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Infroducdio

O instituto da patente, quando bem utilizado, é, sem sombra de dividas, uma forma de in-
centivo ao desenvolvimento de pesquisas e crescimento do investimento em ciéncia e tecnologia.

E o Estado que impde sobre o mercado as limitagdes que permitem que a protecdo por
meio de patente se concretize por meio das suas leis e regulamentacées internas. No Brasil,
podemos citar como principais normas na legislacdo a respeito de patentes:

® lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 - Regula direitos e obrigacdes relativos & pro-
priedade industrial. Titulo | — Das patentes.

e lei n° 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 - Altera e acresce dispositivos & Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos & propriedade in-
dustrial, e dé outras providéncias.

® Decreto n® 2.553, de 16 de abril de 1998 — Regulamenta os arts. 75 € 88 a 93 da Lei
n® 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos & propriedade
industrial.

e lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015 - Regulamenta o inciso Il do § 1o e o § 4o
do art. 225 da Constituicdo Federal, o Artigo 1, a alinea | do Artigo 8, a alinea ¢ do Artigo
10, o Artigo 15 e os §§ 30 e 4o do Artigo 16 da Convencdo sobre Diversidade Biolégica,
promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de marco de 1998; dispde sobre o acesso ao pa-
triménio genético, sobre a protecdo e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre
a reparticdo de beneficios para conservacdo e uso sustentavel da biodiversidade; revoga a
Medida Proviséria no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dd outras providéncias.

O Brasilia é pais signatdrios dos seguintes tratados e acordos internacionais que tratam
de protecdo por pedido de patente:

* Tratado de Coopera¢do em matéria de Patentes (PCT)
® Regulamento de Execu¢do do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes

® Instrucdes Administrativas do PCT (somente em inglés)




E o Instituto Nacional da Propriedade Infelectual (INPI) o responsavel por analisar os
pedidos de patente e, se for o caso, conceder a carta patente. Para tanto, o INPI possui Reso-
lugdes, Instrucdes e Diretrizes diversas que orientam e auxiliam na obtencdo da protecdo por
patente, sendo as principais delas:

® Instrucdo Normativa n® 30/2013 - Estabelece normas gerais de procedimentos para
explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei n° 9279, de 14 de maio
de 1996, no que se refere as especificacdes dos pedidos de patente.

® Instrucdo Normativa n° 031/2013 - Estabelecer normas gerais de procedimentos para
explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial — Lei n® 9279, de 14 de maio
de 1996, no que se refere as especificagdes formais dos pedidos de patente.

® Resolucdo n°® 187, de 27 de abril de 2017 - Dispde sobre os procedimentos para a
apresentacdo da Listagem de Sequéncias em meio eletrénico para fins de complementagdo do
relatério descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as
regras para a representacdo das sequéncias de nucleotideos e de aminodcidos da Listagem de
Sequéncias.

® Resolucdo n° 190, de 02 de maio de 2017 - Eliminagdo de servicos em papel e sua
supressdo na Tabela de Retribuicdes dos servicos prestados pelo INPI.

® Resolugdo n° 179, de 21 de fevereiro de 2017 — Aperfeicoa os procedimentos para a
entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tra-
tado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado
ou Eleito.

e Resolucdo n° 158, de 28/11/2016 — Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patentes Envolvendo Invencdes Implementadas por Programas de computador.

® Resolugdo n° 175, de 05 novembro de 2016 - Disciplina o exame prioritdrio de pedi-
dos de “Patente Verde”.

® Resolugdo n° 169, de 15 de julho de 2016 - Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos
de Patente - Bloco Il - Patenteabilidade.

® Resolucdo n° 144, de 12 de marco de 2015 — Institui as diretrizes de exame de pedi-



dos de patente na drea de biotecnologia.

® Resolucdo n° 145, de 17 de marco de 2015 - Prorroga a 3° Fase do Programa Piloto
de Patentes Verdes.

® Resolugdo n° 151 de 23 de outubro de 2015 - Disciplina o exame prioritario de
pedidos de patente em razdo da idade, uso indevido do invento, doenca grave e pedido de
recursos de fomento no dmbito do INPI.

® Resolucdo PR n° 139, de 16/10/2014 - Dispde sobre a entrada em vigor do sistema
de depésito eletrénico para os pedidos PCT.

® Resolugdo n° 13 de 18 de marco de 2013 - Disciplina a entrega da Carta Patente
somente em formato eletrénico e dd outras providéncias.

® Resolucdo n° 14 de 18 margo de 2013 - Estabelece as filas de primeiro exame dos pe-
didos de patente e os critérios para distribuicdo dos pedidos para os examinadores de patente
efetuarem o exame técnico no dmbito do INPI e dé outras providéncias.

® Resolucdo n® 64 de 18 de marco de 2013 — Instituir Diretrizes de Exame de Patentes.

® Resolucdo PR n° 73 de 18/03/2013 - Dispde sobre o depdsito dos pedidos de paten-
te nacionais, certificados de adicdo de invengdo e dos pedidos internacionais depositados por
meio do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes — PCT que optaram pela entrada na
fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal do pedido nacio-
nal de patente, conforme Art. 21 da LPI - Lei da Propriedade Industrial.

® Resolucdo PR n° 74 de 18/03/2013 - Dispde sobre o depésito dos pedidos de paten-
te nacionais, dos certificados de adicdo de invengdo, dos pedidos internacionais depositados
por meio do Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes — PCT que optaram pela entrada
na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal e a numeragéo
do pedido nacional de patente.

® Resolucdo n° 77 de 18 de marco de 2013 - Disciplina os procedimentos para a entra-
da na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado
de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou
Eleito, de forma a adequar tais pedidos as disposicdes da Lei de Propriedade Industrial - Lei n®
9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).




® Resolucdo n° 80 de 19 de marco de 2013 - Disciplina a priorizacdo do exame de pe-
didos de patente de produtos e processos farmacéuticos, bem como equipamentos e materiais
relacionados & sadde publica.

® Resolucdo n° 85 de 11 de abril de 2013 — Instituir a Diretriz de Exame de patente de
Modelo de Utilidade.

