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RESUMO

O presente projeto tem como objetivo efetuar um levantamento e um estudo de
projetos depositados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Tal levantamento visa uma anélise
administrativa com relacdo as caracteristicas mais importantes de um projeto que podem
representar possibilidades de inovagio. E possivel perceber a importincia das idéias nos
projetos e entdo trabalha-las e remodela-las, se necessdrio, durante a elaboracdo de um
pedido de patente de modo a se reivindicar da melhor maneira possivel o escopo de
protecdo que € pretendido. Este trabalho apresenta ainda uma breve discussdo dos casos
depositados pela UFRJ durante os dltimos anos, analisando nao s6 os resultados obtidos,
mas sim toda uma questio cultural da realidade das Engenharias, mais especificamente
na drea de Eletronica e Computagdo em relagdo a Propriedade Industrial. Também sdo
apresentados grande parte da legislacdo e conceitos referentes a patentes, inovacio e
sugestOes para que a inventividade passe a ser um aspecto mais presente na cultura da
Universidade. Além disso, a parte da legislacdo apresentada é seguida de auxilios que

visam orientar a disseminag@o da cultura da Propriedade Industrial no meio académico.

Palavras-Chave: Patente, Propriedade Industrial, Legislacéo.



ABSTRACT

The present project has as main purpose conduct a survey and a study of projects filed
by the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). This survey targets an analysis
regarding the most important characteristics of a project that may represent
opportunities for innovation. It is possible to realize the importance of ideas in the
projects and then work them and redraft them, if necessary, during a patent application
processing in order to claim the best possible scope of protection that is sought. This
project also presents a survey of the cases filed by UFRJ in recent years and discusses
them, analyzing not only the results, but all cultural reality of Engineering, specifically
in the area of Electronics and Computer Science in relation to Industrial Property. It is
also presented a great part of the administrative process and an overview of concepts
relating to patents, innovation and suggestions for the inventiveness to become a more
present aspect in the culture of the University. In addition, it is presented part of the
legislation followed by comments that aim to disseminate the culture of Industrial

Property in the academic environment.

Keywords: Patent, Industrial Property, Legislation.
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Capitulo 1

Introducao

1.1 — Tema

O tema do trabalho €, primeiramente, fazer uma compilagcdo de todo o sistema
patentério, tanto nacional quanto internacional, visando um maior entendimento de seus
aspectos, bem como sua fase administrativa, e um estudo com base em perspectivas de
inovacdo de alguns casos cujo titular € a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Mais especificamente, os casos estudados possuem contetddo relativo ao curso

de Engenharia Eletronica e de Computagio.

1.2 — Delimitacao

O presente projeto se limitard a apresentar grande parte das legislacdes
relacionadas a patentes e apresentar um direcionamento técnico em relagdo a pedidos de
patentes.

Em adicdo, no presente projeto serdo abordados de maneira informativa outros
temas significantes em relacdo a patentes como desenhos industriais, direitos autorais,

protecdo a software e contratos.

1.3 — Justificativa

As patentes sdo de grande importincia em todo o ramo de inovagdo. Neste
trabalho fez-se um estudo de projetos relacionados a Engenharia Eletrénica e de
Computacdo da Universidade Federal do Rio de Janeiro com relagdo a parametros de
andlise de escopo de prote¢do propostos. Sdo apresentados e analisados pedidos de
patentes expondo dados relevantes em relagdo aos projetos, dados estes que serviram de
base para o levantamento, andlise e discussdo dos resultados do presente estudo. Além
disso, neste trabalho é apresentada também grande parte da legislagdo no que diz
respeito a patenteabilidade de patentes, bem como uma nocdo de outras areas da
legislacdo como contratos, desenhos industriais, direitos autorais e direitos de software.

Assim, tal sintese referente aos conceitos de patentes € apresentada na intengdo de



propor um entendimento das principais informacdes do tema. A questdo desse
aprofundamento no assunto € poder analisar os projetos de uma maneira mais ambiciosa
e incentivar os investimentos e ideias ndo somente nos projetos, mas também no que diz
respeito a todo o processo de registro da patente junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

A motivagdo deste trabalho encontra-se na ideia de que a disseminacdo da
cultura da Propriedade Industrial pode e deve estar presente nos projetos elaborados
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro bem como, quem sabe, nos projetos

elaborados pelos alunos filiados a instituicdo, aproveitando melhor o potencial da

Universidade.

