patenteaveis, mas processos para a obtencdo de deutério e tritio a partir de
prétio ndo sdo patenteaveis porque pressupdem a modificacdo do nucleo atbmico com a
insercdo de um ou dois néutrons respectivamente. Da mesma forma, processos de fissio e

fusdo nucleares também nio sio patenteaveis.

@)

()

Figura 23. (a) Representagdo de um nuacleo atdmico e (b) Equipamentos para a

transformacao ou modificagéo do nucleo atémico.
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[ll- O todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microrganismos transgénicos que atendam

aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial -

previstos no Art. 8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo Unico - Para os fins desta lei, micro-organismos transgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervencdo humana direta em sua composicdo genética, uma caracteristica normalmente

nao alcancavel pela espécie em condi¢des naturais.

Cloning into a plasmid

Figura 24. (a) Plantas, animais, e (b) processo de clonagem em um plasmideo e analise de
bactérias em placa de petri.

QAA 9

Todas as invencdes que apresentem novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial

podem ser patenteaveis?
Resposta QAA 9:

N&o. Existem matérias que sdo excluidas da patenteabilidade ou que se configuram
como excecdes da patenteabilidade. Na lei brasileira, os artigos 10 e 18 tratam destas

excecgOes/exclusbes da patenteabilidade.

QAA 10:

33




Pesquisadores de uma Universidade brasileira desenvolvem um trabalho de
pesquisa utilizando a flora e a fauna brasileiras em busca de principios ativos que possam
ser uteis na cura de diversas doengas. Em seus estudos, isolam um composto da familia
dos sesquiterpenos com atividade anti-inflamatdria e espasmolitica que foi extraido direto
da camomila e uma substancia quimica capaz de controlar a pressao arterial a partir da
peconha da serpente Jararaca (bothrops jararaca). Essa Universidade poderia proteger
esse composto extraido da camomila e o da peconha da jararaca por patentes aqui no

Brasil? Esses compostos sdo novos e inventivos.

Resposta QAA 10:

N&o, no Brasil ndo. Em ambos os casos 0os compostos foram isolados da natureza e,
portanto, ndo sao considerados como invencdo, eles se enquadrariam como uma
descoberta (Art. 10 inciso I). Entretanto, o processo para isolar esses compostos, bem como

seu uso ou medicamentos contendo esses compostos poderiam ser protegidos por patente.

ACORDOS INTERNACIONAIS EM MATERIA DE PATENTES

A Convencgéo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial — CUP (1883), a
mais antiga legislagdo administrada pela OMPI relacionada com a propriedade industrial,
prové o ‘direito de prioridade’. Esse direito estabelece que, baseado numa primeira
solicitacdo depositada em um dos Estados signatarios, o solicitante pode, num periodo de
12 meses, solicitar a protegdo em qualquer um dos outros Estados signatarios. Estas
solicitagbes posteriores serdo, entdo, consideradas, para efeito de novidade, como se
tivessem sido depositadas no mesmo dia da primeira solicitagdo. Em outras palavras, estas
solicitagbes posteriores terdo prioridade sobre as solicitacbes que possam ter sido
depositadas durante o mesmo periodo de tempo por outras pessoas, para a mesma

invencao.

Antes de prosseguir, convém salientar que os principios basicos regulados pela
Convencédo de Paris (CUP) e adotados pelo TRIPS (ADIPC) sdo o tratamento nacional, a

prioridade unionista, a territorialidade e a independéncia das patentes.
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O Tratamento Nacional, Art. 2°da CUP, estabelece que os cidadaos de cada um dos

paises contratantes gozardo em todos os demais paises da Unido dos mesmos direitos, ou

seja, nacionais e estrangeiros receberdo o mesmo tratamento.

A Prioridade Unionista, Art. 4° da CUP, ja comentada anteriormente, estabelece que

qualquer pessoa que deposite um pedido de patente em um pais da Unido tem o direito de
reivindicar prioridade em todos 0s outros paises da Unido, dentro de um prazo determinado,
durante o qual o seu pedido de patente ndo podera ser invalidado por atos de outras
pessoas. Tal prioridade deverd ser reivindicada, no ato do depdsito, no prazo de doze (12)
meses para patente de invencdo (Pl) e modelo de utilidade (MU), contados a partir do

primeiro depdsito.

A Territorialidade estabelece que a protecdo patentaria conferida pelo Estado tem

validade somente dentro dos limites territoriais do pais que concede a patente. A existéncia
de patentes regionais ndo se constitui em exce¢do ao principio, pois que sao resultantes de
acordos regionais especificos, em que o0s paises signatarios reconhecem a patente

concedida por uma instituicdo regional como se concedida pelo proprio Estado.

A Independéncia das patentes, Art. 4 bis da CUP, estabelece que as patentes

requeridas nos diversos paises contratantes da Unido pelos respectivos cidaddos serao
independentes das patentes obtidas para a mesma invengdo nos outros paises, ou seja, um
pedido pode ter a patente concedida num pais e recusada em outro, ou pode ser extinta em

um pais e se manter valida em outro.

QUAIS AS VANTAGENS DE SE OBTER UMA PATENTE?