® Resolugdo n° 93 de 10 de junho de 2013 — Instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade
do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no dmbito do INPI.

* Resolugdo n® 94 de 13 de junho de 2013 - Normaliza os procedimentos relativos &
comprovagdo do pagamento do requerimento do exame do pedido de patente.

® Resolucdo n° 113 de 15 de outubro de 2013 — Normatiza os procedimentos relativos
ao controle de pagamento das retribuicdes anuais de que trata o artigo 84, bem como o da
restauragdo prevista no artigo 87, todos da Lei n° 9.279/96.

® Resolugdo n° 123 de 29 de novembro de 2013 - Altera e disciplina o procedimento
facultativo da primeira acdo em pedido de patente, denominado “Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade” e d& outras providéncias.

e Resolucdo n° 124 de 04 de dezembro de 2013 — Instituir as diretrizes de exame de
pedidos de patente — Conteddo de Pedido de Patente.

O presente livro se propde a estudar o direito patentdrio brasileiro e a resumir, de ma-
neira objetiva, os principais conhecimentos que cercam a temdtica de forma a instruir na boa
consecucdo da protecdo tecnolégica no pais.

Disposigdes gerais
O que é patente?

O DEntende-se por patente um documento comprobatério de que um inventor detém
direitos sobre determinado invento. E um fitulo de propriedade destinado a proteger, por deter-
minado periodo de tempo e em um territério especifico, as criagdes produzidas pelo homem,
possibilitando posteriormente a recompensa de seus empenhos na criacdo e a garantia dos
direitos exclusivos de uso.
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Em outras palavras, a patente é uma vantagem concedida pelo governo ao inventor so-
bre a sua prépria criagdo, que poderd excluir terceiros de usar a sua tecnologia, possibilitando
assim, que o inventor receba uma contraprestacdo pelo desenvolvimento daquela tecnologia,
pois o mesmo poderd licenciar ou transferir o invento protegido permitindo os terceiros autori-
zados a utilizd-lo mediante pagamento de royalties.

Sendo assim, o instituto da patente é uma forma de incentivo aos inventores indepen-
dentes, centros de pesquisa, empresas desenvolvedoras e qualquer instituicdo ou individuo que
venha investir em desenvolvimento tecnolégico.

Sem a prote¢do concedida por meio da patente, seria muito dificil imaginar uma insti-
tuicGo que investiria milhdes, ou até bilhdes, em pesquisa e desenvolvimento tecnolégico pura
e simplesmente por valorizar e entender a importéancia de se investir em ciéncia e tecnologia,
sem esperar qualquer tipo de retorno financeiro.

Nao fosse a protecdo intelectual dada por meio da carta patente, investir em desenvol-
vimento tecnolégico se tornaria algo ainda mais oneroso, uma vez que aquela instituicdo que
investiu anos em ciéncia e tecnologia e que conseguiu chegar a uma determinada invencgdo
que propde solucionar um problema social e real, ndo receberia nenhum tipo de compensacao
pelo seu esforco e investimento, visto que as demais empresas, que ndo fizeram o mesmo inves-
timento para desenvolver aquela tecnologia, poderiam replicé-la e comercializé-la livremente,
entrando em concorréncia direta com a empresa desenvolvedora.

Além disso, como as demais empresas n&o tiveram que fazer um alto investimento para
desenvolver a tecnologia, elas teriam condicdes de comercializar a mesma tecnologia a um
preco menor do que a empresa que investiu e desenvolveu o invento causando assim um forte
desestimulo para o setor de pesquisa e investimento tecnolégico.

Ressalta-se, portanto, que uma invencdo pode ser fruto da busca de uma solugéo para
um problema técnico especifico existente em uma determinada drea tecnolégica. Essas solu-
¢des podem decorrer inclusive de um processo produtivo ou de um aperfeicoamento de produ-
tos ou processos A existentes, desde que possua vantagens bem estabelecidas e consolidadas
frente as solugdes ja existentes.

A partir do momento em que se consegue criar uma solugdo nova, que preenche os
requisitos de patenteabilidade, os quais serdo abordados mais adiante, o novo invento poderd
ser submetido ao processo de protecdo. E sendo submetido, uma vez deferido o pedido de
patente, os direitos exclusivos de uso serdo concedidos ao detentor da protecdo, isto é, ao seu
titular, ao qual é garantindo o direito de usufruir da exploragdo econdmica de sua criagdo,
assim como os bens e os processos produtivos decorrentes do invento.




Em termos de reconhecimento mercadolégico quando se patenteia uma tecnologia, gera-
-se a boa reputacdo do detentor da tecnologia, demonstrando a futuros investidores e acionistas
um alto conhecimento técnico, especializacdo e capacidade tecnolégica. No caso dos centros
de ensino e universidades, além da validacdo da pesquisa produzida no meio académico, esti-
mula-se o empreendedorismo e o fomento de pesquisas em determinados setores, contribuindo
dessa forma para agdes sociais e econémicas de um pais. Assim, uma patente proporciona
sociedade o legado de conhecimento sobre tecnologias, que se estivessem em forma de segre-
do industrial, ndo seria difundido.

A respeito da titularidade sobre uma criagdo patentedvel, faz-se necessdrio observar
alguns pontos, conforme serd abordado a seguir.

A titularidade sobre invencoes

No &mbito da propriedade intelectual ao se falar em titularidade é necessdrio fazer uma
ligacdo com a diferenca existente entre os direitos patrimoniais e os direitos morais existentes
sobre uma criagdo.

De toda criacdo, seja ela passivel ou ndo de protecdo por meio de patente, decorrem os
direitos patrimoniais e os direitos morais.

Os direitos materiais sdo aqueles direitos exclusivos do criador da obra de usar, de fruir
e dispor da sua criacdo. E, por exemplo, o direito a reproducdo parcial ou integral da criacdo,
o direito a edi¢cdo, a adaptacdo, a distribuicdo e a utilizacdo, seja ela direta ou indireta.

Podem ser detentores dos direitos materiais tanto pessoa fisica quanto pessoa juridica.

