COMO DEPOSITAR UM PCT
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INTRODUGAO

Existem duas formas de depositar um pedido de patente PCT:

1 - primeiro depositar um pedido de patente no Brasil e depois
depositar no PCT;

2 - depositar diretamente no PCT, depois escolher os paises que
quiser (inclusive o Brasil);

A presente instrucao trata apenas da primeira forma (depositar um pedido
de patente no Brasil e depois depositar esse mesmo documento no PCT).

Neste caso, o Receiving Office, OBRIGATORIAMENTE tem de ser o
escritorio Brasileiro (INPI), o ISA (i.e., a autoridade de busca) pode ser
outro escritorio.

Quando o Receiving Office € o Brasil, as autoridades de busca que o titular
pode escolher para o PCT, sdo: o proprio INPI brasileiro; o escritério
Austriaco de Patentes; o EPO (escritorio europeu); o Escritorio Sueco de
Patentes ou o USPTO (escritorio americano). vide link

A escolha de cada ISA depende de: preco; respaldo da decisao do escritério
escolhido em investidores interessados na invencao; e na aceitacao de
patentes reivindicando temas mais abstratos como softwares e business
methods por cada escritério (o USPTO costuma ser menos rigoroso no
exame desse tipo de tecnologia).

A seguir, vamos falar dos procedimentos mais utilizados pelos agentes
brasileiros: a escolha do INPI brasileiro e o EPO europeu como autoridade
de busca.

Escolhendo o INPI brasileiro como ISA:

« Preencher o formulario RO 101 (em versao portugués, disponivel na

internet em hnk), *nao esquecer de inserir postal code no formulario, ticar boxes com perguntas

e assinar ao final com caneta de ponta grossa preta.

« Recolher procuracao do titular (quando cabivel);
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« Imprimir o pedido de patente tal como depositado no Brasil;

. Pagar e recolher comprovante de pagamento das seguintes Guias de Recolhimento da Unidao (GRUs): 201
(transmissao de deposito), 253 (coHpia de prioridade), 293 (remessa das taxas oficiais), 266 (busca). Cada GRU ¢
emitida no site do INPI no seguinte link;

=> Apresentar tudo isso em 3 vias (cada qual em um envelope) ao INPI. A dltima via volta ao escritério com um selo do
INPI que contém a data de deposito, as demais vias ficam com o INPI.

Todos os documentos devem ser levados a sede do INPI no RJ ou delegacias nos demais estados (em Sao Paulo, se dirigir
a delegacia do INPI na rua Tabapua N° 41, 4° andar, Itaim, demais estados, consultar “delegacias do INPI”).




Sobre as taxas pagas quando o Brasil é escolhido como ISA:

- Taxa de busca brasileira: R$ 1685,00 (verificar possiveis alteraces na taxa)

- Taxa de transmissao de depdsito: R$ 260,00 (verif poss alt na taxa)

- Taxa de emissao de copia de prioridade: R$ 200,00 (verif poss alt na taxa)

- Taxa de remessa de taxas oficiais: 1330,00 CHF (1330 francos suigos
para um documento de 30 folhas, folhas adicionais + 15 CHF / folha
[incluindo as 4 folhas do RO 101) -> tem de ver a cotacdo do CHF do dia
no Banco Central, converter esse valor em real e digitar o resultado na
guia 293 paga no INPI. Em julho de 2018 a cotacao do CHF esta em

R$ 3,85. (verificar possiveis alteracdes na taxa)
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Total aproximado: R$ 7265,00*
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* considerando a cotaco do franco suigo em 13.07.18
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- Preencher versao em inglés do formulario RO 101;

- Recolher procuracao bipartida (inglés/portugués);
- Traduzir todo o pedido de patente para inglés;
- Imprimir o pedido de patente;

- Pagar e recolher comprovante de pagamento das seguintes Guias de Recolhimento da Unido (GRUs): 201 (transmissao
de deposito), 253 (copia de prioridade), 293 (remessa das taxas oficiais), 293 (taxa de busca) **. link

** h4 quem some o valor da “remessa das taxas oficiais” com a “taxa de busca” e insira o montante na guia 293, as duas formas estao corretas e irdo passar no crivo do
INPI e do PCT.

=> Apresentar tudo isso em 3 vias (cada qual em um envelope) ao INPI. A dltima via volta ao escritério com um selo do
INPI que contém a data de deposito e um niimero de protocolo, as demais vias ficam com o INPI.

Levar tudo isso a uma delegacia do INPI ou ao prédio central do RJ:
Em Sao Paulo: rua Tabapua N° 41, 4° andar, Itaim.
No Rio de Janeiro: Rua Mayrink Veiga, 9, Centro.

Em outros estados, vide: delegacias do INPI.

Comentarios sobre as taxas:

Taxa de busca no escritorio europeu: EUR 1775,00 -> tem de ver a cotacdo do EURO do dia do pagamento no Banco
Central Brasileiro, converter esse valor em real e digitar o valor correspondente na guia 293 do INPI. (verificar possivel
alteraco na taxa)

Taxa de tramitacdo: R$ 260,00
Taxa de emissdo de copia de prioridade: R$ 200,00

Taxa de remessa de taxas oficiais: 1330,00 CHF (1330 francos suigos para um documento de 30 folhas, folhas adicionais
+ 15 CHF / folha [incluindo as 4 folhas do RO101]) -> tem de ver a cotacdo do CHF do dia no Banco Central, converter
esse valor em real e digitar o resultado na guia 293. (verificar possiveis alteracdes na taxa)
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Total aproximado: R$ 13.568,00 *

* considerando cotagdes do euro e francos suicos em 13.07.2018

COMENTARIOS FINAIS

O processo do PCT nao acaba por ai. O titular ou seu procurador ainda tem
de acompanhar o processo administrativo do documento até a emissao
IPRP e entrada nas fases nacionais do documento. Opcionalmente, o
titular também pode protocolar uma resposta ao written opinion, quando
a opinido dos examinadores do PCT for desfavoravel.

Enfim, a complexidade do processo PCT nao acaba apds o deposito. Muito
pelo contririo, ela se torna ainda mais complexa... E preciso estar atento e
muito bem informado para realizar com proeza esse procedimento de
internacionalizacao do pedido de patente pela via do PCT.

Ficou com alguma davida? Quer terceirizar o servico de
internacionalizacdo de seu pedido de patente a uma equipe qualificada?
Quer ajuda com a escolha dos agentes no exterior responsaveis pelo seu
documento nas fases nacionais da patente?

Entre em contato:

[o consultor em patentes]
[oconsultorempatentes.com]

[11-95448-6409]
[info@mnip.com.br]

INFO@MNIP.COM.BR

+55 11 95448-6409

(11) 95448-6409

WWW.MNIP.COM.BR