Vocé pode estar se perguntando que vantagens confere uma patente,
especialmente, se a inven¢cdo/MU deve ser divulgada. De modo geral, durante o prazo de
vigéncia da protecao, o titular da patente pode impedir terceiros de produzir, usar, colocar a
venda, vender e importar a invencdo/MU reivindicada na patente. Entretanto, o titular da
patente tem o direito de ceder (vender) ou licenciar a patente. Em outras palavras, o titular
da patente pode, se assim o desejar, transferir seus direitos exclusivos a outra pessoa, por

meio da execucédo de contratos de licenciamento.

Ouca o segmento de audio quatro para saber mais sobre este assunto.
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Vocé pode resumir as vantagens de se patentear uma invencao/MU?

As vantagens de se patentear uma invengdo/modelo de utlidade residem especifica e
tecnicamente no fato de o titular da patente poder impedir qualquer terceiro, no territorio
coberto pela patente, de produzir, usar, vender, colocar a venda ou importar a invencao/MU.
Isto ndo d& necessariamente ao inventor ou titular da patente o direito de usar a
invencao/MU se, por exemplo, esse uso for ilegal — como € o caso do uso das maquinas
caca-niqueis aqui no Brasil. Mas o titular da patente pode impedir terceiros de comercializar

a invencao e dela obter lucros por um determinado periodo.

A duracdo da protecdo da patente de invencéo é de 20 anos, no minimo, a contar da data
do depodsito do pedido. De acordo com TRIPS (Art. 33), aquele que desenvolveu a
tecnologia, € que obtém uma patente, obtém também o direito de conservar essa técnica
para si durante alguns anos em troca da divulgacdo ao publico do modo de utiliza-la.
Quando os direitos referentes a patente se extinguem, a técnica torna-se de dominio publico

e a sociedade fica livre para utiliza-la em seu proéprio beneficio.
Vocé disse 20 anos. A duracdo é a mesma em todos os paises?

Sim. Hoje esta previsto em tratado internacional (TRIPS) que, para patentes de invencao, o
prazo de protecdo deve ser no minimo de 20 anos, a partir da data de deposito do pedido de

patente.

O Brasil adota 20 e 15 anos, respectivamente, como prazos de vigéncia para a protecdo
das patentes de invencédo e de modelo de utilidade (Art. 40 da LPI), contados a partir da
data do depésito do pedido da patente. Este prazo de vigéncia da patente ndo podera ser
inferior a 10 anos para patentes de invencéo e de 7 anos para modelos de utilidade, a
contar da concesséao, ressalvado o caso do INPI estar impedido de proceder ao exame de

mérito do pedido.

Ha situagdes em que os direitos exclusivos do titular da patente podem

ser usados sem a sua autorizacado?

Em certos casos, de fato, o uso da invencdo patenteada pode ser autorizado a
terceiros, seja pela corte competente ou por um Escritério de Patentes (dependendo da
legislacdo do pais), por meio de um regime chamado licenciamento compulsério. Como
estabelecido na Convengdo da Unido de Paris e no Acordo TRIPS, o regime de

licenciamento compulsorio impede os abusos que podem resultar dos direitos exclusivos
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conferidos por uma patente. Esse regime também pode ser aplicado em caso de nao uso de
uma invencao patenteada, dentro de um periodo determinado (geralmente quatro anos a
partir da data de depésito da solicitagdo da patente, ou trés anos apds a concessao da

patente).

Como estabelecido no Acordo TRIPS (Art. 31), algumas condicdes e circunstancias

devem ser respeitadas antes de outorgar uma licenca compulséria a terceiros.

As questbes referentes as licencas voluntarias ou compulsérias, previstas nos
Artigos 61 a 74 da LPI, serdo discutidas em cursos mais avancados. Entretanto, cabe
salientar que a lei brasileira também prevé (Art. 43 da LPI) situagcdes em que os direitos

exclusivos do titular poder&o ser utilizados sem sua autorizacéo, so elas:

| - guando em caréter privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo

ao interesse econdmico do titular da patente;

[I- com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou

tecnolégicas;

lll - para a preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para casos
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim

preparado;

IV - para o produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu

consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem
finalidade econbmica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou propagacdo

para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham
em circulagcdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o
produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da

matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencéo protegida
por patente, destinados exclusivamente a producado de informacdes, dados e resultados de

testes, visando a obtencédo do registro de comercializa¢do, no Brasil ou em outro pais, para
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a exploragcdo e comercializagdo do produto objeto da patente, apos a expiracdo dos prazos
estipulados no Art. 40. (Inciso incluido pela Lei n® 10.196, de 14/2/2001)

Varios detalhamentos da legislagéo brasileira na area de patente, como, certificados
de adicdo, conceito inventivo e unidade técnico-funcional, divisdo de pedidos, recursos,

processos de nulidade, usuario anterior, etc., serdo abordados em cursos mais avancados.

QAA 11:

Quem esta autorizado a impedir qualquer pessoa de produzir, usar, vender, colocar a venda

ou importar uma invengao?
QAA 11 Resposta:

O titular de uma patente pode impedir terceiros de produzir, usar, vender, colocar a venda
ou importar a invencdo patenteada e também pode impedir a comercializacdo. Esta

exclusdo somente é aplicavel nos paises onde a invengao esta protegida por uma patente.