Os direitos morais s@o aqueles intimamente ligados a pessoa criadora da obra. E o direi-
to que cada criador tem de fer o seu nome devidamente reconhecido pelo trabalho intelectual
realizado, e consequentemente, o direito da sociedade, como um todo, de saber a verdadeira
autoria das obras apresentadas a ela. Por esse motivo, os direitos morais sdo intransferiveis,
inaliendveis e irrenuncidveis.

Sdo exemplos de direitos morais o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da
obra; de ter seu nome, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo
o do autor, na utilizacdo de sua criacdo; de conservar a sua criagdo; de assegurar a integri-
dade da criagdo, opondo-se a quaisquer modificagdes ou & prdtica de atos que, de qualquer
forma, possam prejudicé-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputacdo ou honra; de modificar
a obra, antes ou depois de utilizada.
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Vale ressaltar que o direito de reivindicar a autoria de uma criagéo, o direito de ter seu
nome reconhecido como autor, o direito de conservar a obra inédita e o direito de assegurar
a integridade da obra, sdo direitos morais que sdo transferidos aos herdeiros apés a morte
do autor. Além disso, o direito moral sobre uma criagdo restringe-se as pessoas fisicas, néo
podendo ser reivindicados por pessoa juridica.

Diante dos esclarecimentos acima, pontua-se a questdo da titularidade no dmbito do di-
reito patentdrio. A titularidade sobre uma tecnologia objeto de patente é normalmente concedi-
da ao autor da invengdo. Contudo, a titularidade da tecnologia desenvolvida em ambiente de
trabalho, por um funciondrio com contrato de regime de exclusividade, pertencerd ao empre-
gador. Neste caso, o direito patrimonial pertenceréd & instituicdo ao qual o inventor é vinculado
e o direito moral é resguardado ao trabalhador inventor.

O mesmo se aplica no caso da Administracdo Piblica, direta, indireta e fundacional,
seja ela federal, estadual ou municipal, como, por exemplo, as instituicdes de ensino publico
(escolas, universidades, etc).

Vale ressaltar que, apesar do o empregador ser o detentor dos direitos patrimoniais da
invencdo, o mesmo poderd conceder ao trabalhador inventor uma parte dos ganhos econémi-
cos resultantes da exploracdo comercial da patente.

Tendo em vista que uma das finalidades da protecdo intelectual é recompensar o titular
os investimentos intelectuais e materiais oriundos de sua criacdo, os pesquisadores pertencentes
ao quadro das instituicdes publicas federais podem participar dos possiveis ganhos econdmi-
cos relativos & comercializagdo da patente, conforme estabelece o Decreto Federal n° 2.553,
de 16/04/98, na proporcdo de 1/3 dos valores estabelecidos.

Sendo assim, cada instituicdo integrante da Administracdo Pdblica deverd, em ato inter-
no, estabelecer a distribuicdo dos ganhos decorrentes da exploracdo comercial, respeitando-se
o estabelecido no referido Decreto.

Tomando como exemplo a Universidade de Brasilia, esta, por meio da Resolucdo CAD
n® 005/98 definiu que os rendimentos resultantes de uma possivel exploracdo econémica
deverdo ser destinados 1/3 (um terco) ao(s) autor(es), inventor(es) ou melhorista(s), como pes-
soa(s) fisica(s) e 2/3 (dois tercos) & Universidade. Os 2/3 de rendimentos que a Universidade
receberd, serdo distribuidos da seguinte forma:

20% para a Unidade Académica (Instituto ou Faculdade) ao qual o inventor esta vinculado.
30% para o Departamento ao qual o inventor estd vinculado (se houver).

30% para deverd ser destinado para a Universidade financiar pesquisa e desenvolvimento tec-
nolégico e industrial.

20% vai para o Nucleo de Inovagao Tecnolégica (NIT).




No caso de haver a participagdo de duas ou mais instituicdes no desenvolvimento de
uma tecnologia, a titularidade sobre esta serd compartilhada entre todas as instituigdes. O
percentual de titularidade cabivel a cada instituicdo deverd ser estabelecido entre as partes por
meio de um acordo de titularidade.

Ressalta-se que quando uma tecnologia é desenvolvida em colaboragdo entre duas ou
mais instituicdes, gerando-se a coditularidade, nenhum dos co-itulares poderd protege-la ou
autorizar a sua protecdo sem consentimento dos demais titulares da invencéo.

Se no momento da prote¢do da tecnologia um dos co-itulares decida por abrir méo dos
direitos patrimoniais da criagdo, este ndo contribuird para as despesas de protecdo, manuten-
¢do, dentre outras, mas também n&o terd direito aos ganhos econémicos decorrentes de uma
comercializagdo. Contudo, a instituicdo coitular dissidente possui, ainda, o direito de exigir
que o seu nome seja mencionado ou omitido ao se tratar dos desenvolvedores da tecnologia.
O mesmo vale para os inventores.

Modalidades de protecdo

Consciente da importédncia da prote¢do intelectual para a continuidade e crescimento da
ciéncia e tecnologia no pais, em 14 de maio de 1996, a Lei n° 9.279 entrou em vigor visando
regulamentar os direitos e obrigacdes relativos & propriedade industrial no Brasil.

Por forca de tal Lei, o sistema patentdrio brasileiro admite duas modalidades de protecdo
por meio de patente: a inven¢do e o modelo de utilidade.

Para um melhor entendimento do que se tratam essas diferentes modalidades de pro-
tecdo, tanto a definicdo baseada na Lei da Propriedade Industrial, na Lei n® 9.279/1996,
quanto no Manual para o Depositante de Patentes, fornecido pelo INPI, serdo expostas nos
tépicos a seguir.

Invencao

A patente de invengdo é a concepcdo resultante do exercicio da capacidade de criagéo
do homem que represente uma solugdo nova para um problema técnico existente dentro de um
determinado campo tecnoldgico e que possa ser fabricada a nivel industrial e tem sua prote¢do
referente ao cardter técnico.
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Em outras palavras, a invencdo nada mais é do uma solugdo prdtica para um problema
técnico especifico, dado um contexto em um determinado campo tecnolégico e que possa ser

passivel de reproducdo industrial.

A lamparina, ou ldmpada a éleo, por exemplo, foi uma invencdo que visou solucionar o
problema técnico de falta de iluminagdo piblica e doméstica. Posteriormente, surgiu uma nova
invencdo para resolver o mesmo problema técnico: a ldmpada incandescente.