1.4 — Objetivos

O objetivo geral do estudo consiste em conhecer a drea de patentes acerca de
suas legislagdes nacional e internacional, bem como sua fase administrativa, e entdo,
abordar casos e avalid-los quanto a sua novidade, inventividade e aplicacdo industrial
com intuito de direcionar futuros projetos quanto a suas perspectivas de inovacdo de
modo que possam ser patentedveis, bem como possam obter um escopo de protecdo

bem definido.

1.5 — Metodologia

Para conseguir realizar tudo o que foi proposto, o problema foi dividido em
vdrias etapas:

1. Abordagem dos conceitos relativos as patentes e apresentacdo dos
histéricos para melhor compreensao.

2. Utilizacdo de pedidos de patentes depositados pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro na 4rea de engenharia eletronica e de computagéo para
andlise e estudo.

3. Comparacdo dos resultados obtidos nas andlises com as perspectivas de

inovagdo, tendo como base a propriedade industrial.

1.6 — Descriciao dos Capitulos
O capitulo 2 abordard toda a histéria das legislacdes de patentes vigentes, os

tratados internacionais existentes e as caracteristicas das patentes, bem como todo o
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processo administrativo da legislacdo brasileira. Além disso, apresentard também temas
como contratos, desenhos industriais, direitos autorais e software.

O capitulo 3 apresentard as andlises de projetos de engenharia com énfase em
projetos de engenharia eletronica e de computacdo patenteados pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro e, com base em propriedade industrial, abordara
caracteristicas pontuais em alguns deles.

A conclusdo estard apresentada no capitulo 4, que também abordard os

resultados com base em perspectivas para futuros pedidos de patentes.



Capitulo 2

Patentes — LPI e suas Bases

2.1 — Historico acerca dos Sistemas de Patentes

Inicialmente, dissertaremos sobre os histéricos dos sistemas de patentes com a

intengdo de melhor nos situarmos no tema.

2.1.1 - Historico do Sistema de Patentes no Mundo

Para compreendermos como surgiram as leis de protecéo as criagdes industriais,
devemos retroceder no tempo, mais ou menos por volta do final do século XV. Nessa
época, ou seja, durante a Idade Média, o segredo era o meio mais eficaz de se evitar que
uma determinada inven¢do fosse utilizada por pessoas nao autorizadas. Assim, aquelas
invencdes desenvolvidas que eram consideradas como fundamentais para o exercicio de
uma atividade econdmica, por exemplo, procedimentos agricolas, fabricacio e
manuseio de vidros, técnicas de metalurgia, etc., eram transmitidas de geracdo em
geracdo sem permitir que outros tomassem conhecimento. Assim, através do segredo, a
utilizacdo das novas técnicas desenvolvidas ficava restrita a um seleto grupo familiar.

Com a expansdo das praticas comerciais decorrentes de momentos histéricos
como as “Grandes Navegacdes Europeias™ e a ascens@o de uma classe social conhecida
como burguesia, os grupos familiares perceberam a necessidade de ampliagdo de suas
atividades e consequentemente a divulgacdo desses segredos. Para expandir e conquistar
mais mercados era necessario abrir mao desse privilégio e, eventualmente,
disponibilizar os conhecimentos aos potenciais parceiros comerciais.

A partir daf, surgiram as primeiras iniciativas de conceder, aos introdutores de
novas técnicas, o direito de explorar com exclusividade as suas criagdes. O primeiro
direito de exclusividade para a exploracdo de uma tecnologia de que se tem noticia data
de 1421, na cidade de Florenca (Itdlia), concedida ao arquiteto Filippo Brunelleschi para
um método aperfeicoado de transporte de produtos ao longo do Rio Arno. J4 a primeira
legislacdo conhecida para a concessdo destes privilégios € de 1474 e foi criada em
Veneza, que naquela época era uma das liderancas do comércio maritimo na Europa.

