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101 PERGUNTAS
SOBRE PATENTES



101 Perguntas sobre patentes

Este e-book ira abordar as perguntas mais comumente feitas por aventureiros no mundo
das patentes, de nivel basico a avancgado. Este livro foi criado com o objetivo de fornecer
respostas claras e concisas para as perguntas mais frequentes que surgem durante a

introducéo as peculiaridades das patentes.

Ao longo deste livro, vocé encontrard uma ampla variedade de perguntas sobre os
aspectos administrativos, internacionalizacdo, infracdo e licenciamento de pedidos de

patentes.

Estas perguntas foram cuidadosamente selecionadas para abranger uma ampla gama

de topicos e dificuldades, desde questdes basicas até temas complexos.

Nosso objetivo é fornecer respostas claras e Uteis para algumas das perguntas que
vocé possa ter durante o seu aprendizado. Esperamos que este livro seja uma fonte valiosa
de informacdo e inspiracdo para vocé, e que ajude a aprimorar ainda mais seu

conhecimento sobre patentes.

Introducao

1. QUAIS AS VANTAGENS DE TER UMA PATENTE?

Uma das principais vantagens em ter uma patente é a exclusividade na venda, uso,
producédo ou importacédo de uma tecnologia. Por tecnologia entenda um produto, processo

ou parte deles.

Essa exclusividade pode se estender de 15 a 20 anos, a depender do tipo de patente:

patente de modelo de utilidade ou de invencao, respectivamente.
2. POSSO DESISTIR DE UM PEDIDO, TAIS COMO PI, MU E DI?

E possivel desistir do pedido de um pedido de patente ou desenho industrial a qualquer
momento de sua vigéncia. Para isto, basta parar de pagar as anuidades ou nao responder

uma exigéncia.



Ha também a possibilidade de protocolar junto ao INPI a sua desisténcia formal por
meio da retribuicdo de servico (GRU) 258, esta é de valor isento. Apenas € necessario o

protocolo com esclarecimentos quanto a desisténcia ou renuncia do caso.

Entenda que, ndo se perfaz obrigatério este protocolo. O pedido serd arquivado

definitivamente mediante a qualquer inércia prolongada por parte do depositante.
3. COMO GANHAR DINHEIRO COM UMA PATENTE?

As principais formas de ganhar dinheiro com uma patente sédo: exploracdo da

tecnologia, venda da patente e royalties sobre o licenciamento da patente.

A exploracdo da tecnologia consiste na venda, uso, exportacdo e fabricacdo da
tecnologia patenteada de forma exclusiva, ou seja, sem concorrentes utilizando sua

tecnologia.

Venda consiste na venda da titularidade, e consequentemente, dos direitos da patente.
O valor da venda varia de acordo com o tamanho do mercado, da relevancia da tecnologia,

e fatores como locais onde essa patente foi depositada.

Os royalties funcionam como uma transferéncia limitada dos direitos da patente. A
titularidade da patente ndo muda, o que muda € quem pode explora-la. Normalmente os
valores de royalties sao definidos entre 5 e 10% do lucro aferido por determinada

tecnologia.

4. TODO PRODUTO (OBJETO PARA COMERCIALIZAGAO) TEM QUE
POSSUIR UMA PATENTE OU DESENHO INDUSTRIAL?

N&o. Produtos ndo necessitam de patentes ou desenhos industriais para serem
comercializados. No entanto, uma patente ou registro de desenho industrial de seu produto,

guando cabivel, evita que concorrentes comercializem o mesmo produto.
5. QUANTAS PATENTES UM PRODUTO PODE TER?

E comum pensar que patentes s&o relacionadas a produtos. No entanto, a patente esta
relacionada a uma tecnologia especifica, de modo que um produto pode ter centenas de

patentes.



Um celular por exemplo, possui diversas patentes para seus chips (hardware) bem

como para seus softwares.
6. O QUE E PATENTE?

A patente é um documento emitido pelo estado sobre uma determinada invencéo. Esse
tipo de documento concede ao seu titular o direito de exclusividade na exploracdo da

invencao.

E importante destacar que uma patente € um documento que vale apenas no territorio
no qual foi concedido. Geralmente tendo validade dentro de um determinado pais ou, em
casos mais especificos, tendo validade em um grupo de paises (por exemplo, patentes
europeias tem validade em todos os paises sighatario da Convencdo de Patentes

Europeia).

Ainda, o documento de patente é um documento com validade declarada, podendo valer
por 15 ou 20 anos a depender da natureza da invencéao.

7. QUALQUER UM PODE SER AUTOR DE UMA PATENTE?

Sim, basta ter capacidade civil para ser titular de uma patente. Aqueles que ainda nao
detém capacidade civil plena (menores de idade, por exemplo) precisam de representacao

legal para se constituirem como titulares de um pedido de patente.
O inventor, por outro lado, pode ser qualquer pessoa, sem qualquer restricao.

Vale lembrar que, o titular com residéncia no exterior precisa de um procurador

residente no Brasil para representa-lo perante o INPI, conforme artigo 217 da LPI.
8. POSSO REGISTRAR COMO PESSOA FiSICA?

Sim, € possivel ser depositante de um pedido de patente, modelo de utilidade ou

desenho industrial como pessoa fisica.

Cabe destacar que, o INPI possui reducdo de valor das taxas oficiais de 60% para
pessoas haturais (somente se estas ndo detiverem participac¢do societaria em empresa do

ramo a que pertence o item a ser registrado).



9. POR QUE TANTAS EMPRESAS TEM MEDO DA PUBLICIDADE DA
PATENTE?

E comum que empresas detentoras de patentes se sintam inseguras ao depositar uma
patente. Isso pois, a contrapartida para que uma patente seja concedida € a de que o seu
dono revele todas as informagBes necessarios para que um terceiro possa copiar a
invencao. Obviamente, a cOpia da invencgdo por terceiro ndo autorizado s6 podera ocorrer

apos a perda da validade da patente (15 ou 20 anos).

Por demandar esse tipo de detalhamento, as empresas podem sentir que estao
“‘entregando o ouro” ou revelando o “pulo do gato” de sua inveng¢ao para os competidores.
De fato, estdo. Mas em troca, poderao se beneficiar dos até 20 anos de exclusividade da
tecnologia patenteada. Essa troca é o conceito que justifica a existéncia do sistema de

patentes.
10. QUE BENEFICIO EU TENHO AO PATENTEAR ALGO?

Antes de responder essa pergunta vale diferenciar dois momentos do “patentear”. O
primeiro deles € o ato de depositar um pedido de patente. Ja o segundo € o ato de ter um

pedido de patente concedido, gerando um documento que se chama “carta patente”.

No primeiro ato, depdsito de pedido de patente, 0 dono da invencéo se beneficia como
sendo reconhecido como o inventor da tecnologia. Com isso, 0 inventor assegura em certa
medida seu direito como criador da tecnologia. Com o ato do depdsito, o inventor também
adquire o direito de ser aquele que podera explorar com exclusividade a tecnologia

patenteada caso esta venha a ter patente concedida.

No segundo ato, o inventor se beneficia com o direito de ser o Unico a poder explorar
comercialmente a invencdo patenteada. Nenhuma outra pessoa ou empresa podera
explorar a tecnologia sem a prévia autorizacdo do dono da patente enquanto esta estiver

valida.
11. QUAL A IMPORTANCIA DE PATENTEAR ALGO?

Ao depositar um pedido de patente, o inventor da tecnologia garante que ninguém mais
podera receber uma patente para aquele mesmo invento, exceto ele proprio. Obviamente,
aqui estamos assumindo que a invencdo em questao é de fato inédita, ou seja, que nao

havia sido divulgada publicamente.



12. QUAL O BENEFICIO DE PATENTEAR UM PRODUTO/IDEIA?

Vamos responder essa pergunta em duas partes. Primeiro para produtos e em seguida

para ideias.

Produtos com patentes concedidas podem ser explorados comercialmente apenas por
seu titular, ou por agqueles que tenham sido autorizados por ele. Por exploracdo comercial
gueremos dizer: produzir, vender, armazenar para venda, importar, exportar, ou qualquer

outro uso com finalidade comercial.

Ja em relacgéo a ideias, cabe primeiro destacar que estas sdo patentedveis somente se
forem ideias plausiveis que resultem em um processo ou produto com aplicacdo industrial.
A concepcédo de um método ou a descricdo de um produto em termos de suas partes e
componentes sdo exemplos de ideias aceitaveis. Nesses casos, ndo € necessario que
estas tenham sido colocadas em prética para que a ideia possa ser protegida. Agora, ideias
mais abstratas, tais como regras para um novo esporte, planos de negdécios, entre outras

nao sao consideradas patenteaveis pela lei brasileira.

Os beneficios de patentear uma ideia sédo os mesmos do de patentear um produto. Dito
iSs0, vale destacar que ideias referentes a processos industriais conferem a prote¢céo sobre

a execucao do processo e sobre o produto resultante de tal processo.

13. EU PRECISO ESPERAR A CONCESSAO DA PATENTE PARA
COLOCAR O PRODUTO NO MERCADO?

N&o. A recomendacdo geral é que o produto s6é deve ser colocado no mercado apds o
depdsito do pedido de patente, ndo necessitando aguardar a concessao de patente. I1sso
pois, a protecdo do seu pedido de patente se da de forma retroativa, ou seja, o direito de
exclusividade conferido por uma patente pode valer desde a data de depdsito do pedido de

patente.
14. O QUE EU GANHO TENDO UMA PATENTE?

Por patente, vamos considerar aqui uma patente concedida, ou seja, uma “carta

patente”.

Nesse sentido, o dono de uma patente pode obter diversos ganhos com a patente,

incluindo:



1. Direito de exclusividade sobre a comercializacdo do invento patenteado;

2. Direito de vender ou “alugar” a patente para exploracao de terceiros;

3. Direito de ser reconhecido como o inventor;

4. Direito de proibir que terceiros ndo autorizados explorem comercialmente sua invencao;
5. Um forte argumento para captacao de recursos financeiros para exploracao da invencao;
6. Um bom curriculo;

7. Uma melhor posi¢do para negociar acordo de desenvolvimento conjunto.

15. POSSO PATENTEAR UMA IDEIA?

Depende do tipo de ideia. Ha ideias que sdo patentedveis e outras que nao sao

patentedveis

Para que seja considerada patenteavel, essa ideia precisa ser nova em ambito mundial

e ter aplicacao industrial e atividade inventiva.

Verifique também se a sua ideia se enquadra em qualquer uma das obje¢des do Art. 10
da LPL.

“Art. 10. Nao se considera invengdo nem modelo de utilidade:
| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgbes puramente abstratas;

Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,

financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacéo;

IV - as obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer

criacao estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentacéo de informacdes;
VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirargicos, bem como métodos

terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e



IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de

qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais.”

16. POSSO PATENTEAR UMA INVENGAO QUE JA FOI PUBLICADA
OU VENDIDA?

Para ser patenteada, uma invencdo precisa cumprir com os critérios de novidade,

atividade inventiva e aplicacao industrial, segundo a

“Art. 8 E patenteavel a invencéo que atenda aos requisitos de novidade, atividade

inventiva e aplicagao industrial.”
A mesma lei define a novidade da seguinte maneira:

“Art. 11. A inveng¢édo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando néo

compreendidos no estado da técnica.

§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto
nos arts. 12, 16 e 17.”

Com isso, entende-se que, com a publicacdo ou venda da invencéo, esta invencao ja
esta acessivel ao publico e, portanto, ndo cumpre aos requisitos de patenteabilidade

conforme disposto no art. 8° e ndo pode ser patenteada.
17. QUEM PODE SOLICITAR UMA PATENTE?

Se por solicitar entendermos “depositar um pedido de patente para analise”, a resposta

€ qualquer brasileiro. Estrangeiros necessitam de um procurador no Brasil para o depdsito.

As patentes ndo sao automaticamente concedidas. Incialmente, o inventor deve
organizar e protocolar um pedido de patente junto ao INPI. Esse pedido sera entédo
analisado pela equipe técnica do 6rgao, que entdo decidira pela concessao ou nédo da

patente solicitada.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
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18. COMO E DETERMINADO O ALCANCE DE UMA PATENTE?

Antes de responder essa pergunta vale quebramos a palavra alcance em algumas
dimensdes. Por alcance podemos entender: duracéo, territério de protecdo, escopo de

protecéo.

Vamos ao primeiro topico, duragdo. As patentes sdo documentos que concedem ao seu
titular direitos de monopdélio por um tempo limitado. No caso de patentes de invencgao, esse
tempo é de 20 anos. Ja para patentes de modelo de utilidade, o tempo é de 15 anos. Uma
vez que esse prazo expira, o invento da patente passa a ser de dominio publico, podendo
ser comercialmente explorada por qualquer pessoa sem necessidade de qualquer

autorizacao.

Além disso, os direitos conferidos ao titular sdo de natureza territorial. Via de regra,
patentes concedidas pelo governo de um pais valem apenas dentro de seu territério
nacional. Nesse sentido, patentes brasileiras valem apenas no Brasil, ndo dando ao titular
gualquer direito em outros paises. Dito isso, existem sistema regionais de patentes, 0s
guais conferem protecdo a um conjunto limitado de paises, como é o caso das patentes
europeias, cuja validade se estende para os 39 paises membros da Convencéo Europeia
de Patentes.