APLICACAO DOS DIREITOS DA PATENTE

Num sentido, a patente é um acordo entre o publico e o titular da patente. Com a
concessdo da patente, cuja premissa é que a invengdo preencha todas as condi¢des de
patenteabilidade j& mencionadas, o titular da patente obtém o direito de impedir que terceiro
produza a invencao reivindicada na patente. Em contrapartida, ao exigirem o respeito das
condigdes de patenteabilidade e concederem uma protecdo por um prazo determinado, as
autoridades garantem que as informacgfes referentes a invencdo sejam divulgadas ao
publico e que a invencao propriamente dita fique disponivel e possa ser usada por qualquer
terceiro depois da expiracdo da patente. O prazo de protecdo é geralmente de 20 anos,

contados da data do depdsito do pedido de patente.

Em todos os paises nos quais um titular de patente decide patentear sua invencao, a
questdo da observancia, ou de como fazer valer a patente, ganha importancia apés a
concessao desta. Essa € uma questdo complexa e neste curso serdo abordados apenas 0s

principios sobre 0s quais repousam 0 respeito as patentes.
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Para comecar, € o titular da patente que deve tomar a iniciativa em caso de
infracdo em potencial. Detectar as infragcdes potenciais ou reais e arguir o respectivo

infrator é da responsabilidade exclusiva do titular da patente.

Na maioria dos casos, é enviada uma notificagdo amigavel avisando sobre a
existéncia da patente. Esse tipo de correspondéncia, com a implicacdo de que uma acao
poderd ser proposta, muitas vezes leva a cessacdo da infracdo ou a celebracdo de um

contrato de licenciamento.

Existem, entretanto, casos em que ndo é possivel se negociar uma solucdo que
satisfaca a ambas as partes, a despeito de todas as tentativas. Durante a fase preliminar da
acao por infragcdo de patente, as negociagcbes ainda podem ser tentadas, frequentemente
por intermédio de um mediador ou de um arbitro. E interessante constatar que esses

acordos muitas vezes terminam na celebracdo de uma licenca.

QUAL A ABRANGENCIA DE UMA PATENTE?

Para obter a protecdo em varios paises diferentes, é necessario requerer uma

patente para cada um deles.
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Vocé aprendeu que uma patente pode ser extinta, se vocé ndo pagar taxas de
manutencdo em cada um desses paises. No Brasil, ela também pode ser extinta pela
expiracao do prazo de vigéncia, pela renuncia do titular (ressalvado o direito de terceiros),
pela caducidade e pela falta de um procurador no caso de pessoa domiciliada no exterior
(Art. 78 da LPI).

Existem outros meios de proteger uma invencao, se, por qualquer razao,

o interessado ndo quiser depositar um pedido de patente?

A patente constitui o modo mais eficaz de se proteger uma invencao, mas, como ja
mencionado, os direitos relativos a patente sdo conferidos em troca da divulgacdo da
tecnologia ao publico pelo inventor. Outro modo eficaz de se obter protecdo é manter a
tecnologia em sigilo e apoiar-se no que denominamos segredo de fabrica (segredo
industrial), para manter as informacdes referentes a invencdo confidenciais. A dificuldade
desse método é que, desde que o produto é colocado no mercado e é passivel de ser
desmontado, os segredos podem ser desvendados por uma simples observacao do produto,
e a protecdo a titulo de segredo de fabrica é perdida. Com a patente, esteja ou ndo a

informacdo em questdo acessivel ao publico, seu detentor estara protegido. A protecao do
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segredo de fabrica pode se revelar muito util, principalmente no que se refere ao know-how,
quer dizer, ao conhecimento técnico necessario a utilizagdo mais eficaz possivel de uma

determinada tecnologia.

QAA 12:
Dé um exemplo da ‘protecéo por segredo de fabrica’ e informe o que ele protege?
Resposta QAA 12:

Discutem-se como certos segredos de negdcio sao mantidos. A Coca Cola®, por exemplo,
fez isso por mais de cem anos e continuara a fazé-lo enquanto tiver sucesso em manter a
sua formula em segredo. Assim sendo, a protecdo a propriedade intelectual tera duragéo
ainda maior do que teria uma patente. Segredos de negocio protegem o know-how e a

capacidade técnica, por exemplo, para informacao ou o uso particular.
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PARTE Il

TRATADO DE COOPERACAO EM MATERIA DE PATENTES (PCT)

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT), administrado pela OMPI,
dispde sobre o depbsito, a pesquisa (busca por anterioridades), a publicacdo e o exame de
pedidos internacionais. O PCT facilita a obtencdo de patentes nos paises contratantes,
prevendo o depésito de um pedido internacional, que pode em seguida ser processado nos
diversos escritorios oficiais nacionais ou regionais designados dos Estados integrantes do
PCT.

O sistema nacional de patente requer o preenchimento de solicitagcbes de patentes
individuais para cada pais, nos quais a protecao € buscada. Em outras palavras, o principio

da territorialidade sera aplicado.