4



“Existem nessa cidade e por aqui também acorrem, por motivo de sua
grandeza e bondade, homens de diferentes lugares e de agudissimo engenho, capazes
de discernir e criar toda sorte de invencées. E se for estabelecido que as obras e
invengdes por eles realizados, outros que os tenham visto ndo possam fazé-los e levar
as honras, tais Homens aplicariam seu talento, inventariam e fariam coisas que seriam
de ndo pouca utilidade, portanto, fica decidido que, sob a autoridade deste Conselho:
cada pessoa" que fizer nesta cidade alguma invengcdo nova e engenhosa, deverd
informar da mesma ao nosso escritorio de provedores da Comuna.

Fica proibido a qualquer outro, em qualquer dos nossos territorios e
lugares, fazer qualquer outra invencdo da mesma forma ou semelhante, sem
consentimento ou licenca do autor, durante dez anos, ficando em liberdade nosso
governo de usar para as suas necessidades quaisquer dos ditos inventos e instrumentos,
com a condi¢cdo, porém, de ninguém a ndo ser os autores poderem aplicd-los.”

Em seguida, regulamentos similares entraram em vigor em outras cidades da
Europa e as criacdes industriais passaram a ser consideradas essenciais ao
desenvolvimento industrial e comercial. Por volta de 1623, é editada a primeira lei do
Parlamento Inglés sobre o assunto, o Estatuto dos Monopodlios e surge a expressio
“Letters Patent” que na sua origem, quer dizer carta aberta ao publico, como forma de
mostrar que com a concessdo do privilégio, os conhecimentos acerca da invencdo
protegida eram do conhecimento de todos.

De acordo com o diciondrio Houaiss, a palavra “patente” designa um adjetivo
que significa “cujo uso é permitido a todos; aberto, franqueado”, ou seja, uma ideia
absolutamente contrdria ao conceito de exclusividade, privilégio, ou monopdlio. Nos
Estados Unidos, o primeiro estatuto que regulou a concessdo de patentes foi

promulgado em 1790, e foi batizado como “Patent Act”.

2.1.2 - Historico do Sistema de Patentes no Brasil

Como visto acima, as leis de patentes foram implementadas principalmente em
virtude dos beneficios econdmicos associados as invengdes. Portanto, na condicdo de
mera coldnia, o Brasil ndo possuia, até 1808, qualquer tipo de norma legal para
fomentar a industria e o comércio. Até entdo, havia diversas restricoes a qualquer
desenvolvimento industrial ou comercial que pudessem, de alguma forma, interferir nos

negocios das metropoles europeias.



Contudo, apds cerca de um ano da mudanca da sede da Coroa Portuguesa para o
Brasil, o Principe Regente D. Jodao VI decretou, por meio do Alvard de 28 de abril de
1809, modernas regras para o desenvolvimento industrial, dentre as quais pode-se
destacar a “concessdo de privilégios tempordrios para a exploracdo de novas mdquinas
aos seus inventores e introdutores”.

“Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma
nova mdquina ou invengdo nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que
possam ter o favor pecunidrio, que sou servido estabelecer em beneficio da indiistria e
das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de
seu novo invento a Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e
fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando
obrigadas a fabricd-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a na¢do goze do fruto
dessa invencdo. Ordeno, outrossim, que se faca uma exata revisdo dos que se acham
atualmente concedidos, fazendo-se piiblico na forma acima determinada e revogando- -
se todas as que por falsa alegagcdo ou sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes
concessoes.”

Apenas em 1822, foi requerido o primeiro privilégio a Real Junta de Comércio
com base no alvard de 1809. A invencdo referia-se a exploracdo de uma nova maquina
de descascar caf€.

Com o Brasil ja independente politicamente de Portugal, foi promulgada a
primeira lei de patentes em 1830, como mais uma medida de incentivo ao
desenvolvimento industrial, para a criacdo de novas tecnologias ou mesmo para a
importacdo de tecnologias estrangeiras.

“Lei s/n°de 1830 (D. Pedro I):

Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma
indistria itil e um prémio ao que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua
concessdo.

Art 1° A lei assegura ao descobridor ou inventor de uma indistria titil a
propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invengdo. (...)

Art 3° Ao introdutor de uma indiistria estrangeira se dard um prémio
proporcional a utilidade e dificuldade da introducdo. (...)".

A segunda lei de patentes entra em vigor em 1882.