Por fim, quando o assunto é alcance de uma patente, é importante falar sobre o escopo
de protecéo. O objeto que é protegido por uma patente ndo consiste no todo descrito pelo
documento. Em realidade, o chamado escopo de protecdo é definido por um texto
especifico da patente, as reivindicagcbes, em especial as reivindicacbes ditas
independentes. Via de regra, qualquer objeto que contenha todas as caracteristicas da
invencao tal como definido em uma reivindicacdo independente sera considerado como

estando dentro do escopo de protecéo de uma patente.
19. QUAIS SAO OS DIREITOS CONCEDIDOS POR UMA PATENTE?

De acordo com a LPI;

“O titular da Patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu
consentimento, de produzir, colocar a venda, usar, importar produto objeto da
patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
Terceiros podem fazer uso da invencdo somente com a permissao do titular

(licenga).”



Uma patente, portanto, ndo da ao seu titular direito de produzir, colocar a venda, usar
ou importar o produto protegido por 20 anos dentro do territdrio nacional. O direito que esse

documento d4, na verdade, é o de impedir que terceiros fagcam essas agoes.

Desse modo, o titular da patente passa a poder ser o Unico a explorar a invencao
durante o tempo de vigéncia de sua patente, sendo ele autorizado a notificar e impedir
inclusive por via judicial que um terceiro continue ou comece a explorar o produto que se

protege.

20. O QUE E UMA DESCOBERTA CIENTIFICA E COMO E
DIFERENTE DE UMA INVENGAO PATENTEAVEL?

Uma descoberta cientifica é definida da seguinte forma por Jutta Schickore, em seu

trabalho “Scientific Discovery” publicado na Stanford Encyclopedia of Philosophy:

“A descoberta cientifica é o processo ou produto de uma investigacdo cientifica
bem-sucedida. Objetos de descoberta podem ser coisas, eventos, processos,
causas e propriedades, bem como teorias e hip6teses e suas caracteristicas (seu

poder explicativo, por exemplo) (...)”

Partindo da definicAo acima, extraimos que uma descoberta ocorre a partir da
observacdo de um fenbmeno. Nesse ponto ndo estamos falando em descrever e explicar

o fenbmeno observado.

Devemos reiterar aqui que uma patente de invencéo € uma ferramenta para premiar 0s
esforcos e investimentos em avancos tecnoldgicos. Nesse sentido, se ndo ha esforco para

melhor elaborar uma observacao, ndo ha que se falar em protecdo patentaria.

Com isso, uma descoberta cientifica enquanto observacdo de um fenémeno difere de
uma invencdo patenteavel na medida em que a primeira € menos elaborada, podendo
ocorrer ao acaso, hao necessariamente envolvendo um esforgo intelectual, enquanto a
segunda envolve tempo, esforco intelectual, investimentos financeiros e comumente um

longo processo de tentativas e erros.

Se elaborarmos mais a definicdo de descoberta cientifica, temos a seguinte definicdo

por um verbete da Wikipedia:

“Na ciéncia, a exploragéo é um dos trés fins de investigacéo, as outras duas

sendo a descri¢do e a explicacdo. A descoberta é feita fornecendo evidéncias



observacionais e experimentos para tentar desenvolver e aproximar a

compreensao de algum fenémeno inicial.”

Em contraste com a primeira definicdo, mais simples, a aplicacdo do método cientifico
descrita acima sim pode dar origem a uma invencado patenteavel, extrapolando a mera

observagéo.

Desse modo, podemos concluir que a aplicacdo do método cientifico a uma descoberta
(observacional) pode dar origem a uma invencdo patenteavel, mas a mera descoberta

cientifica (observacional), ndo.

21. O QUE E PROPRIEDADE INTELECTUAL? QUAL A DIFERENGA
ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE
INDUSTRIAL? O QUE A PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGE?

Etimologicamente, a palavra propriedade deriva do latim proprietas,atis, significando a
gualidade do que € proprio. Em outras palavras, a palavra propriedade define algo que se
possui, ou seja, aquilo que pertence a alguém. Na maioria das situacdes, o titular de
qualquer tipo de propriedade goza do direito de usa-la (desde que nao interfira nos direitos
de terceiros e seja contrario as leis ora estabelecidas) e impedir alguém de utiliza-la. Tal

fato ndo é diferente para a Propriedade Intelectual.

Dito isso, a Propriedade Intelectual se refere a tipos de propriedade que séo originadas
do espirito humano, como obras literarias e artisticas, inven¢des, desenhos e simbolos,
nomes e imagens usados no comeércio. A Propriedade Intelectual € um ramo do direito
‘que, por meio de leis, garante a inventores ou responsaveis por qualquer producédo do
intelecto — seja nos dominios industrial, cientifico, literario ou artistico — o direito de obter,
por um determinado periodo de tempo, recompensa pela propria criacdo” (Associagao

Paulista de Propriedade Intelectual - ASPI).
A patrtir disso, a Propriedade Intelectual compreende direitos relativos a:

a) Direitos de Autor e Conexos: incluem obras literarias, artisticas e cientificas (direitos
de autor), interpretacdes artisticas e execucdes, fonogramas e transmissdes por

radiodifusado (direitos conexos) e programas de computador;

b) Propriedade Industrial: incluem patentes, desenhos industriais, marcas e indicagdes

geograficas; e



c) Direitos Sui Generis: incluem protecéo de novas variedades de plantas, topografia de

circuito integrado, conhecimentos tradicionais e manifestagfes folcloricas.

Dessa forma, pode-se afirmar que a Propriedade Industrial se refere a um dos ramos
da Propriedade Intelectual, sendo voltado para direitos concedidos com o objetivo de
promover a criatividade e a inovacéo pela protecao, disseminacao e aplicacéao industrial de

seus resultados.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Direitos Autorais:

Direitos de Autor
Direitos Conexos
Programas de Computador

Propriedade Industrial:

Marca
Patente
Desenho Industrial
Indicagdo Geografica

Protecdo Sui Generis:
Topografia de Circuitos Integrados

Protecdo de Novas Variedades de Plantas
Crescimento Tradicional

Z

22. O QUE E SEGREDO INDUSTRIAL? QUAL MELHOR TIPO DE
PROTEGAO: PATENTES OU SEGREDO INDUSTRIAL?

Inicialmente, cabe destacar que a Propriedade Intelectual ndo representa a Unica forma
de proteger a criacdo humana. Um dos artificios utilizados para a protecdo de uma criacao
humana é feita por meio de segredos de negocios. Um segredo de negocio representa
gualquer conhecimento, normalmente com valor econémico agregado, relacionado a
atividade comercial, industrial e de servigo que configura o modelo de neg6cio desenvolvido
pela empresa. Em termos simples, constitui segredo de negdcio aquilo que mesmo sem
ser novo ou inventivo, patentedvel ou nao, adquire valor pelo fato dos outros ndo terem
conhecimento (LUNDBERG, 2005 ).

1 LUNDBERG, Steven; DURAT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and Software Patents, Law
and Practice, Washington: The Bureau of National Affairs, 2005, p. 2-5.



Segundo a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual:

‘De um modo geral, qualquer informacdo confidencial que forneca uma
vantagem competitiva a uma empresa pode ser considerada um segredo de
negocio. Segredos de negdcio abrangem segredos industriais e segredos
comerciais. A utilizacdo ndo autorizada de tais informacdes por outras pessoas
que nao o titular é considerado uma pratica desleal e uma violacdo do segredo de
negocios. Dependendo do sistema legal, a protecdo de segredos de negdcio faz
parte do conceito geral de prote¢é@o contra concorréncia desleal ou é baseada em
disposicdes especificas ou jurisprudéncia sobre a protecdo de informacdes

confidenciais.” (Grifos nossos; traducdo livre)

O segredo industrial é estabelecido com um ou mais contratos que visem a protecéo de
uma invencao em um ambiente em que todos os envolvidos séo contratantes e contratados
ou um ambiente em que todos os envolvidos estejam sobre o controle de um determinado

agente administrativo.

Dito isso, a resposta para a segunda pergunta é: depende. Muitas vezes essa nao é
uma decisao facil para um inventor, pois vantagens e desvantagens de ambas as protecdes
sédo consideradas nesse momento decisivo. Considerando que a patente confere ao seu
titular o direito de impedir qualquer terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar a invencao pleiteada, a recomendacao sempre seria
a de proteger uma invencédo por meio de patentes. Em outras palavras, ao impedir que
terceiros explorem comercialmente a invencéo por um periodo limitado, a patente fornece
ao seu titular uma vantagem em forma de uma espécie de monopdlio. Cabe destacar,
entretanto, que a exposicdo em detalhes da invencdo por meio do seu relatorio descritivo
e a vigéncia limitada da patente configuram fatores indesejados para o titular de uma

invencao.

Por outro lado, ao tratar-se de segredos industriais, € valido ressaltar que as principais
vantagens inerentes a esse tipo de protecdo sdo que: ndo ha necessidade de tornar a
invencao publica a sociedade e a protecao da invencdo ndo estao sujeitas a uma vigéncia
limitada. A principal desvantagem, contudo, de se proteger uma invencao por meio de
segredo industrial € que ndo ha o direito exclusivo de impedir que terceiros a utilizem
comercialmente, conforme observa-se para as patentes. Considerando, por exemplo, que

uma invengao protegida por segredo industrial foi descoberta por meio de engenharia



reversa (meio licito), pode-se afirmar que o segredo divulgado pode ser acessado e usado

por terceiros como quiserem. Logo, o risco é maior.
Seque:

“Enquanto o titular de uma patente possui direito de excluir terceiros da
exploracdo de sua invencdo, o titular do segredo ndo pode se opor ao uso do
segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por meios
licitos. O detentor de segredos de negécios, possui exclusividade no uso de tais
segredos, podendo excluir terceiros que tenham adquirido tais segredos de forma
ilegal. Porém terceiros que utilizem a mesma tecnologia, tendo-a desenvolvido de
forma independente, por exemplo, por engenharia reversa, poderao fazer uso
legitimo de tal tecnologia, mesmo estando protegido sobre segredo de negécios,
uma vez que ndo houve quebra de sigilo. Assim, a propriedade de segredos de
negécios, nesta hipétese ndo confere ao seu detentor o direito de excluir
terceiros.” (DANNEMANN, 2001?)

Logo, pode-se afirmar que toda tecnologia que for colocada no mercado e for
reproduzivel por meio de engenharia reversa, deve ser protegida por meio de patente. Caso

contrario, a protecao por meio de segredo industrial € recomendada.

Administrativo

23. QUAIS PRAZOS NAO PODEM PERDER DURANTE A VIDA DE
UMA PATENTE?

Conforme o art. 36, 81° da LPI, o INPI arquivara definitivamente o pedido de patente
gue nao responder as exigéncias. Diante disso, entende-se que quaisquer exigéncias ou
pareceres desfavoraveis que forem emitidos ao caso, a inércia arquivara definitivamente o

pedido.

Por mais, ndo realizar o pagamento de anuidades dentro do prazo anuidade e/ou
requerimento de exame, geram o arquivamento provisério do pedido e pode ser revertido

mediante pagamento de taxa majorada.

2 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentérios a Lei de Propriedade
Industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 101.



24, O QUE E PRIORIDADE EM UMA PATENTE?

E a data de depdsito mais antiga na familia de patentes

~ N
Conjunto formado por todos

< os correspondentes internacionais de um >

mesmo documento

|

Séao depositados em paises diferentes, mas contém prioridades em comum (pedido

equivalente). Os pedidos podem apresentar diferencas quanto ao conteudo, como por
exemplo o resultado do processo de exame.

Em alguns casos ndo apresentam a mesma prioridade, sendo assim néo séo pedidos

equivalentes.

O pedido original € o primeiro dentro da familia e o restante vai referir-se a ele. Nao é
necessario que na familia os pedidos tenham o mesmo quadro reivindicatorio pois

dependera da adequacao de cada pais.

A data de prioridade € utilizada como régua para determinar requisitos de novidade de

uma invencgao e para determinar um prazo final para internacionalizacéo.

a) Prioridade Interna e Unionista: Diz respeito a data de depdsito do primeiro pedido de uma

familia de patentes.

b) Interna: E a data em que o um documento é depositado no Brasil, este determinara o prazo
de um ano para o depdsito de um segundo pedido de patente brasileiro, e reivindica a

prioridade interna o dltimo (art. 17 da LPI)

c) Unionista: E a data em que o primeiro documento de uma familia de patentes é depositado

no exterior. Determinara o prazo de 1 ano para entrada na CUP e no PCT.

25. O QUE E TRAMITE PRIORITARIO?

7

Tramite prioritario € um projeto que visa acelerar o exame do pedido de patente,

economizando o tempo entre o depdsito e a concessao.



E disciplinado pela Portaria INPI PR n° 79/2022 e para entender se o pedido se
enquadra em alguma das modalidades dispostas, basta verificar a portaria mencionada.

Para solicitacdo do exame prioritario, cabe ao titular emitir a GRU 263, e em caso de

patentes verdes, emitir a GRU 279.
26. RESPONDI UM CASO COM A GRU ERRADA, E AGORA?

Por meio da GRU 800 é possivel realizar voluntariamente a restituicdo do valor faltante

da GRU emitida erroneamente.

Desta forma, podera realizar o pagamento referente a GRU correta e envia-la pelo Fale
Conosco. O setor responsavel do INPI ir4 inseri-la no processo.

Em alguns casos, sera solicitado protocolo de esclarecimento quanto ao erro
juntamente com a GRU 800 demonstrando o valor restante. A GRU para protocolo de

esclarecimentos comumente é a GRU 260.

27. APOS O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO, O QUE E POSSIVEL
FAZER?

Apés o indeferimento de um pedido de patente, cabera recurso administrativo a fim de
rebater o que o examinador apontou. O recurso contra o indeferimento devera ser
protocolado no prazo de 60 dias, enderecado ao Presidente do INPI, com base nos arts.
212 a 220 da LPI.