Para superar alguns destes problemas, o PCT, adotado em 1970, fornece um
procedimento simplificado para um inventor ou solicitante para depositar, e, eventualmente

obter, patentes em varios paises.

O PCT tem um objetivo principal: simplificar e tornar mais eficientes e econémicos 0s
métodos anteriores e tradicionais de requerer a protecdo da patente de invencdo em
diversos paises, no interesse dos usuarios do sistema de patentes e dos Institutos que tém

a responsabilidade de administra-lo. O Brasil € signatéario do PCT.

Entdo, além de simplificar o processo da obtencdo de patentes, o PCT tem o
propésito de disseminar de modo mais eficaz o conhecimento técnico contido na
documentacdo da patente. Vale ressaltar, entretanto, que o sistema do PCT ndo prevé a

concessdao de patentes mundiais.

Qual o procedimento que o depositante deve adotar para utilizar o PCT?

Primeiro € preciso depositar um pedido junto ao Organismo Receptor, que
normalmente é do pais de sua nacionalidade ou residéncia. Depois, o pedido passa por

varios estagios. O primeiro estadgio € denominado fase internacional, abrange trés etapas
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principais, e uma quarta opcional: o depdsito, a busca internacional, a publicacédo
internacional e, opcionalmente, o exame preliminar internacional. Essa Ultima etapa,
referente ao exame, so € realizada se o0 depositante expressamente a requerer, em seguida
se inicia o segundo estagio, a fase nacional. O pedido deve passar por essa fase em cada
um dos Escritérios Designados (ou Eleitos) em que o depositante deseje obter a patente.
Isso pode significar um, dois, cinco ou dez institutos, inclusive institutos nacionais e
regionais, se o0 depositante tiver designado certos paises, mas para fins de obter uma

patente regional. Atualmente fazem parte do PCT 142 Estados-membros.

O depositante apresenta
o pedido, designando os
paises de interesse

FASE Pesquisa Internacional

INTERNACION

Publicacéo Internacional

Exame Preliminar
Internacional

O depositante
seleciona
entre os paises

Pais A Pais B Pais C Pais D

Figura 25. Fluxograma do processamento de um pedido de patente via PCT.
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A PATENTE EUROPEIA

Como ja mencionado neste debate, o segundo estagio do procedimento do PCT é a
fase nacional. No decorrer dessa fase nacional, o depositante pode depositar seu pedido
internacional junto a um instituto de patentes nacional ou regional. O Escritério Europeu de

Patentes (EPO) é um exemplo de instituto regional.

O EPO foi criado pela Convencéo sobre Patentes Europeias, cujo Artigo 2(1) prevé
gque as patentes concedidas em virtude dessa convencdo “sdo denominadas patentes
europeias”. Nos termos do Artigo 2.2, “em cada um dos Estados contratantes para os quais
€ concedida, a patente europeia tem 0os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime
gque uma patente nacional concedida nesse Estado, a menos que de outro modo previsto

pela presente Convencao."

Entdo a aplicagdo do PCT requer uma sequéncia de operagdes, que é explicada no

segmento de audio seis.
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aplica para o Instituto de Patentes e Marcas da Espanha, que somente opera em
espanhol. Por outro lado, alguns outros institutos operam em quatro, cinco ou mesmo
seis idiomas diferentes. O INPI, no Brasil, € uma Autoridade de Busca Internacional
(ISA) e Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA) e funciona em trés

diferentes idiomas: portugués, inglés e espanhol.

A etapa seguinte, a publicacdo, é inteiramente exercida pela Secretaria Internacional
em Genebra. E a Unica funcdo do PCT pela qual a OMPI é exclusivamente
responsavel. A Organizacdo publica todos os pedidos depositados conforme o PCT,

nao importando qual seja sua origem ou o idioma no qual foram depositados.

A quarta etapa é o exame preliminar internacional. Essa etapa deve ser requerida
pelo depositante através de um formulario especifico. A escolha da Autoridade
Internacional para o Exame Preliminar deve ser realizada conforme o pais de origem
do depositante (nacionalidade ou domicilio), de modo semelhante a escolha realizada

para Autoridade Internacional de Busca feita no ato do depésito do pedido PCT.

Ao término da fase internacional, no prazo de 30 meses a contar da data de prioridade
mais antiga ou do depdsito, caso ndo haja reivindicacdo de prioridade, o depositante
deve se dirigir diretamente a cada um dos Escritorios Designados de seu interesse, e
apresentar a documentacdo necessaria conforme especificacdo do referido Escritorio
para prosseguir com o processamento de concessdo da patente em cada um dos

Escritérios Designados escolhido.

QAA 13;

Entre os atos mencionados abaixo, quais sdo sempre, as vezes, e nunca desempenhados

pela Secretaria Internacional em Genebra?
a) Recebimento de pedidos de patente.
b) Recebimento de pedidos do PCT.
¢) Busca internacional.
d) Publicacao internacional.

e) Exame preliminar internacional.
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f) Concesséo de patentes nacionais ou regionais.