“Lei n® 3129 de 1882 (D. Pedro I1):



Regula a concessdo de patentes aos autores de invencdo e descoberta
industrial

Art 1° A lei garante pela concessdo de uma patente ao autor de qualquer
invengdo ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. (...)

§ 4° - O privilégio exclusivo sé vigorard até 15 anos se durante o
privilégio, a necessidade ou utilidade puiblica exigir vulgarizacdo da invengdo ou o seu
uso exclusivo pelo Estado, poderd ser desapropriada a patente, mediante as
formalidades legais.”

Apenas em 1923 € que o decreto n° 16.264 reline as normas legais para a
concessdo de patentes e registros de marcas, até entdo separadas.

“Art. 32. Ao autor de invencdo suscetivel de utilidade industrial serd
concedida uma patente, que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo da invengdo,
de acordo com as condigdes estabelecidas neste regulamento (2).

Art. 33. Constitui invencdo ou descoberta suscetivel de utilidade
industrial:

1° a invencdo de novo produto industrial;

2° a invengdo de novo meio ou processo ou aplicacdo nova de meios ou
processos conhecidos para se obter um produto ou resultado prdtico industrial; (...)

Art. 35. Serd de quinze anos o prazo de duragdo de uma patente de
invengdo.

Pardgrafo vinico — Quando, porem, se tratar de modelos de utilidade,
isto é, de simples modificacdes introduzidas na disposicdo ou na forma de objetos
conhecidos, o prazo da patente serd apenas de dez anos.”

No mesmo ano (1923) € criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial,
vinculada ao entdo Ministério da Agricultura, Indudstria e Comércio. Novas legislacdes
regulando a matéria foram publicadas e entraram em vigor nos anos de 1934 (lei
24.507), 1945 (lei 7.903), 1969 (1.005) e 1971 (5.772). Como pode ser visto, no curto
intervalo de dois anos (entre 1969 e 1971), foram promulgadas duas leis de patentes,
além da lei n° 5648 de 1970 que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — o
INPI.

Uma nova legislacdo, mais moderna e adequada aos pardmetros definidos pelo

acordo TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) da



Organiza¢do Mundial do Comércio, entrou em vigor em 1997, que é a lei n° 9279,

publicada em 15 de maio de 1996 e estd atualmente em vigor.

2.1.3 - Historico dos Acordos Internacionais

O primeiro acordo de abrangéncia internacional relativo a patentes (e também a
marcas) foi a Convengdo de Paris (CUP) no ano de 1883, do qual o Brasil foi membro
fundador, conjuntamente com mais dez paises (Bélgica, Franca, Guatemala, Itélia,
Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e Suica).

Em 1978, por meio de um decreto, o Brasil ratifica e promulga o Tratado de
Cooperagdo em Matéria de Patentes — PCT, firmado em 1970.

No final de 1994, foi promulgada a ata da Rodada Uruguai do Acordo GATT
(General Agreement on Trade Tariffs), do qual faz parte o ja citado acordo sobre
Aspectos de Direitos de Propriedade Industrial, conhecido como TRIPs. Além destes,
ainda h4 discussdes no &mbito da OMPI quanto ao chamado PLT (Patent Law Treaty) e
também ao SPLT (Substantive Patent Law Treaty). Estes acordos t€m por objetivo
harmonizar as préticas relativas a patentes em todo o mundo, e com isso reduzir as

incertezas decorrentes do depdsito de um pedido em diferentes paises.

2.2 — Aspectos das Patentes

2.2.1 - Inovacao

O carater estimulador da patente reside, especificamente, na necessidade de se
alcancar e se beneficiar de resultados similares ou superiores aqueles obtidos por uma
certa tecnologia protegida por patente sem incorrer naqueles atos vedados a terceiros
ndo autorizados pelo titular da mesma.

Uma vez que o uso de uma tecnologia patenteada é de exclusividade de seu
respectivo titular, a dnica forma licita de se alcancar um efeito técnico semelhante
consiste justamente em pesquisar e desenvolver tecnologias alternativas e/ou melhores.