Quando ha o indeferimento do pedido de patente, ser4 considerado como recurso em
segunda instancia. Neste sentido, os recursos contra o indeferimento serdo protocolados

pela GRU 214, sendo a ultima fase administrativa do processo de patente.

Neste recurso cabera ao titular rebater todos os apontamentos feitos pelo examinador.
E de suma importancia que um técnico no assunto seja o responsavel pela elaboracéo do
recurso, Vvisto que esta € a Ultima instancia administrativa do pedido de patente, conforme
art. 54, da LPI.

Em casos excepcionais é possivel recorrer a esfera judicial. O recurso a ser protocolado
€ a Apelacéo, que devera ser redigida por advogado instituido pela Ordem dos Advogados
do Brasil.



28. QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA O DEPOSITO
DE UM PEDIDO DE PATENTE?

Para o protocolo de um PEDIDO NACIONAL é essencial termos: Relatorio descritivo,

Reinvindicacbes e Resumo.

Em alguns casos ter4 desenhos ou listagem de sequéncia. Entretanto ndo acontecera
em todos os pedidos. Em um modelo de utilidade (MU), o protocolo dos desenhos é

obrigatorio.

Também é essencial termos a procuracéo e verificarmos se havera a necessidade de

documento de cesséao, quando néo depositado pelo titular.

Recomenda-se incluir ao depdsito o contrato social em caso de pessoa juridica, visto

gue o INPI possui taxas reduzidas para empresas de pequeno porte.

O comprovante de pagamento da GRU também € parte importantissima para o depdsito
do pedido. Antes de protocolar certifique-se de que o pagamento foi realizado e néo

agendado.

Em casos de PEDIDOS INTERNACIONAIS a lista de documentos cresce um pouco

mais. E necessario anexar ao pedido alguns passos que foram realizados no PCT.

A lista de principais documentos sao os mesmos: Descritivo, Reivindicagdo e Resumo,
traduzidos para a lingua local.

Além desses, é importante termos: Publicacdo Internacional, Documento de Prioridade,

Relatério de Busca Internacional, Opinido Escrita Internacional e 1B304.

E possivel anotar no pedido o DASCODE, que facilita a busca do examinador pelos
documentos. Entretanto, nem sempre este cddigo sera de facil acesso, sendo ainda

necessario anexar os documentos supracitados.

Sempre verificar a necessidade de documento de cessdo e procuragdo. Nunca

esquecer de anexar o comprovante da GRU.



29. O QUE SAO EXIGENCIAS EM UM PEDIDO DE PATENTE OU
DESENHO INDUSTRIAL?

Exigéncia: a exigéncia € um despacho para correcao de erros formais ou técnicos.

Em pedidos de patentes, ha diversos tipos de exigéncias com prazos diferentes para

resposta. Tais como:

e Exigéncia 1.5: Possui prazo de resposta de 60 dias e esta identificada na RPI como
exigéncias diversas. Suspende o andamento do processo de entrada na fase nacional

brasileira. (processos internacionais/PCT)

No corpo do texto desta exigéncia pode conter por exemplo o pedido de um documento

faltante ou esclarecimento de algum ponto citado no pedido

o Exigéncia 2.5: Possui prazo de resposta de 30 dias contados da data de publicacdo do
despacho. E consoante ao disposto pelo art. 19 da LPI.

Essa exigéncia é publicada antes da publicacdo do pedido, e a falta de resposta anula a
publicacdo e numeracgéo dada ao pedido no ato do depdésito.

o Exigéncia 6.1: prazo de resposta de 90 dias a partir da publicacdo na RPI. Utilizado pelo
examinador para verificar a concordancia do pedido de patente com os Artigos 10, 18, 22,
24,25 e 32 da Lei 9279 de 1996 (LPI).

e Exigéncia 6.21, 6.22 e 6.23: tem prazo de resposta de 90 dias. Refere-se a busca de

anterioridade encontrada por escritérios.

e Exigéncia 6.7: Tem prazo de 90 dias para resposta. E um despacho informativo, utilizado
para alertar o depositante do pedido de patente sobre algum problema no decorrer do

processo, principalmente ap6s alguma resposta aos despachos 6.1

o Parecer 7.1: Tem prazo de 90 dias para resposta. Trata-se de um despacho que visa
demostrar se o pedido esta em conformidade com a lei. Em outras palavras, se cumpre com
0s requisitos de patenteabilidade de acordo com os Artigos 8, 11, 13 e 15 da LPI, ou seja,

se o pedido possui aplicacéo industrial, novidade e atividade inventiva.

Em desenho Industrial, a exigéncia € relativa a alteracdo do desenho, descritivo ou

reinvindicagao.



Tanto a Reivindicacdo quanto o descritivo, ha maioria dos casos, ndo sao pecas
essenciais ao pedido de registro de desenho industrial, portanto se ndo estiverem dentro
do padrao disponibilizado no INPI podera o titular apenas pedir a retirada do descritivo e/ou

reivindicacao.

Quanto aos desenhos o examinador indicara quais alteracdes deverao ser realizadas

para que o pedido seja concedido.

30. A PRIORIDADE INTERNA, ESTABELECIDA PELO ART. 17 DA
LPI, DIZ QUE UM PEDIDO DE PATENTE DE INVENGAO OU DE
MODELO DE UTILIDADE DEPOSITADO ORIGINALMENTE NO BRASIL,
SEM REIVINDICAGAO DE PRIORIDADE E NAO PUBLICADO,
ASSEGURA O DIREITO DE PRIORIDADE A UM PEDIDO POSTERIOR,
SOBRE A MESMA MATERIA, DEPOSITADO NO BRASIL, PELO MESMO
REQUERENTE OU SUCESSORES NO PRAZO DE UM ANO. ESTA
AFIRMAGAO ESTA CORRETA?

Sim, entretanto é bom revisar os paragrafos deste artigo, vejamos:

“§ 1° A prioridade sera admitida apenas para a matéria revelada no pedido

anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2° O pedido anterior ainda pendente sera considerado definitivamente

arquivado.

§ 3° O pedido de patente originério de divisdo de pedido anterior ndo podera

servir de base a reivindicagdo de prioridade.”

31. QUAL O TEMPO DE VIGENCIA DE UMA PATENTE DE
INVENGCAO? E DE UM MODELO DE UTILIDADE?

Para patente de invenc¢ao a vigéncia € de 20 anos e para modelo de utilidade a duracéo

€ de 15 anos contados da data de depdsito do documento.
32. E POSSIVEL PERDER UMA PATENTE?

Sim. Em caso de ndo responder a exigéncias por exemplo, o pedido sera arquivado
definitivamente. Outra maneira de perder uma patente € em caso de ndo pagamento de

anuidade ou requerimento de exame.



33. QUAL A VALIDADE DE UMA PATENTE NO BRASIL PARA O
RESTO DO MUNDO?

Uma patente no Brasil tem a vigéncia de 20 anos. A vigéncia de uma patente, no

entanto, se restringe a jurisdicdo do territorio nacional em que ela foi depositada.
34. QUANTO TEMPO LEVARA?

Para o pagamento de anuidade, levara 24 meses deste a data de depdsito e o0 seu
pagamento podera ser realizado no prazo ordinario e extraordindrio, isto €, o periodo
ordinario é consoante a 3 meses com a taxa padrao do INPI e no prazo extraordinario, tera

6 meses para 0 pagamento com taxa majorada.

Para requerimento de exame, levara 36 meses. Podera ser feito a qualquer tempo,
inclusive no ato do depdsito. Entretanto, ndo podera realizar emendar voluntarias apos a

solicitacdo de requerimento de exame.

Agora, para a entrada na fase nacional o depositante tera 12 meses a partir do depdsito
no Brasil para estender via PCT, por exemplo, e 30 meses para escolher a entrada na fase

nacional.
Para exigéncia o prazo de resposta seré entre 60 e 90 dias.
35. QUAL O PRAZO DE VALIDADE DE UMA PATENTE?

Uma patente de invencéo € valida no Brasil durante 20 anos. Um modelo de utilidade

tera 15 anos de vigéncia e o desenho industrial tem a vigéncia de 25 anos.
Todos a contar a partir da data de deposito.

36. QUANTO TEMPO DEMORA PARA FINALIZAR O PROCESSO DE
PATENTE?

Um processo de patente leva em média 8 anos do seu depdsito até a concessao do

pedido.

Entretanto existem modos de acelerar o exame do pedido, e com isso, a sua concessao

levara consideravelmente menos tempo para ocorrer.



Caso o pedido tenha relagdo com meios sustentaveis, por exemplo, € possivel acelerar
a sua concessdo enquadrando-o como uma Patente Verde, que atualmente € um servigo

de trAmite prioritario.

Nos casos de prioridade de tramitacdo, o pedido pode ser concedido de 6 meses a 1
ano. Para entender se o0 pedido se encaixa nos requisitos do INPI basta verificar em

conformidade com a tabela abaixo:
* QUANTO AO DEPOSITANTE

() ldoso, Portadores de Deficiéncia ou Doencas Graves
() Processo pertencente a pessoa fisica com idade igual ou superior a 60 anos.

() MEI, ME ou EPP (Micro empresa individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno
Porte)

() Instituicdo Cientifica, Tecnoldgica ou de Inovacao (Start Ups)
« QUANTO AS TECNOLOGIAS

() Processos que pleiteiam a protecdo de tecnologia verde.

() Processos cujo objeto é produto para tratamento de doencas especificas.
() Produtos, Métodos, Equipamentos ou Materiais relacionados a:

1. AIDS

2. Cancer

3. Doencas Raras ou Negligenciadas

() Processos cujo objeto é produto para tratamento do Covid-19

() Tecnologias fomentadas ou que dependem da patente para liberacéo de
recursos por instrumentos de fomento;

() Processos gque ha usuarios anteriores da tecnologia.



() Processos de tecnologia resultante de financiamento publico.
« CONTRAFACAO

() Depositantes que suspeitem de ou acusem terceiros de contrafacao;
() Processo cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorizacao
37. QUANTO TEMPO DEMORA PARA TER UMA PATENTE?

Entre o depdsito do pedido de patente e a sua concessao, no Brasil a média gira em

torno de 8 anos.

Existem mecanismos para acelerar o exame e fazé-lo de forma prioritaria. Para isso o

pedido devera se encaixar em alguns requisitos.
38. UMA PATENTE DURA QUANTO TEMPO?

O periodo de vigéncia de uma patente de invencdo € de 20 anos e 15 anos para

patentes de modelo de utilidade.

39. E POSSIVEL ESTENDER O TEMPO DE VIGENCIA DE UMA
PATENTE (EVERGREENING)?

A tentativa de burlar o tempo de vigéncia de uma patente é conhecida como

Evergreening. O Unico caso em que isto € possivel € em patentes farmacéuticas.

No meio farmacéutico isso pode ser realizado através da reivindicacdo de uma nova
mistura envolvendo um principio ativo consagrado, um novo meio de aplicacdo de uma

droga conhecida, um novo veiculo para uma droga ja comercializada, dentre outros.
40. COMO E O PROCESSO DE ANALISE DE UMA PATENTE?

O processo de analise de uma patente se inicia quando o Titular paga o requerimento
de exame. A partir desse ponto o pedido de patente entra “fila” de pedidos quando chegar
sua vez um examinador do INPI, que seja técnico no assunto, vai fazer uma pesquisa inicial
e possivelmente emitir um parecer 6.21. No referido parecer o examinador vai citar 0s
documentos que ele considera relevante para a invencdo em analise. ApOs a requerente
emitir uma resposta com ou sem emendas no pedido, o Examinador fara uma nova analise

e caso exista a necessidade de um novo parecer ele sera emitido baseado em



argumentacdes em um 7.1 que deve ser respondido pela requerente e caso todos 0s

problemas tenham sido sanados a patente sera concedida.

Além das andlises sobre o conteudo, o Examinador ir4 verificar se existem problemas
na parte formal do pedido de pedido de patente e caso existam devera ser emitido um 6.1.
Em geral essas exigéncias sdo de solucao simples, pois o proprio examinador explica o

melhor caminho para emendas.

Concessao

41. SE DEPOSITAR, ESTOU TRANQUILO?

A partir do momento de depdésito da patente, a Requerente ja pode enviar notificacdes
extrajudiciais para contrafatores. Caso os mesmos continuem produzindo a matéria
reivindicada, quando a patente for concedida o Titular tera direito aos lucros obtidos pela

exploracdo da matéria patenteada.

No entanto, sempre existira o risco de a patente ndo ser concedida e, entdo, o Titular
nao terd direito algum sobre a matéria pleiteada e por isso ndo se pode ficar completamente

tranquilo apds o depaosito.

Internacionalizacao

42. A PATENTE SO TEM VIGENCIA/VALIDADE NO BRASIL?

Sim. Se uma patente for depositada no Brasil, ela s6 tera validade dentro do territorio

brasileiro.

Isto é conhecido como o principio da territorialidade, exposto no Art. 4° da CUP
(Convencéao da Unido de Paris para Protecao da Propriedade Industrial), que estabelece
que a protecdo concedida a propriedade industrial tem validade dentro da jurisdigcdo que a
concede. Portanto, a patente depositada em territério brasileiro esta sujeita a aplicacéo do

regime juridico brasileiro e é valida somente em territorio nacional.