Exemplo de invengdo. Lamparina. Fonte: Da lam-
parina a lampada. Disponivel em <https:/ /goo.gl/
Qm7yoP>.

Exemplo de invencdo. Lampada fluorescente. Fon-
te: Da lamparina a lampada. Disponivel em <ht-
tps://goo.gl/6RtB7Z>.

Exemplo de invengdo. Lampada incandescente.
Fonte: Da lamparina a lampada. Disponivel em
<https://goo.gl/4opqTY>.

SISO/ )

Exemplo de invencdo. Lampada LED. Fonte: Da
lamparina a lampada. Disponivel em <https://
g00.gl/jjcb4Q>.




Vale ressaltar que a LPI estabelece a concessdo de Certificado de Adicdo de Invencéo,
como um acessério da Patente de Invencdo, conforme descreve os artigos 76 e 77:

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invencao podera requerer, mediante
pagamento de retribuicdo especifica, certificado de adicdo para proteger aperfeicoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da invencdo, mesmo que destituido de atividade inven-
tiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1° Quando tiver ocorrido a publicagdo do pedido principal, o pedido de certificado de adicao
serd imediatamente publicado.

§ 2° O exame do pedido de certificado de adi¢do obedecerd ao disposto nos arts. 30 a 37, ressal-
vado o disposto no paragrafo anterior.

§ 3° O pedido de certificado de adicdo serd indeferido se o seu objeto ndo apresentar o mesmo
conceito inventivo.

§ 4° O depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a transformacao do pedido de certifica-
do de adicdo em pedido de patente, beneficiando-se da data de depésito do pedido de certifica-
do, mediante pagamento das retribui¢des cabiveis.

Art. 77. O certificado de adicdo é acessério da patente, tem a data final de vigéncia desta e a
acompanha para todos os efeitos legais.

Paragrafo tnico. No processo de nulidade, o titular poderd requerer que a matéria contida no
certificado de adicdo seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsisténcia, sem
prejuizo do prazo de vigéncia da patente.

Modelo de Utilidade

A patente de modelo de utilidade é a criagdo referente a um objeto tridimensional de
uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposi¢cdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricagdo (como instrumentos, utensilios e ferramentas) e suscetivel de aplicagdo industrial.

O modelo de utilidade funciona como um anexo & invengdo, pois trata-se de uma nova
formulacdo ou definicdo na invencdo que lhe trard uma melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricacdo.

Sendo assim, a patente por modelo de utilidade (MU) néo se confunde com a patente
de invencdo (Pl), pois apesar de trazer uma solucdo prética para um determinado problema
técnico, ele estd intimamente ligado a uma invencdo principal e ndo pode existir desvinculado
dela. A invencdo refere-se ao invento propriamente dito. O modelo de utilidade refere-se a uma
melhoria funcional no invento ou processo.

A tesoura, por exemplo, por si sé é uma inveng¢do, mas a alteragdo base da tesoura pré-
pria para uso desta por canhotos é um modelo de utilidade. Essa base prépria para canhotos
ndo pode existir sem o invento principal, que é a tesoura, mas sem essa alteracdo (o modelo
de utilidade) ndo seria possivel o uso da invencdo principal por canhotos, o que significa que
houve uma melhoria no invento principal.
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Outro exemplo interessante para entender a diferenca entre a patente de invencdo e o
modelo de utilidade é o desenvolvimento do aparelho de telefone, desde a sua criagdo até os
tempos atuais.

PATENTE DE INVENCAO (PI) MODELO DE UTILIDADE (MU)

Primeiro telefone inventado. Utilizava um Separacdo do dispositivo transmissor
sistema de ondas elétricas continuas. e receptor.

Fonte: Presentation name on

emaze. Disponivel em <ht- Fonte: Alexander Graham Bell. Disponivel
tps://goo.gl/bTn5GT>. em <https://goo.gl/bfdguU>.
O novo telefone utilizava um sistema de Emissor e o receptor se unem.

disco para realiza¢do das chamadas.

Fonte: When history calls. Disponivel
em <https://goo.gl/MFEKV>. Fonte: History of things. Disponivel

em <htips://goo.gl/uSqOFS>.

Utiliza-se de um sistema de discagem por Teclado integrado com receptor e transmissor
tom. em uma Unica pega.

Fonte: Telefone antigo america-
no. Disponivel em <https://

900 oI/ pxEGno> Fonte: Telefonia e comunicacdo. Dis-

ponivel em <https://goo.gl/slcPKo>.

A primeira coluna representa um desenvolvimento tecnolégico que gerou uma patente de
invencdo (Pl) ao passo que cada linha, observando-se da esquerda para direita, representa um
avanco fecnolégico que resultou em um modelo de utilidade (MU).

Outro exemplo importante para se entender a diferenca entre Pl e UM é a invencéo
do sistema de identificacdo de chamadas, a famosa bina, que apesar de ser uma patente de
invencdo muito utilizada em conjunto com o telefone (que também é outra invencdo) ndo pode
ser confundida com um modelo de utilidade, por se tratar de uma tecnologia com tal grau de
complexidade que se qualifica como uma invengdo totalmente nova e independente do telefo-
ne, ndo podendo, portanto, ser classificada como uma simples melhoria




A protecdo por patente

Conforme jé foi abordado, ao autor de invencdo ou modelo de utilidade serd assegura-
do o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condi¢des estabelecidas na
Lei da Propriedade Industrial. Contudo, os direitos adquiridos por meio da concess@o de uma
patente somente passam a fazer efeito apds uma série de procedimentos e requisitos a serem
seguidos.

A LPI discorre acerca do que é e o que ndo é passivel de protecdo por patente no Brasil.
De acordo com o artigo 10 da LPI, ndo se considera como invengdo:
I - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
II - concepgdes puramente abstratas;

III - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, pu-
blicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;

IV - as obras literdrias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagao estética;
V - programas de computador em si;

VI - apresentagdo de informagdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatérios ou cirtrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diag-
néstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos biolégicos naturais (BRASIL, 1996).