Segundo os artigos 41 a 44 da Lei de Propriedade Industrial 9279 de 1996,
temos:

“CAPITULO V

DA PROTECAO CONFERIDA PELA PATENTE

8



Secdo 1

Dos Direitos

Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determinada pelo
teor das reivindicagoes, interpretado com base no relatorio descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propositos:

I - produto objeto de patente;

1l - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que
terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorrerd violagdo de direito da patente de processo, a que se refere
o inciso II, quando o possuidor ou proprietdrio ndo comprovar, mediante determina¢do
judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricacdo diverso
daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em cardter privado
e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse economico
do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnologicas,

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

1V - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdémica, o produto patenteado como fonte inicial de
variag¢do ou propagagdo para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulacdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido

introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de



licenca, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou
propagagcdo comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a
invengdo protegida por patente, destinados exclusivamente a producdo de informacaes,
dados e resultados de testes, visando a obtencdo do registro de comercializacdo, no
Brasil ou em outro pais, para a exploragcdo e comercializacdo do produto objeto da
patente, apds a expiracdo dos prazos estipulados no art. 40. (Incluido pela Lei n°
10.196, de 2001)

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacdo pela
exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relagcdo a exploragdo ocorrida entre a
data da publicagdo do pedido e a da concessdo da patente.

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetido
do pedido depositado, anteriormente a publicacdo, contar-se-d o periodo da
exploracdo indevida para efeito da indenizacdo a partir da data de inicio da
exploracdo.

§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material
biologico, depositado na forma do pardgrafo tinico do art. 24, o direito a indenizacdo
serd somente conferido quando o material bioldogico se tiver tornado acessivel ao
publico.

§ 3° O direito de obter indenizagdo por exploragdo indevida, inclusive
com relacdo ao periodo anterior a concessdo da patente, estd limitado ao conteiido do

seu objeto, na forma do art. 41.”

2.2.2 — Informacao

Alguns aspectos interessantes com relacido as patentes devem ser considerados
quando se pretende pesquisar determinado ramo tecnoldgico. Acerca de tal informacao,
temos, por exemplo, que cerca de 600.000 documentos, ou seja, 600.000 novos pedidos
de patente (dados aproximados fornecidos pela WIPO) sdo incluidos a cada ano em todo
o mundo e que absolutamente todos os ramos tecnoldgicos sdo abrangidos por estes
documentos. Além disso, o acesso € facilitado por meio de bases de dados eletronicas,
bem como pela disponibilizacio de bancos de patentes fisicos nas respectivas
reparticdes nacionais ou regionais de patentes. Ademais, os documentos disponiveis

contém informagdes a respeito das técnicas mais atuais em cada ramo tecnoldgico.
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Desta forma, pode-se considerar que ¢ de grande vantagem da utilizagdo de
patentes como fonte de informagdo, pois estas possuem, inicialmente, suficiéncia
descritiva uma vez que normalmente as leis nacionais exigem que as informacdes
constantes da patente sejam suficientes para que um técnico no assunto possa reproduzir
a invencdo a que se refere. As patentes possuem também um formato universal ja que
além de todo documento de patente conter um texto detalhado a respeito da invencdo,
ele ainda é publicado de acordo com dados bibliograficos (cédigos INID) utilizados
universalmente que permitem uma facil identificacdo de informagdes como data de
depdsito, nomes dos inventores, pais de origem, etc. Em adicdo, ndo bastassem as
vantagens acima, os documentos de patentes ainda s@o publicados de acordo com uma
classificagdo internacional que permite uma pesquisa em dreas de interesse bastante

especificas.

2.2.3 — Desenvolvimento Economico

A relevancia das patentes e dos demais direitos de propriedade industrial tendo
em vista o desenvolvimento econdmico do pais € prevista, primeiramente, no texto
constitucional (art. 5°, XXIX, CRFB/88).

“XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
tempordrio para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagoes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdomico do Pais;”

Portanto, a previsao do art. 2° da Lei de Propriedade Industrial apenas ratifica tal
previsao.

“Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico do
Pais, efetua-se mediante: (...)".

Assim, € interessante considerar alguns aspectos no que diz respeito ao
desenvolvimento econdmico obtido, especificamente, por meio das patentes.

Primeiramente, nos termos da LPI, a patente é definida como um bem mdvel.

“Artigo 5° - Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os
direitos de propriedade industrial.”