43. A PRIORIDADE UNIONISTA, ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA
CUP E PELO ART. 16 DA LPI, ASSEGURA QUE, APOS UM PEDIDO
SER DEPOSITADO EM UM PAIS SIGNATARIO, A TECNOLOGIA JA
PODE SER DIVULGADA SEM QUE OUTROS PAISES CONVENIADOS
CONSIDEREM QUE ESTE INVENTO SE ENCONTRA NO ESTADO DA
TECNICA POR UM PERIODO DE 12 MESES. DESTA FORMA, A
PRIORIDADE DEVE SER REQUERIDA NO MOMENTO DO DEPOSITO
DO PEDIDO POSTERIOR. ESTA AFIRMAGAO ESTA CORRETA?

Correto!

A Prioridade Unionista assegura que uma tecnologia ja depositada em um pais
signatério possa ser divulgada sem que outros paises conveniados, que receberdo o
depdsito do mesmo invento, julguem que a referida tecnologia prejudica os requisitos de
novidade e atividade inventiva, durante um periodo de 12 meses, uma vez que a prioridade
seja requerida no momento do depoésito do pedido posterior. Nao é possivel reivindicar a
prioridade unionista posteriormente, como revela o disposto no Art. 16 da LPI.

“Art. 16. Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo
com o Brasil, ou em organizacao internacional, que produza efeito de depdsito
nacional, sera assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos

nesses prazos.

§ 1° A reivindicacao de prioridade sera feita no ato de depdsito, podendo ser
suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores a
data do depdsito no Brasil. (...) “

Além disso, se apds o depédsito do pedido inicial em um pais signatario o depositante
tenha aperfeicoado a sua tecnologia, ainda é assegurada a reivindicacdo da Prioridade
Unionista. Neste caso, o pedido de patente tera duas datas para a definicdo do estado da
técnica: uma primeira data para a matéria inicialmente depositada, e uma segunda para a
matéria adicional. Assim sendo, a prioridade sera concedida apenas para a matéria

revelada inicialmente, ndo se estendendo a matéria complementar.
44, QUAL A MELHOR JURISDIGAO?

A resposta vai depender da finalidade do titular.



Por exemplo, a melhor jurisdicdo em termos de facilidade de concessdo, em nossa
opinido é os EUA, onde o titular tem mdaltiplas oportunidades de convencer o examinador
local a patenteabilidade de seu invento.

A melhor jurisdicdo em termos de rapidez de concessao, provavelmente é a Coreia do
Sul.

Uma das melhores jurisdicdes em termos de custos, € o Brasil, onde o INPI cobra
maodicos R$ 70 de taxa de depdsito para pessoas fisicas, microempresas e instituicoes de

ensino.

De todo modo, nossa orientacéo é que o titular escolha as jurisdicoes de depdésito de
seu pedido de patente com base em uma estratégia de mercado, que vise bloquear

concorrentes de potenciais concorrentes da reproducéo de seu invento.

45. UM PRODUTO E PATENTEADO NO EXTERIOR. POSSO VENDE-
LO NO BRASIL?

Para responder essa pergunta, vamos inicialmente assumir o seguinte:
1. A patente estrangeira pertence a um terceiro, hdo a vocé;
2. A patente estrangeira ndo possui correspondente depositado no INPI brasileiro;

3. J& se passaram mais de 12 meses desde a data de prioridade desta patente
estrangeira (por data de prioridade, entenda, o depésito mais antigo em uma familia de

patentes);

4. Ndo ha qualquer outra patente depositada em territério nacional que inviabilize a

reproducéo de parte desta tecnologia no Brasil.

Assumindo todas as premissas acima como verdadeiras, a resposta € sim. Pode

reproduzir a tecnologia de interesse no Brasil.

Na duvida, o mais recomendavel, é a contratacdo de um escritorio especializado em
propriedade industrial para realizacdo de um FTO (Freedom to Operate Search) para

indicar a viabilidade ou ndo da reproducéo de determinada tecnologia em territorio nacional.



46. POSSO PATENTEAR UM PRODUTO QUE VI NO EXTERIOR?

N&o, isto porque, no Brasil essa tecnologia ndo atenderia ao requisito de novidade,
postulado no artigo 8° da Lei 9279 de 1996.

No Brasil vigora o conceito de “novidade absoluta”, em que, € considerado “novo” o
objeto ou método que nunca foi publicado em qualquer lugar do mundo por meio escrito,

falado, papel ou eletrénico.

Ha certa confusdo nesse ponto, pois o requisito de novidade necessario a concessao
do desenho industrial e da patente de invencdo € um requisito absoluto, que precisa ser
apreciado em ambito global, considerando tudo aquilo que ja foi publicado em qualquer

pais do mundo.
47. MINHA PATENTE VALE NOS ESTADOS UNIDOS?
Caso sua patente seja Brasileira, a resposta €: ndo!

A patente, o desenho industrial e a marca, sdo ferramentas de protecéo intelectual
circunscritas a jurisdicdo do depoésito. Em outras palavras, uma patente de invencao
brasileira, s6 protege o inventor dentro do territério nacional. Uma patente americana, por

outro lado, so6 protege o inventor nos EUA.

Se desejar ter exclusividade de seu invento em todos os paises do mundo, o titular tera
de depositar seu pedido de patente em todos os paises do mundo. Na pratica isso é
inviabilizado sobretudo pelos custos de tal empreitada.

Regra geral, o titular escolhe os paises de interesse para depdsito com base nas
localidades onde ele possui 0 maior niumero de fabricas de concorrentes ou 0 maior

mercado consumidor para sua tecnologia.
48. E POSSIVEL TER UMA PATENTE MUNDIAL?
N&o, ndo existe uma patente mundial.

O mais préximo disso sdo as patentes regionais, onde o titular deposita um uUnico
documento para um agrupamento de paises, tais como: patente Europeia (EPO), patentes
de regides africanas (ARIPO e OAPI) e patentes da Eurasia (EAPO).



Se quiser ter seu invento protegido em todos os paises do mundo o titular devera
depositar seu documento em todos os paises do mundo e ter um advogado responsavel

por seus documentos em cada um desses paises.
49. QUANTO CUSTA TER UMA PATENTE NOS ESTADOS UNIDOS?

Considerando valores de 2023, e considerando que o titular j& tem o pedido de patente
redigido e traduzido para inglés, os valores oscilam proximo a 2000 USD para pessoas

fisicas, ou, o dobro deste valor considerando um depdésito em nome de pessoa juridica.

Claro, h& diversos fatores que podem alterar esse montante, tais como: honorarios de
advogados mais ou menos prestigiados nos EUA, o tamanho do titular (micro Entity, small
Entity ou regular Entity), o ndmero de reivindica¢cdes, o numero de reivindicacbes

independentes e reivindicacdes com multiplas relacdes, dentre outros detalhes.
50. POSSO OBTER UMA PATENTE INTERNACIONAL?
N&o existe patente internacional.
O PCT, muitas vezes é confundido com uma patente internacional.
Contudo, PCT € apenas um facilitador do depdsito em multiplos paises.

Cada pais tem sua soberania para conceder ou ndo uma patente de invencao.

Software e computadores

51. POSSO PATENTEAR UM SITE OU APLICATIVO?

Sites e aplicativos propriamente ditos ndo podem ser patenteados, conforme inciso 5
do artigo 10 da Lei 9279:

“Art. 10. Nao se considera invengdo nem modelo de utilidade:
V - programas de computador em si;”

De acordo com as Diretrizes de Exame para Invencdes Implementadas em

Computador, de 2021, uma reivindicacao definindo por um programa de computador em si



nao é considerada invencao, tampouco reivindicacdes que possam ser interpretadas como

sinbnimos do termo “programas de computador”, como € o caso de um aplicativo.

Ainda, para que uma patente seja concedida € necessario que cumpra o requisito de
aplicacao industrial. Neste contexto, um site ndo pode ser industrializado e, portanto, ndo

pode ser patenteado.

No entanto, a metodologia destes softwares pode ser patenteada, desde que cumpram
com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

Infracao

52. ALGUEM COPIOU O MEU PEDIDO DE PATENTE, O QUE FAZER?

Ao ter seu pedido de patente ou patente reproduzido por alguém, o primeiro passo é
enviar uma notificagdo extrajudicial. Apds essa primeira comunicacédo, é possivel resolver
o problema de maneira amigavel, de forma que o terceiro pare de explorar seu produto e
te indenize, ou ainda fazer um licenciamento do seu pedido de patente. Caso este problema
ndo seja solucionado com a notificacdo extrajudicial, medidas judiciais sdo o préximo

passo.
53. COMO FUNCIONA A INFRAGAO DE UMA PATENTE?

O escopo de protecdo de uma patente é definido pelo contetdo das reivindicacoes,

conforme definido pelo artigo 41 da LPI:

“Art. 41. A extenséo da protegdo conferida pela patente sera determinada pelo
teor das reivindicacdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos

desenhos.”

A infracdo, portanto, é dada pelo confronto das caracteristicas presentes no produto

supostamente infrator com as reivindicagdes independentes da patente.

As doutrinas mais utilizadas preveem dois tipos de infracéo: a infracéo literal e a infracao

por equivaléncia.



54. A INFRAGAO SO OCORRE DE FORMA LITERAL?

A infracao literal é inexoravel e ocorre quando todos os elementos de uma reivindicacao

independente séo reproduzidos pelo produto infrator.

No entanto, seria muito facil se esquivar de uma infracdo literal, simplesmente

suprimindo ou substituindo um elemento, como substituir um parafuso por um prego.

Dito isso, a utilizacdo de design around provocou certa elasticidade na analise de
infracOes, tentando evitar o uso de simples substituicbes de componentes que realizam
substancialmente a mesma funcdo, substancialmente da mesma forma, obtendo

substancialmente o mesmo resultado.
55. COMO FUNCIONA A INFRAQAO POR EQUIVALENCIA?

A infracdo por equivaléncia ocorre quando o produto infrator reproduz todos os

elementos de uma reivindicacdo, sendo, pelo menos um de forma equivalente.

Por exemplo, um prego € equivalente a um parafuso em forma, funcéo e resultado.
Seguindo a doutrina dos equivalentes, um produto que reproduza toda a matéria
reivindicada por uma patente, substituindo somente o parafuso reivindicado por um prego,

também infringe a patente.

Vale destacar também que a equivaléncia entre os elementos contidos na reivindicacéo
é relativa a complexidade do elemento, de modo que, caso o elemento seja inventivo, ndo

caracteriza infragao.
56. COMO FUNCIONA A INFRAGAO DE UM MU?

Dado que os direitos legais assegurados por patentes de inven¢édo e modelo de utilidade
sdo iguais, ndo haveria motivo para comentar em separado sobre infracdes envolvendo

modelos de utilidade.

No entanto, deve-se lembrar que o escopo de protecdo de uma patente de invencéo é
mais amplo que o de uma patente de modelo de utilidade. Isso quer dizer que a amplitude
de protecdo, e, consequentemente, a flexibilidade dada para a interpretagcdo de uma

reivindicagéo, deve ser proporcional ao grau de inventividade da respectiva invengao.



Dito isso, a pratica jurisprudencial, em tais circunstancias, prefere que a verificacédo de
infracdo a uma patente de modelo de utilidade seja feita de forma literal em detrimento a
infracdo por equivaléncia. A aplicacao de infragdo por equivaléncia envolvendo patentes
de modelo de utilidade deve ser feito com cautela, a fim de ndo ampliar a reivindicacao

para além daquilo que efetivamente representa a invencao do titular.

E isto ndo € mera elucubracédo do autor desse ebook, dado que é entendimento unanime

da doutrina, conforme citagéo a seguir:

“A pratica jurisprudencial indica que o escopo da patente tende a ser maior, ou
menor, para efeitos de determinar a extensédo das equivaléncias, conforme a
importancia inovadora da patente padrdo. Uma patente inaugural, de grande
significado para a tecnologia pertinente, tera suas reivindicacdes interpretadas de

maneira a dar maior substancia a protecéo.

Reversamente, uma pequena inven¢éo, sem duvida patenteavel, mas corriqueira,
terd suas reivindicagdes lidas estritamente, até mesmo literalmente. Tal ocorre
sem haver qualquer politica industrial judiciaria, mas simplesmente porque nos
campos ainda ndo desbravados pela tecnologia, ainda ndo existe matéria em
dominio publico, ou no alcance de patentes alheias” (Denis borges Barbosa,
Criacdes Industriais Segredos de Negdcio e Concorréncia Desleal — GV Law —

Editora Saraiva — pagina 243).

57. COMO FUNCIONA A INFRAGAO DE UM DI?

Diferentemente de patentes de invencdo ou modelo de utilidade, o desenho industrial
(DI) protege a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas
e cores que possa ser aplicado a um produto. A protecdo para referidos registros
geralmente estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, incluindo
também objetos que apresentam forma relativamente diferente do ilustrado no respectivo
DlI.

Segundo a doutrina, ha duas situacdes em que uma analise de infracdo envolvendo um
DI seré& rapida e inexoravel: quando o DI e o objeto em analise forem absolutamente iguais
(havera infracdo) e quando forem absolutamente distintos (ndo haveré infracdo). Um
terceiro caso € quando o objeto e o DI em analise compreenderem simultaneamente
caracteristicas similares e caracteristicas distintas um do outro. Neste caso, a doutrina

recomenda a realizacdo simultanea de trés comparagoes:



i — uma primeira comparacdo do DI com os documentos do estado da técnica mais

proximos ao DI e ao objeto de analise;

i — uma segunda comparacéo envolvendo o objeto em analise e as mesmas técnicas

anteriores da primeira comparacao; e
iii — uma terceira comparacéao entre DI e objeto de analise;

Se das trés comparacgdes, a mais colidente for entre DI e objeto de analise, ha infracéo.

Do contrario, ndo hé infracéo.