Resposta QAA 13:

a) nunca

b) as vezes
c) nunca

d) sempre
e) nunca

f) nunca

Como foi mencionado na introducéo, a finalidade primordial do PCT é simplificar os
procedimentos necessarios para a obtencdo de patentes em diversos paises. Outra
vantagem, em comparacdo ao sistema classico de patentes, € que o depositante pode
retardar, até um certo ponto, a decisdo de continuar ou ndo o procedimento num

determinado pais.

Quais séo as vantagens para a pessoa fisica ou juridica em depositar um pedido

de patente segundo o Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes?

Uma das principais vantagens para o depositante reside no fato que, ao apresentar
um pedido num Escritério de patentes (Organismo Receptor), que na maioria dos casos € 0
Escritorio de seu pais de origem, ele ir4 obter uma data de depdsito internacional para o seu
pedido, e essa data de depdsito tera o efeito de um depdsito nacional regular para todos os
paises membros do PCT. Entéo, as formalidades obrigatérias que o depositante deve seguir
sd0 muito poucas — tais como a apresentacdo de um pedido especifico para o depdsito do
pedido de acordo com o PCT, indicando a nacionalidade ou o domicilio do depositante, de
forma a confirmar que ele tem o direito de depositar tal pedido, além do depdsito de relatério

descritivo, reivindica¢des, resumo e desenhos, se for o caso.

Outra vantagem é que o depositante do pedido PCT ganha tempo, alids, bastante

tempo, antes de decidir se quer continuar com o processamento de seu pedido. A economia
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de tempo desse processo € de cerca de um ano e meio, pois a entrada na fase nacional s6
ocorre ao término de 30 meses contados da data de prioridade ou data de depdsito do

pedido PCT quando a prioridade néo for requerida.

O sistema do PCT apresenta as seguintes vantagens para os Escritorios nacionais de

patentes:

Os Escritérios de patentes podem processar uma quantidade maior de pedidos,
porque aqueles depositados via PCT s&o mais faceis de examinar, em particular, em virtude
de sua conformidade com as exigéncias formais geralmente ja terem sido verificadas

durante a fase internacional.

Os Escritérios de patente economizam no custo com as publicacdes, principalmente
se o pedido internacional foi publicado no idioma oficial do pais. A pedido das partes

interessadas, podem ser fornecidas cépias do inteiro teor do pedido internacional.

O PCT néo incide sobre a receita dos institutos designados, a menos que esses
decidam, voluntariamente, reduzir as taxas nacionais, em virtude da economia que realizam
utilizando o PCT e para incentivar o depositante a apresentar mais pedidos internacionais.
As taxas anuais ou de renovacgao, que constituem a fonte mais importante de renda para a

maioria dos Escritérios, ndo sdo afetadas pelo PCT.

Os Escritérios de patente incumbidos do exame tém a sua disposi¢ao, para a maioria
dos pedidos provenientes de paises estrangeiros, um relatério de busca internacional e uma

opinido escrita sobre a patenteabilidade.

Os Escritérios de patente que ndo sao incumbidos do exame recebem os pedidos ja
examinados quanto a forma, acompanhados de um relatério de busca internacional. Esse
sistema coloca numa posi¢cao muito melhor o Escritorio e a industria nacional interessados
na patente e/ou na licenga, em comparacdo ao sistema tradicional de depoésito de pedidos

nacionais e regionais.
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PARTE Il

PROCEDIMENTO PARA A OBTENCAO DE UMA PATENTE NO BRASIL

Se o depositante ou inventor tem interesse em proteger seu invento, ele devera,
inicialmente, assegurar-se de que seu invento € novo. Para isso, devera realizar um
levantamento no estado da técnica sobre a matéria em questdo. A seguir, devera elaborar o
relatério descritivo, as reivindicacdes, desenhos (se for o caso), listagem de sequéncias (se
for o caso) e resumo, de acordo com o estabelecido pelo Ato Normativo 127/97,

especialmente, o item 15.

Ele deveréa decidir se quer depositar o pedido apenas no Brasil, ou em alguns paises

ou em muitos paises e, entao, escolher qual o sistema mais vantajoso a ser usado:
e Via CUP (utilizando o direito a prioridade)

Para depositar um pedido de patente em outros paises, o interessado podera utilizar a CUP
(Convencao da Unido de Paris) e usufruir direitos como a prioridade unionista e tratamento

nacional.
o Via PCT (Patent Cooperation Treaty)

Conforme vocé ja teve oportunidade de estudar neste médulo, o depdsito do pedido

internacional se processa por duas fases: uma fase internacional e outra nacional.
ESTRUTURA DO PEDIDO

O deposito do pedido de patente (Art. 19 da LPI), conforme Ato Normativo 127/97,

devera constar de:

1. Requerimento - os formularios, incluindo os do PCT, podem ser obtidos na Sede
do INPI, no Rio de Janeiro, em uma de suas Divisdes, Representacdes, nos
demais estados, ou na pagina do INPI na internet, no menu-esquerdo, item

Patentes/Servicos/Formularios.