De forma resumida, sdo mdveis os bens suscetiveis de movimento préprio, ou de

remocdo por forca alheia, sem alteracdo da substincia ou destinacdo econdmico-social.
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Como tal, a patente pode ser objeto de sucessdo para fins de heranga, transferéncia,
licenca, etc. Existem diversos exemplos de invencdes que valem verdadeiras fortunas,
uma vez que os titulares dos direitos de exclusividade sobre tais criacdes detém dominio
de mercado, ainda que tempordrio. Apenas como exemplo, vamos considerar o mercado
do Viagra, um medicamento da Pfizer protegido por patente hd cerca de 10 anos.
Milhdes de homens ja usaram o medicamento em algum momento, e a Pfizer j4 vendeu
bilhdes das pilulas azuis até hoje.

Portanto, as patentes constituem um importante ativo de uma empresa pelo fato
de serem capazes de proporcionar uma posi¢do defensiva em relacdo aos concorrentes,
conferindo uma liberdade de agdo/exploracdo comercial dos produtos e processos
dentro dos limites da patente, de apresentar uma natureza ofensiva, caso os produtos ou
processos venham a ser explorados sem a autorizacdo do titular, e de gerar aumento de
capital se ela for licenciada para outras pessoas ou empresas interessadas na exploragéo
da tecnologia.

Além disso, a patente também constitui importante instrumento de
desenvolvimento econdmico para a sociedade através do estimulo aos investimentos
estrangeiros, uma vez que um sistema de patentes eficiente é visto favoravelmente por
investidores estrangeiros, através do incentivo a inovagcdo que apesar de ter uma
natureza aparentemente técnica, esta caracteristica resulta do fato de que, com um bom
sistema de patentes, os pesquisadores sdo incentivados a buscar aperfeicoamentos nos
mais diversos campos tecnoldgicos e através do fato de que produtos e servigos
melhores sdo elementos que estimulam o consumo, o que obviamente movimenta a

industria € o comércio.

2.3 — Legislacao Nacional

Com a finalidade de entender melhor os requisitos de patenteabilidade, é
necessdrio inicialmente diferenciar as invengdes e os modelos de utilidade conforme a
legislacdo em vigéncia. De acordo com artigo dois da Lei de Propriedade Industrial
9279, temos:

“Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado
o seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdomico do Pais, efetua-se
mediante:

I - concessdo de patentes de invencdo e de modelo de utilidade;
12



1l - concessdo de registro de desenho industrial;
111 - concessdo de registro de marca;
1V - repressdo as falsas indicacoes geogrdficas; e

V - repressdo a concorréncia desleal.”

2.3.1 - Invencoes

A invencdo que pode ser entendida como qualquer produto ou processo
resultante da atividade intelectual e que constitui uma nova solu¢do para um problema
técnico existente na industria, lembrando que “industria” deve ser considerada no seu
sentido mais amplo possivel. Os requisitos para que uma invencdo possa ser
considerada como patentedvel estdo definidos no artigo 8° da LPI e serdo discutidos em
detalhes adiante. Contudo, é importante ressaltar que € possivel haver invengdes em
todos os tipos de industria, e que as mesmas abrangem diversas categorias como

equipamentos, sistemas, processos de fabricacdo, compostos quimicos, produtos de todo

o tipo, tais como medicamentos e alimentos, formas de utilizac3o, etc.

2.3.2 — Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade, por sua vez constitui a inovacdo aplicada a forma ou
disposi¢do de um produto que proporciona algum aperfeicoamento no mesmo ou em
seu processo de fabricacdo. Os requisitos basicos que devem ser atendidos pelo modelo
de utilidade sdo aqueles definidos no art. 9° da Lei de Propriedade Industrial. Neste
caso, uma vez que a inovagdo reside na forma ou na disposi¢do de um produto, esta
modalidade ndo se estende a processos, usos, sistemas, métodos e similares, aplicando-

se tdo somente a objetos, produtos, maquinas, dentre outros.

2.3.3 — Requisitos de Patenteabilidade

Para que se reconhega o direito patrimonial decorrente da concessdo de uma
patente, faz-se necessario que o objeto deste direito atenda aos requisitos legais. Caso
contrdrio, ou seja, na hipdtese de concessao de patente para uma criacdo que nao atenda

a tais requisitos, estariamos diante de uma violagdo ao direito da sociedade de explorar
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legalmente um produto ou um processo que ndo faz jus ao privilégio da exclusividade
temporadria.