Aqui vale o mesmo principio da doutrina dos equivalentes aplicada as patentes, isto €,
guanto mais disruptivo o objeto protegido por uma ferramenta da propriedade industrial,

mais elasticidade tem de ser dada a determinacgé&o da infragdo.

58. TEREI QUE ENTRAR COM AGAO CONTRA CADA EMPRESA QUE
DESRESPEITA-LA?

As medidas devem ser tomadas contra cada empresa que desrespeitar sua patente.

No entanto, ndo sdo necessariamente “acdes” ou processos. Muitas vezes, esses
problemas podem ser resolvidos de maneira extrajudicial, seja por meio de acordos entre

as partes ou camaras de arbitragem.
59. O QUE ACONTECE SE EU VIOLAR UMA PATENTE?

Se uma pessoa ou empresa infringe o objeto reivindicado em patente brasileira, esta
pessoa ou empresa esta sujeita a uma acao de infracdo encabecada pelo titular da patente
infringida.

Nos pedidos desta acdo de infracdo o titular poderad requerer a interrupcdo da
importacéo, fabricagdo ou comercializacdo do objeto infrator em territorio brasileiro e

solicitar a reparacao pelos lucros cessantes e perdas e danos.

O artigo 210 da Lei 9279 de 1996 (LPI) determina os critérios de apuracao de lucros

cessantes em acdes de infracdo de patente:

Art. 210. Os lucros cessantes serdao determinados pelo critério mais favoravel ao

prejudicado, dentre os seguintes:



| - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo néo tivesse ocorrido; ou
Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violag&o do direito; ou

lll - a remuneracao que o autor da violacdo teria pago ao titular do direito violado pela

concessao de uma licenca que Ihe permitisse legalmente explorar o bem.

60. COMO AS PATENTES SAO USADAS EM LITIGIOS DE INFRAGAO
DE PATENTE?

A patente em um litigio é utilizada como base para todo processo. Para um produto ser
considerado infrator de uma patente ele deve infringir todas as caracteristicas de pelo
menos uma reivindicacdo independente dessa patente. Além disso, o relatério descritivo e
0s desenhos sao utilizados para auxiliar na interpretagcdo das reivindicagdes. As

caracteristicas podem ser infringidas de forma literal ou equivalente.
61. O QUE ACONTECE SE ALGUEM VIOLAR UMA PATENTE?

Uma vez identificado um possivel infrator de uma patente, a primeira coisa que o titular

deve realizar é se assegurar sobre a probabilidade de a infracéo de fato ocorrer.

Se a patente proteger um produto, € recomendado que o titular procure um especialista
em técnico em patente para comparar uma andlise minuciosa do produto infrator com o
escopo de protecdo da patente. Tendo uma certeza maior, 0 préximo passo seria enviar
uma notificacdo extrajudicial para o infrator. Esta notificacdo consiste numa carta ou e-mail
apontado que o produto do terceiro infringe os direitos concedidos para a patente. Aqui
devem ser incluidas informagdes sobre o titular da patente, o escopo de protecdo da

patente e a uma breve comparacao com o produto infrator.

No caso de patentes de processo, a verificacdo de real infracdo € um pouco mais
complicada. Isso pois, para que se elabore uma comparacédo técnica entre o processo
protegido e um potencial processo infrator é preciso que se visite as instalacdes fabris do
infrator. Somente assim seria possivel averiguar se o terceiro infrator de fato se utiliza do
processo patenteado. Por esse motivo, geralmente notificagdes sobre infracdo de processo
dificilmente podem langar m&o de analises técnicas previamente o envio da notificagéo

extrajudicial.



Uma vez notificado, o esperado € que o terceiro infrator se disponibilize para uma
conversa amigavel. O objetivo dessa conversa é geralmente entender mais sobre a
possibilidade de infracdo e, caso esta se demonstre plausivel, iniciar as uma negociacao
em torno da tecnologia patenteada. Em casos favoraveis, esse tipo de negociacao pode
resultar no firmamento de um acordo de licenciamento ou compra da patente. Dito isso, é
possivel que o infrator se negue a prestar qualquer informacgéo e negue completamente a

infrac&o.

Se as negociacbes amigaveis ndo se demonstrarem eficazes e o terceiro seguir
explorando a tecnologia potencialmente infratora, o titular da patente podera entrar com um
processo judicial alegando infracdo de sua patente. Nesse processo, o infrator sera
obrigado a fornecer todas as informacgfes necesséarias para que se verifique a infracéo.
Inclusive, visitas técnicas a instalacdes fabris também poderdo ser determinadas pelo juiz

se este estender preciso.

Licenciamento

62. E POSSIVEL COMPRAR A PATENTE DE ALGUEM?

De inicio, uma patente ndo se trata do produto final protegido, mas sim de um
documento que descreve suficientemente a invenc¢éo e da o direito ao titular da patente, ou
seja, o dono daquele direito, de explorar de forma exclusiva sua tecnologia, sem que
terceiros possam fazer o mesmo sem antes lhe consultar. Esta definicdo é importante para
entender que, quando falamos de compra de uma patente, estamos falando da aquisicédo

de um direito, e ndo de um produto final.

Tendo alinhado o conceito acima, a resposta para a pergunta “E possivel comprar a
patente de alguém?” é sim! E possivel comprar o direito de explorar comercialmente uma
patente. Quando um terceiro compra a totalidade dos direitos de uma determinada patente,
ocorre o que se chama de troca de titularidade. Essa troca de titularidade é feita por meio
de um documento de cesséo (dos direitos da patente), sendo a abrangéncia territorial
dessa cessao limitada as jurisdicdes em que esse documento for assinado e protocolado
junto ao 6rgéo oficial local. Ou seja, se uma patente foi concedida em 10 paises, mas as

negociacdes de troca de titularidade e assinatura do documento de cesséo ocorreu apenas



em 1, a compra e venda daquela patente ocorreu somente neste 1 pais. Nos outros 9, 0

direito da patente segue sendo do primeiro titular.
63. EXISTE PRAZO PARA VENDER UMA PATENTE?

Sim e ndo. Formalmente falando, ndo existe um prazo para que uma patente seja
comprada. No entanto, depois que a tecnologia de uma patente cai em dominio publico,
por exemplo, depois que o tempo de vigéncia da patente expira, ndo faz mais sentido
adquirir uma patente. Isso porque o direito de patente confere um monopolio temporario da
tecnologia que esta descrita no documento. Isso significa que, durante a vigéncia dessa
patente, o titular, ou seja, o dono desse direito de monopdlio, pode impedir que terceiros
explorem a tecnologia economicamente. Caso isso ocorra, o titular pode ainda impedir que
esse terceiro continue a exploracéo, ser indenizado proporcionalmente as perdas que teve
com essa exploracdo e/ou ainda estabelecer acordos para que esse terceiro continue a
explorar a tecnologia. Depois que a patente expira, no entanto, qualquer pessoa pode
seguir com sua exploracdo. Com isso, um interessado em adquirir uma patente apos a
expiracdo nao teria nenhum beneficio com essa compra. Mesmo que se descobrisse
retroativamente que alguém explorou a patente indevidamente, quem teria direito a uma
indenizacdo nesse caso seria o titular da patente no momento em que a exploracao
indevida ocorreu, e ndo o novo titular que adquiriu aquele direito expirado. Em resumo: nao

faz sentido investir em um direito que ndo mais existe.
64. O QUE E UMA LICENGCA DE PATENTE?

Uma licenca pode ser definida como uma autorizacdo que é dada a um terceiro que
permite que o mesmo faga alguma coisa. No contexto das patentes, uma licenga consiste
em autorizar que um terceiro explore uma patente que nao lhe pertence. Ainda no contexto
das patentes, essa licenca pode se dar de forma voluntaria, ou seja, por meio de um acordo
firmado com o titular da patente, ou compulsoéria, situacdo rara em que, por interesses
publicos ou emergéncia nacional, por exemplo, terceiros passam a ficar autorizados a
explorar determinada patente por um tempo determinado, mesmo sem a autorizacdo do

titular. O tema de licencas compulsorias sera mais explorado na pergunta 68.

E relevante destacar ainda que toda licenca de patente tem trés caracteristicas
fundamentais: € temporaria, territorial e pode ser por setor de aplicagéo (por exemplo: uma

empresa de agro criou uma tecnologia que também pode ser util para a industria



farmacéutica. Como essa empresa de agro ndo tem interesse em se inserir no setor
farmacéutico, ela pode conceder uma licenca para que sua tecnologia seja explorada pela
industria farmacéutica exclusivamente para a producdo de medicamentos, ndo podendo

esta Ultima extrapolar este setor de aplicacdo).

65. COMO POSSO LICENCIAR MINHA PATENTE PARA OUTRAS
EMPRESAS?

O processo de licenciamento se da através de um processo de negociacdo que pode
partir tanto do titular da patente quanto do(s) interessado(s) em sua exploracdo. Depois de
concluida a negociacao, os termos definidos devem ser registrados em um documento de
licenca, o qual deve incluir aspectos relacionados ao tempo, territorio e abrangéncia setorial
contemplados pelo licenciamento. O contrato assinado deve ser averbado no INPI e, a
partir dai, as empresas interessadas que estdo no referido acordo podem iniciar a

exploragdo da patente dentro dos termos do contrato.
66. POSSO VENDER MINHA PATENTE PARA OUTRA EMPRESA?

Se fizer sentido para vocé, ou seja, se ndo desejar mais explorar sua patente porque
mudou de ramo ou simplesmente aquela tecnologia ndo Ihe é mais rentavel, havendo

compradores interessados, vocé pode sim vender seus direitos!

67. O QUE ACONTECE SE DUAS EMPRESAS TIVEREM PATENTES
CONFLITANTES?

Nesse caso, se ambas as empresas explorarem comercialmente a tecnologia das
patentes, é muito possivel que esteja configurado um caso de infracdo da patente que tem
a data de depdsito mais antiga por parte do concorrente com a patente mais recente. Para
entender se € esse 0 caso, é importante que uma equipe técnica especializada em patentes

realize um estudo mais aprofundado do caso.

Caso se verifique a ocorréncia de uma infracdo, a empresa que tiver a data de depdsito
da patente mais antiga pode acionar extrajudicial ou judicialmente a concorrente, a fim de
notifica-la desse fato. A partir dai, as empresas podem chegar a um acordo, ou a empresa
titular da patente mais antiga pode entrar em vias judiciais para reivindicar seus direitos

indenizatérios e/ou a interrupcdo da exploragdo da tecnologia por parte do concorrente.



68. O QUE E UMA LICENGA COMPULSORIA DE PATENTE?

Uma licenca compulséria de patente € uma autorizacdo dada por determinada
autoridade publica para que terceiros possam explorar determinada patente, sendo esta
autorizacdo ndo condicionada a vontade do titular. No geral, e em linha com as
determinacdes do acordo Trips, para que ocorra uma licengca compulsoéria, € necessario
gue se prove que foram feitas tentativas prévias de acordo com o titular. Isto decorre de

alguns pontos fundamentais do sistema de patentes:

- as patentes sdo uma forma de premiar quem investiu em inovagdo tecnologica por

meio de um monopdlio temporério de exploragao;

- nesse tempo de monopdlio, espera-se que o titular da patente consiga ndo so6 repor
0s investimentos feitos naquela inovacdo, mas também lucrar com isso, para que ele seja

encorajado e inovar mais e, consequentemente, trazer melhorias para a sociedade.

- em linha com esses aspectos, o grande objetivo do sistema de patentes é incentivar a

inovacéao, tendo como meio (e ndo fim) o monopdélio temporario.

As licencas compulsérias, portanto, implicam na perda, mesmo que geralmente
temporaria, do direito de exclusividade do titular, o que vai contra interesses fundamentais
do sistema de patentes de incentivar a inovagéo. Por esse motivo, apesar de existir dentro
dos acordos internacionais e de muitas legislacées locais, 0s termos para que ocorram
licencas compulsérias sdo normalmente bem definidos e sua aplicacdo € relativamente

rara.

Afinal, se o objetivo desse tipo de licenca é fazer com que determinada tecnologia se
torne mais acessivel a populacéo, por que nado tentar fazer isso de forma amistosa e o mais

ganha-ganha possivel? E dai que devem partir as discussdes sobre esse tema.

Caso tenha interesse em ver como as licencas compulsérias sdo abordadas na Lei N
9.279, de 14 de maio de 1996 (a LPI), veja os artigos 68 a 71.

69. O QUE E UMA LICENGA DE EXPLORAGAO NAO EXCLUSIVA DE
PATENTE?

Trata-se de uma licenca que nao limita a exploracdo da tecnologia patenteada a um

anico terceiro, ou seja, o terceiro que assina um contrato de licenca de exploracdo nao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

exclusiva de determinada patente passa a ter autorizacdo para explora-la, mas ele néo
serd o Unico a poder fazer isso. Ainda, licencas compulsorias (tema da pergunta 71) tem
sempre carater ndo exclusivo, fazendo com que qualquer interessado que tenha meios

suficientes para explorar a tecnologia possa fazé-lo, inclusive o préprio titular.

70. O QUE E UMA LICENGA DE EXPLORAGAO EXCLUSIVA DE
PATENTE?

Trata-se de uma licenca que concede ao licenciado o direito exclusivo de explorar a
patente, ficando o proprio titular da patente impedido de explorar a tecnologia durante a
vigéncia e no territorio abrangido pelo contrato de licenca exclusiva. Nesse caso, outros
terceiros ndo podem celebrar novos contratos de exploragdo com o titular enquanto e onde

o contrato de licenca exclusiva vigorar.
71. O QUE E UMA SUBLICENCA DE PATENTE?