Segundo o artigo 18 da LPI, ndo sdo patentedveis as seguintes situacdes:
I - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a satide publicas;

II - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como
a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencdo ou
modificagdo, quando resultantes de transformagdo do ntcleo atémico;

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0os microorganismos transgénicos que atendam aos
trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial - pre-
vistos no art. 8° e que nao sejam mera descoberta.

Paragrafo tinico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao organismos, exceto o
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencao humana direta
em sua composigao genética, uma caracteristica normalmente nao alcancavel pela espécie em
condi¢des naturais. (BRASIL, 1996)
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Vale ressaltar que a legislagdo pertinente ao Brasil diverge com relagdo & legislagdo em
outros paises. Sendo assim, mesmo que uma tecnologia ndo seja passivel de protecdo no Bro-
sil, é importante buscar saber se esta ndo pode ser protegida como uma patente em um outro
pais, e se for o caso, buscar realizar tal protecdo.

Requisitos legais

Respeitados os artigos 10 e 18 da LPI ainda é necessdrio se preencher alguns requisitos
para que uma fecnologia possa ser patenteada no Brasil. Sendo assim, a LPI define trés requi-
sitos fundamentais:

e Novidade: confirmado pela busca de anterioridade. E o que se difere do estado da
técnica, ou seja, a tecnologia ndo divulgada ao piblico;

* Atividade inventiva: a tecnologia tem que demonstrar novidade em relacdo ao que se
encontra no estado da técnica e ndo pode derivar do dbvio para um técnico no assunto (subje-
tivo);

* Aplicagdo industrial: producdo em escala industrial.

A primeira condicdo da patenteabilidade é a novidade, que é a esséncia da protecao
da solucdo técnica. O Art. 11 da Lei da Propriedade Industrial define este conceito da seguinte

forma: “a invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendi-
dos no estado da técnica” (BRASIL, 1996).

De acordo com o parégrafo primeiro deste mesmo artigo, o estado da técnica “é consti-
tuido por tudo aquilo que foi tornado acessivel ao publico antes da data do depésito da patente
por uma descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio” (BRASIL, 1996). A anterio-
ridade, descrita no estado da técnica, é resultado de uma publicacé@o na drea tecnolégica que
abrange a inveng¢do, anterior ao depésito do pedido de patente e que pode interferir no quesito
novidade. Tal publicidade pode originar-se de duas formas:

a) quando a invenc¢do cai em dominio piblico sem o conhecimento do inventor, o que
constitui uma anterioridade em sentido estrito;

b) quando a invencdo torna-se publica por intermédio do préprio inventor.




Neste Gltimo caso, a anterioridade recebe o nome de divulgacdo, que, de acordo com
a LPl, para = fins de sua caracterizagdo, pode ocorrer por qualquer meio (oral, escrito, por
video, entre outros). E importante destacar que a lei ndo delimita quantitativamente o termo
“pUblico”. Desse modo, pode-se considerar piblico tanto uma grande quantidade de pessoas,
quanto um pequeno grupo ou até uma Unica pessoa, desde que esta tenha capacidade de
entender e comunicar o conteddo da invengdo e que ndo tenha recebido a informagdo como
segredo. Perde-se a novidade ndo somente com a divulgacdo da matéria requerida no pedido
de patente pela publicacdo de um artigo, por exemplo, mas também pelo uso ou a exploragdo
da invencdo antes da data do depdsito junto ao INPI.

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto & sua existéncia e & sua data. Pode-se
admitir qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente esta é fornecida por
meio de patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, entre outros.

Apés andlise dos requisitos de patenteabilidade da tecnologia e deferimento das con-
dicdes para depésito, a redacdo da patente caracterizard como sendo o documento a qual
descreverd todos os aspectos da invengdo.

Tramite

Para que se entenda melhor o trémite de protecdo e como um pedido de patente tem
seus direitos suspensos ou expirados, cabe esclarecer que um pedido, no momento em que é
depositado, ainda ndo tem sua vigéncia em vigor, mas o titular possui a expectativa de direitos,
ou seja, o depositante possui o direito de explorar seu desenvolvimento tecnolégico, porém
ainda ndo goza de certificagcdo da protecdo. Assim sendo, apés o depésito, o pedido insere-se
em uma fila de espera para submeter-se a um exame técnico, o qual analisa o pedido quanto &
patenteabilidade e decide pelo seu deferimento ou por uma emissdo de exigéncia técnica para
adequagdo do pedido aos critérios de patenteabilidade, conforme entendimento do érgéo ao
disposto em lei. Somente apds vencer esta etapa e ainda submeter-se ao deferimento, é que o
pedido alcanca a concessdo do titulo de patente.

Este tradmite pode durar em média dez anos para acontecer, pois segue uma cronologia
em um fila de espera para a andlise do érgdo, o INPI, o qual se encontra com defasagem do
nimero de examinadores perante o nimero de pedidos de patentes depositados e, portanto,
ndo consegue acompanhar a demanda proporcionalmente, formando um backlog. Até que o
exame técnico ndo ocorra, o pedido passa por um exame formal, que analisa a documenta-
¢do apresentada de acordo com os documentos obrigatérios, as informagdes necessdrias e a
adequagdo dos documentos as normas exigidas em lei e em instrucdes normativas do INPI,
fazendo com que o pedido também sofra exigéncias, a depender do caso.



S=— =2, Centrode Apoioao
&f Desenvolvimento
ung Tecnolégico

Qualquer um destes exames, quando emitem uma exigéncia para adequagdo do pedi-
do, faz que os direitos do pedido de patente fiquem suspensos, obrigando o seu cumprimento
dentro dos prazos estabelecidos para cada caso. Ao se cumprir, o pedido de patente volta &
vigéncia de expectativa de direitos e segue seu trémite normal até o momento do deferimento
ou indeferimento no exame técnico. Ndo se cumprindo, o pedido de patente tem seus direitos
suspensos definitivamente.

Dessa forma, existe uma diferenciacdo quanto ao status da tecnologia, a depender do
caso em que se encontra diante destas etapas dentro do trémite de protecdo e a vigéncia de
direitos se dd pelo desenrolar deste. A vigéncia prevista em lei concede a protecdo de Patentes
de Invencdo de 20 anos e de Patentes de Modelo de Utilidade, de 15 anos, as quais sGo ex-
tintas apds este prazo, ou seja, tm seus direitos expirados.