2. Relatorio descritivo — deve: ter um titulo curto, preciso e especifico; indicar o

campo técnico relacionado com a invencdo; descrever o estado da técnica
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pertinente, util ao entendimento, a busca e ao exame da invengéo, evidenciando
os problemas técnicos existentes; definir os objetivos da invencgéo, descrevendo,
de forma clara e concisa, a solucdo proposta para o problema existente, bem
como as vantagens da invencdo ou efeito inesperado; descrever a invencdo em
detalhes de maneira suficiente para reproducdo da mesma, inclusive os
materiais, finalidades de uso e metodologias envolvidas indicando, se necessario,
a melhor forma de execucéo; e fornecer, se necessario, pelo menos um exemplo
de concretizacdo da invencéo. O relatério descritivo dos pedidos de patente de
invencao é estruturalmente semelhante ao do modelo de utilidade. Entretanto, no
caso de um modelo de utilidade, esse deve referir-se a um Unico modelo
principal, que podera incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou
variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-

funcional e corporal do objeto.

Reivindicagcfes - sdo a base legal da protecdo patentaria. Os termos e a
estruturacdo das reivindicacdes definem os limites de protecdo conferidos por
uma patente; devem estar fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando
as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da protecdo (Art. 25 da LPI). O Art. 41 estabelece que a protecao
conferida pela patente € determinada pelo teor das reivindicagfes, interpretado
com base no relatério descritivo e nos desenhos. As reivindicagbes podem ser
classificadas em reivindicacbes de produto ou de processo (as de produto
relacionam-se a objetos fisicos, como, produto, composto, composicdo, aparelho,
maquina, dispositivo, etc., enquanto as de processo relacionam-se a atividades,
como, processos, usos, aplicacdo, método, etc.). Elas também séo classificadas
em reivindicacdo independente ou dependente. As independentes definem
componentes essenciais e especificos da invengdo em seu conceito integral, em
sua forma mais ampla, enquanto as dependentes, da mesma categoria da
reivindicagdo independente relacionada, incluem caracteristicas de outras
reivindicagbes anteriores e definem detalhamentos destas caracteristicas e/ou
caracteristicas técnicas adicionais. Para compreensdao da matéria pleiteada, a
reivindicagdo dependente deve ser lida em conjunto com a correspondente
independente. Utiliza-se a expressao ‘caracterizado por’ para separar o que ja é
conhecido no estado da técnica daquilo que foi inventado. No caso de um pedido
de modelo de utilidade, esse dever4 conter uma Unica reivindicagdo
independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as

caracteristicas de forma ou disposicdo introduzidas, essenciais a obtencdo da
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melhoria funcional. Nos MUs reivindica¢cbes dependentes sdo aceitas somente

em casos especiais.

4. Desenhos (se for o caso) - sdo representacbes dos aparelhos, pecgas e
acessorios, esquemas elétricos, diagramas de bloco etc.,, que sejam
imprescindiveis para a compreensdao da invencdo. No caso dos modelos de

utilidade (MU), séo eles que definem o escopo da invenc¢do, sendo obrigatorios.

5. Resumo - sumario do exposto no relatério descritivo, nas reivindicacbes e nos

desenhos, é um instrumento eficaz para fins de pesquisa.

6. Listagens de sequéncias bioldgicas (se for o caso) - sdo necessarias sempre

gue o pedido descrever uma sequéncia de nucleotideos ou aminoacidos.
7. Comprovante de pagamento da retribuicdo relativa ao depadsito.

Clicando no link abaixo vocé tera acesso ao pedido de patente, Pl 9806089 (ou BRPI
9806089), que contém mensagens em azul e verde e textos sublinhados para que vocé
perceba os aspectos indicados nos itens descritos anteriormente, como o estado da técnica,
problema técnico encontrado nele, qual a solu¢cdo proposta, exemplos, etc. No quadro
reivindicatério, observam-se quais as reivindicacdes independentes, quais as dependentes,
como elas se relacionam, etc. O mesmo é apresentado para o MU 7801150 (ou BRMU
7801150).

Links:

Cligue aqui para acessar o Pl1 9806089

Cligue aqui para acessar o MU 7801150

ETAPAS DO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PATENTE

Apbs o depdésito, o pedido sera processado. Uma breve descricdo do processamento
sera apresentada de acordo com o fluxograma da figura 26. Um fluxograma detalhado pode
ser encontrado na pagina do INPI, em: menu-esquerdo patentes/ o que é patente?/

processamento e prazos.
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‘ Deposito no INPI ‘

18 meses

‘ Publicacéo ‘

Inicio das anuidades

18 meses <

Pedido de Exame ‘ 4{ Subsidios ao exame (terceiros)

Periodo de Exame: o D

Pareceres técnicos e manifestacoes

Indeferimento Deferimento

60 dias Retribuicéo carta patente
60 dias
‘ Recurso ‘ Concesséao

Carta Patente

Anuidades como patente 6 meses

‘ Decisao Final ‘

Processo Adm
de Nulidade

Decisao Final

Vigéncia até 20 anos PI ou 15 para MU
do deposito

Figura 26. Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil.

Uma vez elaborados os documentos, o depositante fard a entrega (depdsito) do
pedido na sede do INPI, no Rio de Janeiro, por envio postal com aviso de recebimento
enderecado a Diretoria de Patentes, ou nas Divisdes Regionais ou Representagcdes nos

demais estados.