E a situacdo em que o detentor de uma licenca celebra um contrato de sublicenca com
uma outra parte. Por exemplo: o titular A da patente celebrou um acordo de licenca com a
empresa B; a empresa B, ent&o, celebra um acordo de sublicenga com uma outra empresa
C.

E importante ressaltar que, para que uma sublicenca possa ocorrer, ela precisa ser
expressamente autorizada pelo titular A da patente, seja no proprio contrato de licenca de

A para B, seja ap0s a celebracéo desse contrato.

Caso o contrato de licenca de A para B preveja expressamente que a patente ndo pode
ser sublicenciada (o que é recomendado), a sublicenca nédo pode ocorrer. Se a sublicenca
nao for abordada no contrato de licenca de A para B, € necessario que B consulte A para
saber se pode sublicenciar a patente e obtenha sua autorizagcdo expressa para que possa
seguir com o contrato de sublicenca de B para C; caso B ndo obtenha essa autorizacdo

expressa de A, a sublicenca ndo pode ocorrer.
72. O QUE E UMA LICENGCA DE COTITULARIDADE DE PATENTE?

Nesse caso, temos que partir do principio de que a patente em questao apresente mais
de um titular, ou seja, ocorre uma situacdo de cotitularidade. A cotitularidade costuma

ocorrer em casos de codesenvolvimento de uma tecnologia.



Para que um contrato de licenca possa ser celebrado, portanto, todos os cotitulares da
patente precisam estar de acordo e assinar devidamente o contrato de licenga. Com isso,
nao existe propriamente uma licenca de cotitularidade de patente, mas sim a situacdo em

gue uma patente que se pretende licenciar tem cotitulares.

73. O QUE E UMA LICENGA DE NAO-INFRINGIMENTO DE
PATENTE?

O conceito de licenca de ndo-infringimento de patente propriamente dito ndo existe. Os
instrumentos disponiveis para que um terceiro interessado possa explorar uma patente
sem infringi-la, no entanto, sdo diferentes espécies de acordo. Esses acordos podem ir
desde contratos de licenga até a transferéncia de titularidade propriamente dita.

74. O QUE E UMA LICENGA DE PATENTE DE ACORDO DE CROSS-
LICENCIAMENTO?

O cross-licenciamento, ou licenciamento cruzado, ocorre principalmente em casos de
dependéncia entre patentes. Por exemplo: o titular A de uma patente é notificado ou
descobre que sua patente tem aspectos particulares que ja foram patenteados pelo titular
B. Isso faz com que, para continuar a explorar sua patente, o titular A precise estabelecer
um acordo com o titular B. E ai que entra a possibilidade do licenciamento cruzado.

Um acordo de licenciamento cruzado prevé basicamente que as partes licenciem a
tecnologia da patente da outra concomitantemente. Ou seja, o titular A passa a poder
explorar (dentro do tempo, lugar e condicbes determinados em contrato) a patente de B, e
B passa a pode explorar (dentro do tempo, lugar e condi¢bes determinados em contrato) a
patente de A. Tendo um acordo de licenciamento celebrado, os titulares envolvidos podem
seguir com a exploracdo das patentes contempladas sem que isso incorra em infracéo de

patente.

E importante destacar que, assim como ocorre para qualquer tipo de licenciamento, a
titularidade das patentes envolvidas em um acordo de licenciamento cruzado ndao muda.
Somente o direito de usufruir cada uma delas deixa de ser, temporariamente e em

determinado local, sob determinados termos, exclusividade do titular de cada patente.

Redacao



75. O QUE E BUSCA DE ANTERIORIDADE E QUAL A SUA
UTILIDADE NO PEDIDO?

Uma busca de anterioridade € uma pesquisa em todo o estado da técnica de um
determinado campo técnico. Essa busca deve abordar ndo apenas documentos
patentérios, focando em qualquer divulgacao relacionada ao campo da invengéo que sera
analisada.

Essa busca € um passo tdo importante quanto a propria redacdo da patente.
Inicialmente essa busca tem como funcdo descobrir se a invencdo possui novidade e
atividade inventiva. No entanto, a busca tem como principal objetivo tracar uma estratégia
para a escrita de um pedido de patente que proteja a matéria mais ampla possivel sem
“‘esbarrar’” em possiveis anterioridades. Gerando dessa forma um pedido de patente com

um escopo de protecdo amplo, que possua novidade e atividade inventiva.

76. COMO FAZER UMA BUSCA DE ANTERIORIDADE EFETIVA E
COMPLETA?

Conforme ja definido, a busca de anterioridade € uma pesquisa que se faz para saber
se determinada tecnologia é patenteavel ou nao, isto €, atende aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacao industrial. Por anterioridade, entende-se qualquer tipo de
documento que revela ensinamentos relevantes da sua tecnologia, tais como pedido de
patentes e patentes, documentos académicos, folders comerciais, videos do Youtube,
artigos de jornais e fotos de painéis académicos — bem como quaisquer outras fontes de
informacgdes publicas.

Primeiramente, antes de realizar-se uma busca de anterioridade, deve-se averiguar se
a matéria objeto de protecdo nédo recai no Art. 10 e 18 da LPI, dado que em nada adianta
realizar uma busca de anterioridade para uma tecnologia que nédo é considerada invencao,

tampouco é patenteavel, respectivamente.

Em vista disso, o primeiro passo para uma busca de anterioridade efetiva e completa é
listar as principais palavras chaves em portugués e inglés que esteja relacionada com a
tecnologia em questdo. Também € importante listar classificacdes de patentes ( e CPC,
por exemplo), gerais e mais especificas, que possam contemplar a tecnologia de interesse.
Em posse de tais palavras chaves e classificacdes de patentes, utiliza-se ferramentas

virtuais para realizar a busca de anterioridade. Tais ferramentas virtuais incluem, mas nao


http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20220101&symbol=none&menulang=pt&lang=pt&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart

se limita a: Google Patents, Espacenet, USPTO, INPI, KIPO e Patentscope. Outras
ferramentas de busca de anterioridades também incluem: Google Académico, Bing,
Youtube, PubMed, ResearchGate, SciELO, entre outros. Quanto mais se utilizar diferentes
ferramentas de busca, melhor. Adicionalmente, quanto mais diversificado for o uso de
palavras chaves e classificacdes de patentes nas ferramentas de busca, melhor. Por fim, o

emprego de operadores booleanos (“and”, “or” e “not”, além do sinal

1% 21

, por exemplo) e
sinais de truncamento mostram-se necessarios para cobrir 0 maximo de documentos

relevantes contra a invencéo de estudo.

Recomenda-se fazer uso de pelo menos trés ferramentas para busca de documentos
patentérios, dois sendo estrangeiros (Espacenet e Google Patents, por exemplo) e um
sendo no site do INPI, além de uma outra ferramenta para busca de documentos nao
patentarios (Google Académico, por exemplo). Dessa forma, a probabilidade de
documentos relevantes serem encontrados € maior, 0 que, por sua vez, garante ao titular
da invencédo a possibilidade de tracar uma estratégia para que sua tecnologia ndo esteja

enquadrada no estado da técnica.

E regra geral que os agentes de propriedade industrial e examinadores param a busca
de anterioridade quando diminui substancialmente a frequéncia de novos documentos
relevantes encontrados durante a pesquisa e 0s mesmos documentos relevantes

encontrados no inicio da busca comecam a reaparecer nos resultados da busca.

Para declarar que uma invencdo ndo tem atividade inventiva, geralmente sao
apresentados dois ou mais documentos, que quando combinados antecipam por completo
a invencdo. Ocorre que, quanto mais documentos combinarmos, mais fraca € a tese de
falta de atividade inventiva. De mesmo modo, quanto mais diferentes as areas dos

documentos combinados, mais fraca a tese de falta de atividade inventiva.

Segue abaixo um passo a passo para a elaboracdo de uma busca de anterioridade

efetiva e completa:

a) Faca uma lista das palavras-chave em portugués (atentar-se aos seus respectivos

sinbnimos — desde termos sinbnimos abrangentes até os mais especificos);

b) Traduza as palavras-chave para inglés em um tradutor automatico;



c) Certifique-se que as palavras em inglés correspondem ao seu objeto de pesquisa

com o Google Images;

d) Fazer uso das palavras chaves e classificacdes de patentes obtidos junto aos
operadores booleanos descritos e buscar o objeto de interesse no Google Patents,
Espacenet e outros mecanismos de busca listados acima (ndo esqueca de também

procurar em bases académicas e bases de patentes no brasil e exterior);

e) Examinar uma grande quantidade de documentos rapidamente € mais vantajoso no
inicio da busca enquanto, ao final da busca, examinar por um longo tempo poucos

documentos é mais interessante;

f) Ao encontrar algo relevante, veja se o documento se reporta a palavras-chave mais

precisas que a sua;
g) Repita a etapa f) quantas vezes for necessario;

h) Ao encontrar um documento relevante, arquive-o em uma pasta virtual. Somente
apos juntar varios documentos nessa pasta, decida se vale a pena ler cada um dos
documentos arquivados ou se existe um documento muito mais importante que todos os

demais, que justifica a concentracéo de todo o seu tempo nesse material; e

i) Pare a busca quando passar, pelo menos, 5 horas sem encontrar nada mais relevante
gue o documento mais relevante ja encontrado ou quando entrar algo que indiscutivelmente

mata a novidade da invengao.

Requisitos de Patenteabilidade

77. POSSO PATENTEAR TUDO? O QUE NAO PODE SER
PATENTEADO?

N&o. Segundo a lei brasileira de propriedade industrial (Lei. 9.279, LPI) existem objetos
gue séao explicitamente excluidos do direito de patentes. Os arts. 10 e 18 da LPI s&o os que
identificam tais objetos. Alguns exemplos incluem, obras literarias, programas de

computador, seres e substancias encontrada na natureza e planos de negadcios.

Fora isso, a grande maioria das invencdes resultantes de atividade criativa podem ser

patenteadas. Dito isso, s6 serdo concedidas patentes para as invencdes que atenderem



aos critérios de patenteabilidade. De forma geral, se espera que uma invencao concedida

seja inédita, ndo Obvia e que possa ser aplicada industrialmente.
78. DO QUE EU PRECISO PARA TER UMA PATENTE?

Antes de mais nada vocé precisa de uma inven¢do. Lembrando que existem varios
objetos ou ideias que ndo s&o consideradas invengdes. Os Art. 10 e 18 da Lei de

Propriedade Industrial (Lei 9.279) lista os objetos excluidos do direito de patentes.

Tendo uma invencdo em maos, a primeira coisa que é preciso fazer € redigir um pedido
de patente. Tal pedido deve ser elaborado segundo uma formatagéo especifica, tal como
definido nas Instru¢des Normativas 30 e 31 do INPI. Segundo tais regulamentagdes, um
pedido deve conter as seguintes partes: reivindicacfes, resumo, relatério descritivo e,

opcionalmente, desenhos e listagem de sequéncias biolégicas.

Apés preparo dos documentos o inventor deve se cadastrar no portal do INPI e
protocolar eletronicamente seu pedido de patente. Para realizar o deposito seré preciso

também pagar uma taxa de depdsito ao INPI.

Pronto. Feito. Com isso, seu pedido ja estara depositado. Dai em diante, ser& precisa
monitorar o andamento do exame do seu pedido junto ao INPI para fins de pagamento de
anuidades e cumprimento de outras demandas emitidas pelo érgdo. Todas as acles e
peticdbes submetidas ao INPI durante esse processo também acarretam pagamento de

taxas.

79. COMO E DETERMINADO SE UMA INVENCAO E NOVA E NAO-
OBVIA?

Primeiro atentemos para o critério sobre de novidade. Uma invencao sera considerada
nova caso nao exista, publicamente divulgada, em ambito mundial uma invencao idéntica
aquela definida pelo pedido de patente. Este € um critério um tanto quanto binario. Se

existir tal publicagé@o anterior, a inveng¢do néo € nova. Do contréario, a invengao é nova.

O cumprimento do critério de novidade é relativamente simples. Qualquer minima
diferenca da invencdo em relacdo ao que ja existe publicamente divulgado costuma ser

suficiente para que a invencao seja considerada nova.



Vale lembrar que aquilo que foi publicamente divulgado ndo se limita as tecnologias
comercialmente utilizadas. Artigos cientificos, pedidos de patente, videos e textos de blog

sdo também considerados como fontes validas para a divulgacao publica de informacgdes.

A determinacdo da n&o-obviedade, também chamada de atividade inventiva ou
inventividade, é um tanto mais subjetiva que a analise de novidade. Nesse caso, a analise
se orienta pela seguinte pergunta: um técnico no assunto tendo conhecimento do estado
da técnica seria capaz de chegar a invencdo sem recorrer a esforgos intelectuais fora do
comum? Se a resposta for sim, a invencgao € 6bvia e ndo atende ao critério de inventividade.

Se negativa, a invencéo é considerada como sendo inventiva.

Para conseguir responder ao questionamento sobre inventividade, no entanto, €

importante definirmos alguns dos termos que aparecem nela.

Um “técnico no assunto” é alguém que tem conhecimento médio das técnicas do campo
da tecnologia. Nao é um mero praticante leigo nem um pesquisador com doutorado.
Podemos imagina-lo como alguém que trabalha no campo tecnoldgico e que sabe como

funcionam tecnologias similares.

Por “estado da técnica” se refere as solugdes tecnoldgicas identificadas como sendo as

mais parecidas com a invencéo do pedido de patente.

Por fim, o termo “esforgo intelectuais fora do comum” se refere as atividades e
aplicacbes de técnicas de conhecimento normais do campo técnico, sem que exista

nenhum esforgo significativo de criatividade.