Por conseguinte, as tecnologias s@o relacionadas quanto ao status em que se encontram
da seguinte maneira:

* Arquivados: expectativa de direitos suspensa para regularizagdo do pedido conforme
exigéncia emitida pelo érgdo, podendo voltar ao atendé-la;

¢ Arquivados definitivamente: pedido de patente com seus direitos suspensos definitiva-
mente por ndo atendimento d(s) exigéncia(s) do érgdo dentro do prazo estabelecido em lei;

* Em andamento: pedido de patente segue o trémite normal até o momento do exame
técnico;

* Concedidas: pedidos de patente que foram deferidos e, em seguida, a patente foi con-

cedida;

* Indeferidos: pedidos de patente que passaram pelo exame técnico e, ndo atendendo
aos requisitos de patenteabilidade, foram indeferidos e o processo de protecdo foi encerrado;

e Extintas: patentes concedidas que j& venceram seu prazo de vigéncia de 15 ou 20
anos, conforme sua natureza;

* Desisténcia: pedido de patente que apresentou desisténcia em seu tramite por requeri-
mento do depositante.




Abaixo segue um esquema, simplificado a respeito do processo de protecdo junto ao INPI:

Depésito no INPI
Pagamento das anuidades Publicacao
Inicio do ano 3 (25° més) 18 meses do depésito

R
l I Subsidio ao exame (terceiros)

Pedido de Exame
Até 36 meses do depbsito

D

Periodo do Exame

arecer Técnico e Manifestagbes

| Indeferimento |4—1 DECISAO '—’| Deferimento |

60 dias Retribuigdo carta Patente
| — 60 dias
A\
l CONCESSAO CARTA
PATENTE
Decisao Final

Anuidade como patente l 6 meses

Processo Administrativo de
Nulidade

Decisao Final
Vigéncia até 20 anos Plou 15 para
MU a partir do depésito

Figura: Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil.
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2010.

Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinagdo da LPI, este
serd mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depésito ou da prioridade mais
antiga, para os casos de pedidos que foram modificados dentro do que é permitido por Lei.

Depois deste periodo de sigilo, o INPI publica o pedido e as informagdes sobre o pedido
de patente em sua Revista da Propriedade Industrial - RPI, que é o meio de comunicacdo o--
ficial do érgdo. Entretanto, a decisGo de manter o pedido sob sigilo durante o periodo citado
acima, é opcional para o titular, que poderd, conforme sua conveniéncia, requerer a antecipa-
¢do da publicagdo. Isso pode acontecer, por exemplo, nos casos em que o titular quiser usufruir
da expectativa de direito e assinar contrato de transferéncia de tecnologia.



S=— =2, Centrode Apoioao
&( Desenvolvimento
ung Tecnolégico

Consideram-se como presentes no estado da técnica, inclusive, os pedidos de patentes
que se encontram no periodo de sigilo e que ainda ndo foram publicados na RPI, a fim de evi-
tar a concessdo de duas patentes para dois inventores diferentes relativas & mesma invencdo.
Dispde o Art. 11 em seu § 2° da LPl que um pedido anterior de patente sobre uma invencédo,
mesmo que ainda ndo tenha sido publicado, é assimilado a uma anterioridade, com o propési-
to de impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invengdo (BRASIL, 1996). Dessa
forma, para efeito de detectar a novidade, considera-se ndo s6 o que se tornou piblico antes
da data do depésito, mas também o que se encontra sob andlise no INPI e que ainda ndo tenha
sido publicado.

Estrutura do pedido de patente
Um pedido de patente deverd conter a seguinte estrutura:
1. Formuldrio especifico do INPI;

2. Relatério Descritivo (titulo, campo da invencdo, estado da técnica, descricdo sucinta
p : G
das figuras, descricdo detalhada do invento, melhor execugdo do invento/exemplos se houver);

3. Figuras/desenhos (sendo opcional para patentes de invengdo e obrigatério para os
modelos de utilidade);

4. Resumo;

5. Listagem de sequéncias bioldgicas (quando houver material biolégico);
6. Reivindicacdes;

7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuicdo;

8. Documentos dos depositantes.

O detalhamento de cada um desses itens é feito na Resolugdo Normativa 17/2013,
disponivel no sitio do INPI no campo “Legislagdo”. Os pedidos de patente de tecnologias envol-
vendo material biolgico requerem a inclus@o de outros procedimentos, os quais estdo tratados
no item 16 do mencionado Ato. Ainda, informa também como e onde devem ser depositados
esses materiais (leveduras, fungos, bactérias, actinomicetos, algas, protozodrios, virus e outras
matérias vivas).




Formuldrio especifico do INPI

Para realizar um depésito de pedido de patente é necessério preencher o formulério
préprio disponibilizado pelo INPI, o formuldrio FQOO1, chamado “Formulério para depésito
de pedido de patente ou de certificado de adi¢do”.

Neste formuldrio deve-se informar os dados ao depositante, a natureza do pedido de
patente (invencdo, modelo de utilidade ou certificado de adicdo), titulo do pedido de patente,
a prioridade, dados do inventor, dentre outras informagdes.

O formuldrio para depésito de pedido de patente estd disponivel no endereco eletréni-
co <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocola-
dos-em-papel-no-inpi>.

Relatério descritivo

O relatério descritivo é uma das partes mais importantes de uma redacéo de patente e
também uma das a mais complexas. E constituido por titulo, campo da invencdo, estado da
técnica, descricdo sucinta das figuras, descricdo detalhada do invento, melhor execucdo do
invento ou exemplos, se houver. Observe a seguir cada um deles.

Titulo

O titulo deverd ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem ex-
pressdes ou palavras irrelevantes ou desnecessdrias (tais como “novo”, “melhor”, “original”
e semelhantes), ou quaisquer denominacdes de fantasia, assim como o campo da invenc¢éo
deveré descrever sucintamente o campo tecnolégico no qual a invencdo se enquadra.