Apés a apresentacdo do pedido, ele serd submetido ao exame formal preliminar
(Art. 20 da LPI), para verificar se esta devidamente instruido. Entdo sera protocolado e a
data do depésito sera considerada como a data da apresentacdo. O pedido de patente ser4,
entdo, mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses (Art. 30 da LPI), contados da data do
depdsito ou da prioridade mais antiga. Findo este prazo o pedido sera publicado e a
notificacdo de sua publicacdo ocorrera na RPI (Revista da Propriedade Industrial,
semanal, publicada no site do INPI), & excecdo da patente de interesse da defesa nacional

(Art. 75 da LPI), que serd processada em sigilo. Essa publicacdo pode ser antecipada a
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requerimento do depositante, entretanto, isso ndo acelera o exame técnico. Apds a
publicacdo do pedido de patente e até o final do exame técnico, interessados poderdo

apresentar documentos e informacdes para subsidiar o exame técnico (Art. 31 da LPI).

O pedido de exame da patente (Art. 33 da LPI) devera ser requerido pelo
depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do

depdsito, sob pena do arquivamento do pedido.

O exame técnico ird aferir as condicbes de patenteabilidade do pedido, bem como a
suficiéncia descritiva, além de outras irregularidades, sendo emitido um parecer que podera
ser pela nao patenteabilidade (despacho 7.1) ou a formulagéo de exigéncias (despacho 6.1).
O depositante serd intimado a manifestar-se no prazo de 90 dias (Art. 36 da LPI). Nao
respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado (Art. 36 §1° da LPI). Nao
respondido o parecer de ndo patenteabilidade, o pedido serd indeferido. Havendo

resposta/manifestac@o ao parecer, dar-se-a prosseguimento ao exame (Art. 36 §2° da LPI).

Concluido o exame, sera proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o pedido de
patente (Art. 37 da LPI). No caso de indeferimento do pedido, o requerente dispde de 60
dias para iniciar um procedimento administrativo de recurso (Art. 212 da LPI). No caso
de deferimento da patente, terceiros dispdem de um prazo de 06 (seis) meses para iniciar
um procedimento administrativo de nulidade (Art. 51 da LPI). Ultrapassados tais prazos,

a decisdo do INPI somente podera ser contestada judicialmente.

A patente sera concedida depois de deferido o pedido de patente (Art. 38 da LPI) e
comprovado o pagamento da retribuicdo correspondente, expedindo-se a respectiva carta

patente.

O depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao pagamento de
retribuicdo anual (Art. 84 da LPI), a partir do inicio do terceiro ano da data do depésito. A
falta de pagamento da retribuicdo anual acarretara o arquivamento

do pedido ou a extingdo da patente (Art. 86 da LPI).

Figura 27. Imagem de uma carta patente concedida no Brasil.
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Apoés a notificagcdo de arquivamento, desde que néo definitiva, o depositante ou titular
podera requerer a restauracdo (Art. 87 da LPI), dentro do prazo de 03 meses, mediante
pagamento de retribuicdo especifica. Os valores das retribuices encontram-se disponiveis

na pagina do INPI, em: menu esquerdo/ patentes.

Cabe salientar que o0s atos previstos na LPI podem ser praticados pelas partes ou
por seus procuradores (Art. 216 da LPI), entretanto, a pessoa domiciliada no exterior devera
constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil (Art. 217 da
LPI).

Para mais informacdes, vocé pode acessar a pagina do INPI, em: menu esquerdo/

patentes.
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RESUMO

No presente modulo, foi apresentada uma introducdo a é&rea da propriedade
intelectual referente a patentes. As patentes sdo uma das mais antigas formas de protecéo
da propriedade intelectual e, como em todas as formas de prote¢cdo da propriedade

intelectual, a finalidade de um sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento

tecnoldgico, econémico e social por meio de uma recompensa da criatividade intelectual.

A protecdo da patente visa tanto as criagbes novas como aos aperfeicoamentos das
criacdes existentes. Um marco na Ciéncia, como a invencdo da penicilina, tem a mesma
importancia e é protegido do mesmo modo que uma nova alavanca numa maquina,
inventada para que a maquina funcione mais depressa. As patentes protegem as invencdes
e, de modo geral, a invencao pode ser definida como uma nova solucéo para um problema
técnico. Entretanto, existem objetos que ndo podem ser patenteados. Entre esses, figuram
materiais encontrados na natureza e maquinas que desafiem as leis da natureza, como a
maquina de moto-continuo. Entre as outras excec¢des, comumente mencionadas nas leis
aplicaveis, estao as teorias cientificas e os métodos matematicos; 0os esquemas, regras,
principios ou métodos comerciais; e métodos terapéuticos ou de diagndstico para aplicagédo

no corpo humano ou animal.

Uma vez depositado um pedido de patente, coexistem duas abordagens gerais: em
alguns paises, somente o respeito as formalidades é verificado, enquanto em outros paises,
0 pedido é também examinado quanto a esséncia, por um técnico no assunto, encarregado

de verificar se o pedido esta conforme os requisitos de patenteabilidade.