Com essas definicbes em mente, podemos entender a pergunta da seguinte forma:
alguém com conhecimento técnico no assunto, tendo formacao técnica e conhecendo os
procedimentos correntes de desenvolvimento de produtos, e se deparando com 0 mesmo
problema técnico enfrentado pelo pedido de patente, seria induzido a criar uma invencéo
tal como a descrita no referido pedido de patente sem precisar utilizar-se de criatividade

intelectual e recursos experimentais além daqueles de uso corrente no campo técnico?

Novamente, se a resposta for sim, ou seja, 0 técnico seria induzido, entdo a invencao

sera considerada obvia.



Cabe aqui destacar que ambos os critérios de novidade e inventividade séo requisitos
para que uma invencgdo tenha seu pedido de patente concedido. O ndo cumprimento de
qualquer desses critérios, portanto, levara a rejeicdo do pedido de patente.

80. COMO E DETERMINADO SE UMA INVENGAO E
SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA OBTENGAO DE UMA
PATENTE?

7

O detalhamento técnico de uma invencdo € um dos critérios fundamentais para a
concessdo de uma patente. Para entender se esse detalhamento da invengédo é ou néo
suficiente € preciso responder a seguinte pergunta: um técnico no assunto seria capaz de
reproduzir a invencao partindo das informacdes contidas no pedido de patente? Se a
resposta for positiva, isso significa que a invencdo do pedido de patente esta

suficientemente descrita. Caso contrario, nao.

Uma descricdo suficiente detalhada costuma fornecer os detalhes sobre os
componentes da invencao e, sempre que possivel, figuras. Para invencdes relacionadas a
equipamentos, geralmente é preciso detalhar as partes do equipamento e suas conexdes.
Para invencdes do tipo quimica/farmacéutica, se costuma exigir a descricdo dos
ingredientes, preferencialmente em termos de suas formulas quimicas, e a concentracao

destes.

81. DE ACORDO COM A LEI 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996, QUAIS
SAO OS TRES REQUISITOS BASICOS DE PATENTEABILIDADE PARA
UMA INVENGAO? E PARA UM MODELO DE UTILIDADE?

No caso de patentes de invencéo, é preciso que cumprir com os critérios de novidade,

atividade inventiva e aplicag&o industrial.

A novidade diz respeito ao ineditismo da invencéo. A invencao deve ser nova em relacao
a tudo o que existe publicado no mundo. Ou seja, ndo pode existir nada publicado que

revele uma invencéo exatamente igual.

A atividade inventiva diz respeito ao grau de obviedade da invencdo. O que se costuma
exigir € que a invengao nao seja Obvia para uma pessoa com formacgao técnica na area

tecnologica da invencéo.



E por fim, o critério de aplicacdo industrial define que uma invencéo deve ser passivel
de uso ou producdo em escala industrial. Basta que tal uso ou producao se dé em pelo

menos um tipo de industria.

Os critérios de patenteabilidade para pedidos de patente de modelo de utilidade sao
praticamente os mesmos. A Unica diferenca € a de que o critério de atividade inventiva é
avaliado com menos rigor. Ou seja, se admite que o invento seja um pouco mais 6bvio do
gue um se exige para pedidos de patente de invencdo. ISso pois, pois os modelos de
utilidade protegem inventos mais “simples”, sendo direcionado a novos objetos com

modificacdes quer permitem beneficios em relacdo ao seu uso ou fabricacéo.

82. O PERIODO DE GRAGA (ART. 12 DA LPI) POSSIBILITA A
PROTEGCAO DE UM INVENTO OU MODELO DE UTILIDADE CUJA
DIVULGAGAO OCORREU ATE 12 MESES ANTES DA DATA DO
DEPOSITO OU DA PRIORIDADE MAIS ANTIGA DO PEDIDO. ASSIM
SENDO, ESSE RECURSO ESTA PRESENTE EM TODOS OS PAISES,
COM O MESMO PERIODO DE 12 MESES.

N&o. O direito conhecido como periodo de graca ndo é garantido em todos os paises,
variando conforme as particularidades legais de cada. Caso vocé tenha interesse em
proteger seu invento em outros paises além do Brasil, vale investigar se o periodo de graca

€ ou ndo adotado.

83. O ARTIGO 10 DA LPI REVELA VARIAS MATERIAS QUE NAO
SAO CONSIDERADAS NEM INVENGAO E NEM MODELO DE
UTILIDADE. QUE TIPO DE COISA ESTE ARTIGO PROIBE?

O Art. 10 da Lei de Propriedade Industrial lista os seguintes objetos como ndo sendo

patenteaveis:
| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgdes puramente abstratas;

lll - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros,

educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizac&o;



IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacéo

estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentacdo de informacoes;
VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, bem como métodos

terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 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.

Além desse artigo, o Art. 18 da mesma lei também coloca que objetos exclui do direito

de patente as invenc¢des que sejam:
- contrarias a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas

- que consistam em substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer

espécie que sejam resultado da modificacdo do nucleo atdmico (tecnologias nucleares); e
- 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microrganismos transgénicos.

84. MINHA INVENGAO POSSUI A UNIAO DE 5 COISAS UTILIZADAS
EM OUTROS PRODUTOS, MAS NAO TODAS EM UM UNICO
PRODUTO. PODE SER PATENTEADA?

Se a combinacéo desses 5 componentes resulta em alguma vantagem surpreendente,
gue ndo pudesse ser considerada previsivel para alguém com formacdo na area, o

entendimento € de que a invencado pode ser patenteada.

Caso o0s 5 componentes pertencam a produtos de campos distintos isso joga a favor da
patenteabilidade da sua invencdo. Por exemplo, dois componentes sdo de maquinas
agricolas, outro é da industria naval e os dois Ultimos de aeronaves espaciais. Nesse tipo

de caso, seria improvavel que um técnico com formacdo em uma area especifica fosse



capaz de conhecer e mesmo combinar os 5 componentes em uma unica invencéo. Logo,

a invencao néo seria considerada Obvia, sendo patenteavel.

85. PATENTES FARMACEUTICAS: COMO PROTEGER SUA
INVENGAO DE FORMA ADEQUADA?

Conforme ja descrito, o Art. 10 da LPI discorre que métodos terapéuticos ou de
diagnostico, para aplicacdo no corpo humano ou animal, ndo podem ser considerados
invencbes, ndo sendo passiveis de patenteamento. Particularmente, entende-se que
meétodos terapéuticos representam procedimentos ou técnicas médicas praticadas para o
tratamento de seres humanos ou animais afetados por uma determinada patologia. Cabe
ressaltar que a maioria das jurisdicdes ao redor do mundo, inclusive o Brasil, restringe o

patenteamento de métodos terapéuticos.

Segundo a RDC N° 16, de 2 de marco de 2007, o termo medicamento pode ser definido
como qualquer “produto farmacéutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade
profilatica, curativa, paliativa ou para fins de diagnostico, sendo uma forma farmacéutica
terminada que contém o farmaco, geralmente em associacdo com adjuvantes
farmacotécnicos”. Ao ler dita definigdo, pode-se entender que o patenteamento de
medicamentos ndo seria permitido pela jurisdicéo brasileira, dado que tal tecnologia recairia
automaticamente no Art. 10 da LPI. Tal fato, entretanto, ira depender da estratégia utilizada
pelo titular ou seu procurador no momento da redac&o do escopo de protecao de um pedido
de patente. Caso tenha interesse em saber mais sobre 0s erros comumente praticados por
titulares no momento de redacédo de uma patente farmacéutica, veja este , publicado

no nosso blog.

Dessa forma, mostra-se necessario tragar estratégias para tornar patentedvel sua

invencéo relacionada a métodos terapéuticos. E possivel recorrer a duas estratégias:

1. Definir o composto segundo suas caracteristicas fisicas e quimicas, colocando o0 uso no

tratamento de determinada enfermidade como caracteristica adicional. Por exemplo:

“Composto X caracterizado pelo fato de que apresenta [especificar caracteristicas

fisicas e/ou quimicas], sendo que dito composto X € usado no tratamento da doenga Y.”

2. Formular a reivindicagéo a partir de um segundo uso médico (mais conhecido por férmula suica
na area farmacéutica). O conceito de patente de segundo uso é definido como: “a patente de

nova aplicacdo ou segundo uso para um produto ou processo ocorre quando a atividade


https://oconsultorempatentes.com/patentes-farmaceuticas-como-proteger-seu-novo-medicamento/

inventiva estd contemplada na nova funcéo do produto ou processo diverso do anteriormente
conhecido” (MARINHO, 20053). Imagine que algum dia é descoberto que o acido acetilsalicilico
(Aspirina®) ministrado em doses elevadas, por um periodo prolongado de tempo, é eficaz no
combate ao cancer de préstata. Com base nesta informacgéo, cria-se uma reivindicacdo que
protege o acido acetilsalicilico exclusivamente para a cura de cancer de prostata. A forma bésica

desta reivindicag&do costuma ser:

‘Uso de um composto de formula X, caracterizado por ser para preparar um

medicamento para tratar a doenga Y”

Ressalta-se que a formula suica delimita um escopo de protec&o que recai sobre o0 uso
do composto no processo fabril de producdo de um medicamento, enquanto nas
reivindicacbes de compostos a protecdo recai sobre o composto em si (vide item 3.76 da
Resolucdo 124 de 2013). Apesar de ter sido apresentado apenas duas estratégias, existem
ainda muitas outras subcategorias de reivindicacdes de produtos e processos que podem
ser utilizadas, tal como composicGes farmacéuticas, reivindicacdes de Markush e muitas

outras.

86. ALEM DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE, O PEDIDO
DE PATENTE DEVE ATENDER A ALGUMA OUTRA EXIGENCIA?

A patente ao permitir que o seu titular possa impedir terceiros, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdésitos, fornece
enormes vantagens legais ao seu proprietario. Por configurar uma espécie de monopdlio
prevista na Constituicdo Federal de 1988, o direito de patente precisa ter seus limites bem
desenhados a fim de nao ferir o principio do livre mercado também previsto na Carta
Magna. Dito isso, em troca das vantagens conferidas pelo sistema patentério, o titular de
um pedido de patente deve apresentar um relatério descritivo completo e adequado, de
modo a permitir que um técnico no assunto possa reproduzir a invencdo apos a vigéncia

da referida patente (20 anos para Pl e 15 para MU).

Em funcéo disso, além dos trés requisitos basicos para que uma invencéo seja passivel

de patenteamento, conforme o Arts. 8, 11, 13 e 15 da LPI, segue abaixo os principais

3 MARINHO, Maria Edelvacy P. O regime de propriedade intelectual: a inser¢do das inovagdes
biotecnolégicas no sistema de patentes. Dissertacdo de Mestrado.



artigos da LPI que todo pedido de patente, particularmente patentes de invencao, deve

atender para ser patenteado.

1)

2)

3)

O Art. 22 introduz o conceito de unidade de invengdo, definindo que “o pedido de patente de
invencao tera de se referir a uma Unica invengdo ou a um grupo de invencgdes inter-relacionadas
de maneira a compreenderem um tnico conceito inventivo”. Em outras palavras, considerando
um pedido de patente que pretende reivindicar uma pluralidade de invencdes, somente sera
admitida mais de uma reivindicacdo independente de categorias diferentes, se tais
reivindicacdes definirem diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais a
realizacdo da invencao, desde que que uma das categorias seja especialmente adaptada a

outra, de modo a evidenciar sua interligacéo.

O Art. 24 introduz o conceito de suficiéncia descritiva, definindo que “o relatério devera
descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizacdo por técnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucdo”. Por técnico no assunto,
entende-se qualquer pessoa versada na area tecnolégica que o pedido de patente pertence.
Em seu paragrafo Unico, o Art. 24 complementa que quando o material biolégico ndo puder ser
descrito na forma discursiva, e néo estiver acessivel ao publico, o relatério descritivo devera ser
suplementado por depoésito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em

acordo internacional.

O Art. 25 estabelece que “as reivindica¢des deverdo ser fundamentadas no relatério descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da protecdo”. Isso porque, a extensdo da protecdo conferida pela patente sera
determinada pelo teor do quadro reivindicatorio, sendo interpretado com base no relatério

descritivo e nos desenhos do respectivo pedido de patente.

Tipos de protecao

87. O QUE E UM CERTIFICADO DE ADIGCAO? PARA QUE SERVE?

Um Certificado de adicdo de invencdo se trata de um aperfeicoamento a invencéo

inicialmente depositada, esse aperfeicoamento ndo necessita possuir atividade inventiva,

ele precisa, apenas, se incluir no mesmo conceito inventivo do documento original. Veja

abaixo o artigo 76 da LPI que disserta sobre o tema:

“Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invengéo podera requerer,

mediante pagamento de retribuicdo especifica, certificado de adicao para proteger



aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invencao, mesmo
que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo

conceito inventivo.”

88. QUAIS AS DIFERENGAS ENTRE DENOMINAGAO DE ORIGEM E
INDICACAO GEOGRAFICA?

Segundo o ministério da agricultura e pecuaria:

“Conforme essa lei, em especial os artigos 176 a 178, a Indicagdo Geogréfica se
constitui sob duas formas: a Indicacdo de Procedéncia e a Denominagdo de
Origem. A Indicacédo de Procedéncia € o nome geogréfico de pais, cidade, regido
ou localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido como centro de
extracdo, producédo ou fabricacdo de determinado produto ou de prestacdo de
determinado servi¢o. J4 a Denominacao de Origem € o nome geogréfico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que designe produto ou servico cujas
qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio

geogréafico, incluidos fatores naturais e humanos.”