Descricdo do Estado da Técnica

O Estado da Técnica destina-se a citar as informacdes de cunho bdsico e descrever o
estado da arte ou da técnica preexistente (com base em documentos patentdrios, artigos cienti-
ficos, apresentacdes de congresso e/ou outras apresentacdes de cunho cientifico), o qual deve
fornecer informacdes para que se possa entender, buscar ou examinar a invencdo proposta,
evidenciando o(s) problema(s) com que os inventores se defrontaram naquela drea e como
ele(s) era(m) resolvido(s).
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Além disso, o estado da técnica se propde a descrever como o problema técnico foi abor-
dado no invento e a solucdo técnica encontrada em funcdo do estado da técnica, descrevendo
de forma clara, a solugdo proposta para o problema existente, evidenciando as vantagens da
invencdo em relacdo ao estado da técnica, ressaltando a novidade e o efeito técnico alcancado.

Descricdo das figuras

A descricdo das figuras se propde a descrever sucintamente as figuras dispostas em um
documento préprio denominado “Figuras” de modo que a descri¢do corrobore para melhor
elucidacdo do invento. E facultado ao invento dispor de figuras, entretanto quando houver,
deve ter relagcdo de importéncia com o invento e o esclarecimento das ideias.

Descricao detalhada do invento

A descri¢do detalhada do invento caracteriza-se como sendo uma das principais partes
contidas numa redacdo de patente, pois esta se destina a descrever a invencdo em detalhes
suficientes para reproducdo por um técnico da arte. Um aspecto relevante que deve ser levado
em consideracdo na protecdo de uma invencdo refere-se a suficiéncia descritiva, que a falta
ou omissdo de informagdes poderdo acarretar prejuizo no processo de protecdo, podendo
ocasionar até mesmo o indeferimento do pedido de patente.

A melhor execu¢do do invento é representada a fim de ilustrar mais detalhadamente de-
terminadas modalidades da invencdo. E importante destacar que invencdo a qual se pretende
proteger ndo se limitard aos exemplos citados, podendo ser utilizada em todas as aplicagdes
descritas ou em quaisquer outras variagdes equivalentes.

Resumo

O resumo deve ser apresentado de forma sucinta e clara, pois o texto apresentado ser-
vird de subsidio para a opgdo de busca por palavras chaves em diversos bancos de patentes.
Conforme a instrucéo normativa n°® 17/2013 do INPI, o resumo deve conter entre 50 e 200
palavras e/ou ndo exceder 20 linhas de texto, ndo podendo ser usado & prépria reivindicagdo
principal. O fato do resumo apresentar-se sob uma forma sucinta, ndo significa dizer que ndo
fornecerd uma compreensdo clara e objetiva da invencdo, pelo contrdrio, o mesmo deverd
expressar a esséncia da tecnologia.




Listagem de sequéncias biolégicas

No caso de pedidos de patente que se enquadrem na drea de biotecnologia a Listagem
de sequéncias biolégicas deverd ser apresentada ao INPI como uma espécie de complementa-
cdo do relatério descritivo, acima estudado.

A representacdo das sequéncias de nucleotideos ou de aminodcidos deve seguir um
padrdo pré-estabelecido pela OMPI, de acordo com as regras constantes na Resolugéo n°
81/2013 do INPI, disponivel no sitio do INPI pelo endereco eletrénico <http://www.inpi.
gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_81_2013_-_sequencias_geneticas_menor-1.pdf>.

TABELA COMPARATIVA

ARTIGO CIENTIFICO PATENTE

|NTRODUCAO CAMPO DA INVENGAO E ESTADO DA TECNICA

e Apresenta os fatos relevantes sobre o que serd discor- | ® Apresenta o Estado da Técnica;

rido ao longo do trabalho; e Apresenta o problema a ser resolvido pela invencdo;

* Apresenta a hipdtese em contexto, e como o conheci- | ® Deve deixar claro que todo o conhecimento até o

mento na drea encaminhou a hipétese. presente ndo foi capaz de encontrar uma solugéo para
o problema.

MATERIAL E METODOS E RESULTADOS EXEMPLOS

Base fundamental para a comprovagdo da hipétese. e Exemplos especificos que devem servir de base para

a generalizagdo;
e Comprovam que o inventor tinha posse da invencdo
na data do depésito do pedido.

DISCUSSAO DESCRICAO DETALHADA DA INVENCAO
Coloca os resultados no contexto do conhecimento e Resultados (exemplos) como a base para a generali-
presente, e no caminho ébvio do que jd era sabido, zacdo;
da hipétese, e de como os resultados comprovam a e Expande-os para todas as varidveis possiveis e imagi-
hipétese. ndveis para as quais o proprietdrio procura prote¢do;
e Importante manter o aspecto inesperado dos resulta-
dos obtidos.
CONCLUSOES REIVINDICACOES
Apresenta a hipétese comprovada, um novo modelo e Aspectos da Invengdo para os quais se busca prote-
cientifico ou mecanismo e suas futuras implicagdes. cdo;

® Modalidades de cada aspecto.

RESUMO RESUMO

Sumério de todas (e cada uma) das partes do artigo Sumdrio das reivindicacdes independentes

(Fonte: Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul, 2010)
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Uma consideracdo importante que deve ser feita antes da elaboragdo da redacdo de
um pedido de patente refere-se & busca de anterioridade. A busca de anterioridade caracte-
riza-se como sendo uma etapa no qual séo feitas pesquisas como forma de prevenir conflitos,
reduzir os riscos de perda do investimento e, principalmente, reduzir gastos com honordrios
profissionais de advogados e agentes da Propriedade Intelectual (COORDENACAO GERAL DE
INOVACAO TECNOLOGICA - CGIT, [200-2]).

De acordo com a CGIT ([200-2]) é aconselhdvel que a busca de anterioridade seja
realizada antes de se efetuar o depdsito de patente de invencdo ou de modelo de utilidade,
para verificagdo de existéncia de tecnologia semelhante, reivindicacdes ou ndo com o objeto
do produto:

E recomendavel que buscas de patentes sejam realizadas antes e durante o desenvolvimento de

pesquisa, visando o aproveitamento de tecnologias em dominio ptblico ou evitando o desenvol-
vimento de tecnologias jé patenteadas que ndo podem ser utilizadas (CGIT ([200-?]).