Uma invencgé&o deve estar revestida das seguintes caracteristicas:

- ser nova (novidade);
- envolver uma atividade inventiva,
- ser suscetivel de aplicacéo industrial (aplicabilidade).

Um modelo de utilidade deve estar revestido das seguintes caracteristicas:
- ser novo (hovidade);
- envolver um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua

fabricacéo;
- ser suscetivel de aplicacdo industrial (aplicabilidade).

Em resumo, a patente constitui um acordo entre o poder publico e o inventor. Ao
conceder protecdo por um tempo determinado, as autoridades garantem uma remuneracao

para o inventor. Depois da expiragdo do prazo de vigéncia, que geralmente € de 20 anos
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depois da data do depdésito do pedido de patente, a invencéo pode ser utilizada por qualquer
pessoa. O respeito as patentes € uma questdo complexa e compete ao titular da patente
negociar ou litigar judicialmente pela infracdo de seus direitos. Como ndo existe
verdadeiramente uma protecdo mundial, um inventor tera de pagar taxas de depdsito e

taxas de manuten¢do em cada um dos paises onde desejar obter protecao.

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) prevé um procedimento
simplificado que permite ao inventor ou depositante requerer e obter patentes em diversos
paises. Também promove e facilita o intercAmbio de informacdes técnicas, contidas nos
documentos de patente, entre pessoas juridicas e fisicas que exercem atividades em

determinada area.

A vantagem para um solicitante utilizar o PCT é que, ao preencher uma Unica
solicitacdo em um escritorio de patente, num unico idioma, ele obtera uma data internacional
de depdsito, e essa data de depodsito terd efeito em cada um dos paises designados. Além
disso, o PCT prové um periodo de tempo no qual o solicitante pode decidir se prosseguira

em cada um dos paises designados.

O principal papel da OMPI no processo do PCT é facilitar a aplicagdo do tratado
comunicando o pedido de PCT aos paises designados e publicando todos os pedidos

depositados de acordo com o PCT.

A figura 27 mostra a linha de tempo com as etapas do processamento de um pedido
do PCT.

publicagio pedido de exame preliminar
depdsito nacionall w}, Obs: aplicavel apenas para os
regional (data de relatério de busca ' paises que naoc aderiram ao Art. 22.1
prioridade) ISR e opinido escita
da ISA(IPRP Capitulo I}
A e 1 entrada
deposito PCT : da fase
l : nacional
. 2 28 0
L] 12 16 18 18
| | R | L
i _
emendas nas \
reivindicagbes Art. 19 IPRP (Capitulo IT) v

pedido de exame preliminar e Art. 34
emendas elou argumentos

Figura 28. Processamento de um pedido via PCT.
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QAA 2: Vocé aprendeu que a atividade inventiva e o ato inventivo sdo avaliados por um

técnico no assunto. Qual é o perfil (caracteristicas basicas) deste profissional?

QAA 3: Como se reconhece a “novidade” de uma invencdo ou modelo de utilidade? Quais

Ssao as ressalvas (excec¢des) previstas pela lei brasileira?
QAA 4: Como se reconhece a “atividade inventiva™?
QAA 5: Como se reconhece o “ato inventivo?

QAA 6: Como se determina a “aplicacdo industrial”?

QAA 7: Compare os requisitos de patenteabilidade empregados na concessao de uma

patente de invencdo com os de um modelo de utilidade?

QAA 8: O que pode ser protegido por patente de invencdo, por patente de modelo de

utilidade e por registro de desenho industrial? Observe as diferencas.

QAA 9: Todas as invengbBes que apresentem novidade, atividade inventiva e aplicacédo

industrial podem ser patenteaveis?

QAA 10: Pesquisadores de uma Universidade brasileira desenvolvem um trabalho de
pesquisa utilizando a flora e a fauna brasileiras em busca de principios ativos que possam
ser Uteis na cura de diversas doencas. Em seus estudos, isolam um composto da familia
dos sesquiterpenos com atividade anti-inflamatoria e espasmolitica que foi extraido direto da
camomila e uma substancia quimica capaz de controlar a pressdo arterial a partir da
peconha da serpente Jararaca (bothrops jararaca). Essa Universidade poderia proteger
esse composto extraido da camomila e o da pegonha da jararaca por patentes aqui no

Brasil? Esses compostos sdo novos e inventivos.

QAA 11: Quem estd autorizado a impedir qualquer pessoa de produzir, usar, vender,

colocar a venda ou importar uma invengao?
QAA 12: Dé um exemplo da “protecéo do segredo de fabrica” e o que ele protege?

QAA 13: Entre os atos mencionados abaixo, quais sdo sempre, as vezes, € nunca

desempenhados pela Secretaria Internacional em Genebra?
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g) Recebimento de pedidos de patente.
h) Recebimento de pedidos do PCT.

i) Busca internacional.

j) Publicacao internacional.

k) Exame preliminar internacional.

[) Concesséao de patentes nacionais ou regionais.

OUTRAS LISTAS
Leitura Opcional.

Vocé conhece a histéria do sistema de patentes Brasileiro? Vamos conhecer alguns marcos

histéricos do nosso sistema de patentes?

Quadro 1 - Microbomba Implantavel
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