A luz da citacdo acima podemos entender que denominacdo de origem € um conceito

gue esta compreendido pelo conceito de indicacdo geogréfica.

89. QUAL A DIFERENGA ENTRE PATENTE DE INVENGAO E
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE?

A patente de invencao possui trés requisitos fundamentais, sendo um deles a atividade
inventiva, conceito que ndo é necessario para modelo de utilidade. No modelo de utilidade
referido conceito € substituido pelo ato inventivo, que funciona de forma similar ao conceito

anteriormente citado, porém possui uma menor rigidez.

Adicionalmente, € importante citar que o Modelo de Utilidade protege, apenas novas
formas. Ndo sendo possivel proteger algumas categorias que existem em patentes de
invencdo, como: composicao quimica, sistema, método e qualquer outro elemento que nao

possua uma forma fisica especifica.

90. REGISTRAR UM DI OU REQUERER DIREITO AUTORAL SOBRE
O DESENHO?

O direito autoral € preterivel quando a protecéo se trata de obras literarias (escritas ou

orais), musicais, artisticas, cientificas, obras de escultura, pintura e fotografia. Portanto,



caso se desenhe uma caneca, a mesma nao poderia impedir a comercializacdo dessa
caneca por terceiros e sim o desenho da caneca, sendo que, para proteger a caneca, seria
necesséaria a producdo de uma caneca. Enquanto desenho industrial seria protegido o
objeto desenhado, ou o padrdo ornamental quando aplicado ao objeto, e ndo o desenho

em si.
91. QUAIS SAO OS TIPOS DE PATENTE?
Existe dois tipos de patente: Patente de invencédo e Patente de modelo de utilidade.

A patente de invencdo pode proteger métodos, materiais, plantas geneticamente
modificadas, substancias quimicas, farmacos e objetos dotados de aplicacao industrial.

Também precisam cumprir com o requisito de novidade e atividade inventiva.

Na prética, ndo tem atividade inventiva sempre que dois ou mais documentos de uma
mesma area técnica, quando combinados, antecipem uma invencdo. Evidente, contudo,
gue quanto mais documentos de técnica anterior forem necessarios combinar para
desconstruir uma invencédo, mais fraca € a tese de falta de atividade inventiva. Alguns
autores, como David Pressman, também entendem que, quando um Unico documento do
estado da técnica ndo antecipa completamente uma determinada invengdo mas a diferenca
entre essa técnica anterior e a invencao for indiscutivelmente 6bvia, esse documento,

guando tido isoladamente, constitui prova suficiente de sua falta de atividade inventiva.

A patente de modelo de utilidade obrigatoriamente tem de ser: um objeto de uso prético,
gue apresente nova forma ou disposi¢ao, que envolva novidade, ato inventivo e que resulte

em melhoria funcional em seu uso ou fabricacéo.

Por objeto de uso pratico, entende-se: um objeto palpavel, de propor¢cdo macroscopica,

preferencialmente manipulavel pelas maos de um usuario.

Por nova forma ou disposi¢do, entende-se: uma modificacdo introduzida em parte ou

em toda a forma fisica do objeto, sendo definida e estavel esta forma fisica.

Por resultar em melhoria funcional no uso ou fabricagéo, entende-se: que seja mais

pratico para manusear ou mais barato e/ou mais rapido de fabricar.

Por ato inventivo, entende-se: um requisito analogo a “atividade inventiva” (requisito

para concessao de patentes de invencéo) s6 que apreciado em escala reduzida. O ato



inventivo €, por definicdo, a propriedade de uma invencdo menor, de uma criagdo que nao

se qualifica a protecdo por patentes de invencéo.

Regra geral, a concessao de uma patente de invencado traz muito mais beneficios ao
seu titular que uma patente de modelo de utilidade. Dentre as desvantagens da patente de

modelo de utilidade, podemos citar os problemas que seguem:

O modelo de utilidade compreende apenas uma Unica reivindicacdo independente no
quadro reivindicatorio (vide artigo 10 da Instrucdo Normativa n° 30/2013 e o artigo 23 da
LPI).

O modelo de utilidade tem apenas 15 anos de vigéncia (cinco anos a menos que as

patentes de invencéo — vide art. 40 LPI).

Em tese, € muito mais dificil emplacar uma infracéo por equivaléncia a uma patente de
modelo de utilidade. Isso porque, para determinacédo de infracdo a uma patente de modelo
de utilidade, deve-se preferir a interpretacéo literal em oposi¢cdo ao uso da doutrina dos

equivalentes.

92. POSSO DEPOSITAR NO EXTERIOR UM MODELO DE
UTILIDADE?

Para depositar uma patente de invencéo, modelo de utilidade ou desenho industrial em
ambito internacional utiliza-se a CUP (Convencédo da Unido de Paris) ou o PCT (Tratado
de Cooperacdo em matéria de Patentes). Dito isso, de acordo com o Art. 4 - 2° p da CUP
“‘Além disso, é permitido depositar em qualquer pais um modelo de utilidade, em virtude de
um direito de prioridade baseado no depdsito de um pedido de privilégio e vice-versa.”
Entretanto através do PCT é possivel, caso necessario, converter o pedido de patente de
invencdo em modelo de utilidade antes de aplicar em qualquer pais, além disso, da para

depositar o M.U. como PCT.

Contudo, ha uma dificuldade no depdsito do modelo de utilidade no exterior, pois o “ato
inventivo”, que diferencia uma patente de invencdo de um modelo de utilidade, néo é
reconhecido como requisito para a concessao de patentes. Os paises que apresentam a
possibilidade de depdésito por M.U. séo: Albania, Antigua e Barbuda, Argentina, Arménia,
Australia, Austria, Bielorrissia, Belize, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Chile,

China, Costa Rica, Croacia, Republica Tcheca, Dinamarca, Dominica, Republica



Dominicana, Egito, El Salvador , Estbnia, Etidpia, Finlandia, Franca, Georgia, Alemanha,
Gana, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Irlanda, Italia, Japé&o,
Cazaquistdo, Quénia, Quirguistdo, Republica Democréatica Popular do Laos, Malésia,
México, Mongodlia, Mocambique, Oma, Namibia, Nicardgua, Panama, Paraguai, Peru,
Filipinas, Pol6nia, Portugal, Republica da Coreia, Republica da Moldavia, Roménia,
Federacdo Russa, Sérvia, Eslovaquia, Eslovénia, Espanha, Suazilandia, Tanzania,
Tailandia, Tonga, Trinidad e Tobago , Turquia, Uganda, Ucrania, Emirados Arabes Unidos,
Uruguai, Uzbequistéo, Vietnd, ARIPO, OAPI e Comunidade Andina.

Marca

93. E POSSIVEL REGISTRAR “COMPUTADOR” COMO MARCA DE
UMA LOJA DE CAMISETAS? EXPLIQUE.

Sim, é possivel registrar computador como uma marca de uma loja de camisetas. No
entanto, ndo seria possivel registrar computador para uma loja de computadores, uma vez
gue a marca seria considerada descritiva do tipo de negécio executado pelo
estabelecimento, ferindo o disposto no Art. 124 da Lei de Propriedade Industrial.

94. POR QUE NAO PODE PATENTEAR UMA MARCA?

Ndo € possivel patentear uma marca porque o titulo de patente € um titulo de
propriedade temporéaria que envolve uma protecdo, de até 20 anos a partir da data de
depdsito, para uma invencao. Ja uma marca serve para diferenciar produtos, servicos,
empresas e negocios atraves de um termo, nome ou simbolo. Desta forma, as marcas
devem ser registradas pelo INPI, e ndo patenteadas. Para mais informacdes, acesse o

do nosso blog sobre registro de marcas.

Custos

95. QUANTO CUSTA REGISTRAR UM PEDIDO DE PATENTE NO
BRASIL?

No Brasil, a taxa de depdsito de um pedido de patente hoje para depdsito em nome de
uma pessoa fisica hoje € extremamente acessivel: R$ 70,00. A taxa de depdsito para
empresas (com excecao de micro e pequena empresa) € de R$ 175,00 no INPI brasileiro.


https://oconsultorempatentes.com/como-patentear-uma-marca/

O brasileiro, com residéncia localizada em territério nacional ndo precisa de um
procurador para representa-lo frente ao INPI (Art. 217 da LPI). Por esse motivo, vocé
mesmo pode redigir seu pedido de patente e depositd-lo no INPI, poupando custos com

advogado ou agente da propriedade industrial.

Entretanto, se desejar contratar os servicos de um profissional para redacédo de seu
pedido de patente, saiba que, estes custos podem variar com a experiéncia desse
profissional e com a complexidade técnica de sua invencgdo. Hoje (ano de 2023) é possivel
encontrar advogados e procuradores de propriedade industrial que cobram entre R$
3.000,00 a R$ 25.0000,00 para a redacéo e protocolo de um pedido de patente no INPI.
R$ 3.000,00 sendo o valor cobrado para redacao e protocolo de um simples Modelo de
Utilidade por um escritorio pouco gabaritado e R$ 25000,00 sendo o valor cobrado por um

grande escritério para redacéao e protocolo de um pedido de patente para a area de Biotech.
96. QUANTO CUSTA REGISTRAR NA SUIGA?

Se considerar os custos de redacdo e representacdo na Suica estes valores podem

alcancar a marca de 8.000 francos Suicos (cerca de 40.000 reais no ano de 2023).

O que pode reduzir bastante esse custo € manter a redacgéo e traducédo do documento
no Brasil e utilizar o advogado Sui¢co apenas para o trabalho de protocolo. Fazendo isso,

estamos falando em algo préximo a 20.000 reais no ano de 2023.

97. QUANTO CUSTA A MANUTENGAO DA PATENTE POR TODO O
SEU TEMPO DE VIGENCIA?

A patente de invencgao tem uma vigéncia de 20 anos.

Para cada ano ap0s o depdsito, existem taxas administrativas a serem pagas e Servicos
a serem realizados perante o INPI, tais como: resposta a exigéncia, recurso contra

indeferimento, provisdo de subsidios ao exame e resposta a parecer desfavoravel.

O valor a ser pago varia muito com o tamanho do titular e com a complexidade dos

problemas enfrentados pelo pedido de patente.

Um pedido de patente muito bem redigido, que define uma invencéo dotada de novidade

e atividade inventiva tem um processo muito mais tranquilo que o pedido de patente mal



redigido, com reivindicacbes que definem estruturas ndo condizentes com os ditames

legais.

Regra geral, um titular pessoa fisica gastara uma média de R$ 800,00 por ano para
manutencdo de seu documento e o titular pessoa juridica gastarda uma média de R$

1600,00 por ano para manutencdo de um documento similar.

Os custos sé&o mais baixos antes da concesséo e mais baixos ainda antes do exame do
documento. Esta informacéo € relevante, pois se ao longo do processo administrativo os
custos de manutencéo ndo se pagarem com os beneficios advindos da patente, o titular

podera abandonar seu documento, sem qualquer 6nus além da perda de direitos sobre sua

patente.
Profissionais
98. QUANTO GANHA UM ADVOGADO DE PATENTE?

Como advogado ou engenheiro estagiario de patentes, vocé pode ganhar cerca de R$
1.600 por més, aumentando para R$ 2.200 quando parcialmente.

Como um advogado de patentes recém-qualificado, seu salario sera de cerca de R$

5.000 por més, aumentando para cerca de R$ 6.000 apos dois ou trés anos.

Advogados qualificados com cerca de cinco anos de experiéncia podem ganhar cerca
de R$ 7.000 por més. Isso sobe para cerca de R$ 9.500 para aqueles no nivel de sécio
assalariado. No entanto, um soOcio de capital (Que possui uma acdo na empresa) pode
ganhar entre R$ 12.500 e R$ 40.000 por més.

99. QUANTOS ADVOGADOS OU ENGENHEIROS TRABALHAM COM
PATENTES?

Nosso palpite € de algum numero entre 2000 e 5000 profissionais, considerando o
numero de inscritos nas associacdes de classe, o nimero de escritérios presentes em cada

estado e o numero medio de pessoas trabalhando em cada um desses escritorios.
100. TEM MUITO PROFISSIONAL PICARETA NO SETOR?

Bastante. Sobretudo entre os profissionais nao vinculados a 6rgao de classe.



Existem agéncias de marcas e patentes que enviam boletos com timbre do INPI,
enganando o titular de uma patente ou marca que ele deveria pagar uma taxa

governamental.

Existe profissional que utiliza de servico de telemarketing para ligar insistentemente
para todos os titulares de marcas que aparecem nas revistas da propriedade industrial
publicadas pelo INPI, tentando ludibriar o titular de que ele devera pagar uma taxa
especifica ou registrar algo a mais, do contrario perdera seu direito.

Tem de tudo nessa area. Mas, regra geral, os profissionais submetidos a 6rgaos de
classe (OAB e CREA, por exemplo) e filiados a associac¢des de propriedade industrial (ASPI

e ABPI, por exemplo) costumam ter niveis mais elevados de idoneidade.

101. PARA TRABALHAR COM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, O
ADVOGADO PRECISA SER MUITO ESPECIALIZADO?

Precisa sim. Segundo a revista Analise Advocacia, a area de propriedade industrial é a
segunda area mais terceirizada por departamentos juridicos de grandes empresas. A

primeira delas € a area penal.

Isso ilustra bem o quéo especializado é o setor. O advogado civilista de pratica geral,
gue se aventura em contratos, societario, imobiliario, direito do consumidor e afins, ndo
costuma pegar causas muito especificas de propriedade industrial devido a complexidade
e especificidade das matérias, sobretudo em assuntos relacionados a patentes de

invencao.
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