A busca de anterioridade poderd servir de embasamento para alcangar a suficiéncia
descritiva do invento, tendo em vista que deverdo ser utilizadas referéncias a outros pedidos
ou patentes concedidas e também a documentos ndo patentdrios, que compdem o estado da
técnica.

Por isso, antes de iniciar uma redagdo de um pedido de patente é necessdrio certificar-se
por meio de bancos patentdrios nacionais e internacionais tais como INPI, Espacenet, USPTO,
WIPO, Lens, dentre outros, assim como as bases de documentos ndo patentdrios como a Capes
(periddicos).

Apds estruturacdo do relatério descritivo e montagem de todos os documentos pertinentes
ao depésito do pedido de patente, inicia-se o processo de protecdo via depésito junto ao INPI.

Comprovante de pagamento da respectiva retribuicéo

.

E necessdrio realizar o pagamento da refribuicdo referente ao depésito de pedido de
patente. Para fins de comprovacdo do pagamento, deve-se juntar ao processo de pedido de
patente tanto a GRU quanto o comprovante de seu pagamento.

Pessoas fisicas e microempresas, entre outros, gozam do direito de receberem um des-
conto no pagamento das taxas do INPI. E possivel consultar esses valores na pagina do INPI
acessando o documento “Tabela de retribuicdes dos servicos prestados pelo INPI “ disponivel
no endereco eletrénico <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/dirpa-taxa-
-com-portaria-e-brasao.pdf>.




Documentos dos depositantes

Para realizar o depésito de pedido de patente o depositante deve anexar toda documen-
tacdo pertinente & ele. No caso do inventor independente (pessoa fisica) basta anexar a cépia
da identidade e CPF. No caso de instituicdes piblicas ou privadas sGo necessdrias as seguintes
documentacdes:

1. Cartdo CNPJ da empresa/instituicdo;

2. Estatuto/Contrato social;

3.Cépia da identidade e do CPF do representante legal;
4. Nomeacdo no cargo ou fungdo;

5. Delegacdo de poderes (no caso do representante legal ndo ser o presidente da insti-
tuicdo ou dono da empresa);

6. Demais documentos que forem pertinentes.

E comum, dentro de uma empresa ou instituicdo, haver um setor responsavel pela pro-
tecdo de tecnologias junto ao INPI. Neste caso, serd necessdrio anexar ao processo toda a
documentagdo que comprove que este setor e seu representante s@o os responsdveis e possuem
os poderes necessdrios para atuar junto ao INPl em protecdo de tecnologia.

Cita-se como exemplo, o caso das instituicdes publicas de ensino, como as universida-
des, que possuem os NIT's para atuar nas questdes de Propriedade Intelectual. Esse NIT, por
sua vez, pode possuir um diretor ou coordenador responsdvel por representar a universidade.
Neste caso, é necessdrio anexar a norma interna que decreta tal funcdo ao diretor ou coor-
denador do NIT, além da nomeagdo do respectivo servidor no cargo ou funcdo de diretor ou
coordenador.

Além disso, pode ser necessério anexar uma procuracdo, no caso da tecnologia ter sido
desenvolvida em conjunto com outra instituicdo piblica ou privada. Uma das instituicdes (ins-
tituicdo gestora) deverd ficar responsdvel pelo depésito junto ao INPI e as demais instituicdes
deverdo assinar uma procuracdo delegando poderes para que a instituicdo gestora da tecnolo-
gia tenha poderes de representd-las junto ao INPI. Nestes casos, todas as instituicdes deverdo
providenciar a documentacdo acima descrita e ndo sé a instituicdo gestora da tecnologia.



Patentes verdes

,

E um programa do INPI que concede exame prioritdrio & tecnologias voltadas para o
meio ambiente como uma forma de contribuir para a diminui¢do do impacto da acdo humana
na exploracdo dos recursos naturais globais.

Trata-se de uma iniciativa do INPI que também permite a identificacdo de novas tecno-
logias e assim acelera o processo de inovacdo das tecnologias, uma vez que elas podem ter o
seu processo de licenciamento facilitado.

O programa de Patentes Verdes iniciou-se em 17 de abril de 2012 e sua terceira fase
encerrou-se em 16 de abril de 2016, retornando a partir de 06 de dezembro de 2016.

A Diretoria de Patentes do INPI, DIRPA, selecionard, analisard e decidird acerca dos
pedidos prioritarios de Patente Verde. O INPI publicard despacho na Revista Eletrénica da Pro-
priedade Industrial (RPI), declarando ser o pedido “apto” ou “néo apto” ao exame prioritdrio
de Patente Verde.

O pedido que for submetido ao exame prioritario deverd conter no maximo 15 (quin-
ze) reivindicagdes, das quais até 3 (trés) independentes, conforme o artigo 5° da Resolugdo

175/2016 do INPI.

Conforme o artigo 6° da mesma Resolucdo, o pedido de Patente Verde deverd observar
o seguinte:

I - ser publicado ou ter o requerimento de publicacdo antecipado, conforme o disposto no artigo
30 caput e pardgrafo 1°, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996;

1I - solicitar o exame do pedido de patente, conforme o disposto no artigo 33, da Lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996;

III - a solicitacdo de exame prioritario serd realizada pelo depositante ou representante legal
constituido;

IV - 0 pedido ndo pode ter sido submetido a exame técnico regular, com a consequente publica-
¢do na Revista Eletronica da Propriedade Industrial;

V - néo se referira a:

a) pedido de patente cujo exame esteja suspenso para o cumprimento de exigéncia técnica ante-
riormente formulada pela DIRPA;

b) pedido de patente, publicado na Revista Eletronica da Propriedade Industrial, em razdo de
submissado prévia aos outros exames prioritérios.

VI - pagamento das retribuicdes anuais, conforme o disposto no artigo 84, da Lei n° 9.279, de 14
de maio de 1996.

E importante ressaltar que a concessdo do instituto da Patente Verde sobre material obtido
a partir de acesso a patriménio genético ou a conhecimento tradicional associado estd condi-
cionada ao cadastramento ou autorizacdo, nos termos da Lei 13.123, de 20 de maio de 2015.
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