Neste sentido, ¢ fundamental que a patente seja concedida em conformidade
com as disposicdes legais. Por esta razdo, o artigo 46 da LPI determina que € nula a
patente que € concedida em contrariedade com as disposi¢des da lei em questdo.

“Art. 46° E nula a patente concedida contrariando as disposicées desta
lei.”

Como serd visto mais adiante, além da necessidade do requerente atender a
todos os procedimentos formais previstos na legislacdo, para que o seu pedido de
patente se converta em um direito validamente reconhecido, a legislagdo prevé ainda os
requisitos de patenteabilidade para as invengdes e para os modelos de utilidade,
respectivamente nos artigos 8° e 9°.

“Art. 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial.”

“Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso prdtico,
ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou
em sua fabricacdo.”

Os requisitos citados na lei sdo cumulativos, ou seja, os objetos dos pedidos de
patente de invencdo devem atender a todos os requisitos do artigo 8° e os pedidos de
patentes de modelo de utilidade devem atender a todos os requisitos do artigo 9°. Assim,
ndo deve ser concedida patente para aquele objeto que, mediante andlise técnica, seja
considerado como destituido de um ou mais dos referidos requisitos.

Vejamos, entdo cada um dos requisitos previstos nos artigos 8° e 9°, bem como

uma importante “condi¢do” do pedido de patente determinada pelo artigo 24 da LPL

2.3.3.1 — Novidade

A novidade € o primeiro dos requisitos a ser analisado. Enquanto no artigo 8°
(referente as invencdes) a sua previsdo € expressa, no artigo 9° (que trata dos modelos
de utilidade), podemos abstrair a sua natureza de requisito a partir da expressdo “nova
forma ou disposicdo”. Portanto, a invencdo e o modelo de utilidade devem ser
absolutamente novos para que a patente possa ser validamente concedida. A novidade

diz-se absoluta pelo fato da exigéncia da matéria ser nova em todo o mundo.
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O artigo 11 determina que a inven¢do e o modelo de utilidade sdao considerados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica. De acordo com o §1° do artigo
11, o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao piblico 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.

“Art. 11. A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos
quando ndo compreendidos no estado da técnica.

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

§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o conteiido completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, serd considerado estado da
técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a
ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 3° O disposto no pardgrafo anterior serd aplicado ao pedido
internacional de patente depositado segundo tratado ou convencdo em vigor no Brasil,
desde que haja processamento nacional.”

Deduz-se, portanto, que se a matéria para a qual se requer a protecdo tiver sido
tornada acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, a
mesma pertence ao estado da técnica. Neste sentido, tanto a publicacdo de um artigo no
qual é divulgada a tecnologia, como o efetivo uso desta passam a integrar o dito estado
da técnica.

O fundamento do requisito da novidade estd, justamente, na reciprocidade que
deve existir na relagdo do inventor com a sociedade. Nesta relacdo, por um lado, o
inventor disponibiliza os conhecimentos inerentes a sua tecnologia para o publico em
geral, e por outro lado, o estado lhe confere um direito de exclusividade tempordria para
a exploracdo da sua criagdo.

Extinto o direito de exclusividade, a tecnologia passa ao dominio puibico, sendo
permitido a qualquer interessado explord-la. Portanto, na hipdtese da tecnologia ja

pertencer ao estado da técnica, situacdo na qual qualquer interessado pode exploré-la,
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ndo ¢é razodvel, tampouco justo, que apenas uma pessoa tenha o direito de explorar a
mesma.

A parte final do §1° do artigo 11 indica ainda a existéncia de algumas ressalvas
com relacdo a consideracdo daquilo que pertence ao estado da técnica, as quais serdo
discutidas mais adiante.

Por uma questdo de custos, idiomas e dificuldade de acesso as informacdes, €
praticamente impossivel que se conhega tudo o que ja foi tornado acessivel ao publico
com relacdo a uma determinada drea do conhecimento. Portanto, o procedimento usual
para a andlise do estado da técnica antes do depésito do pedido de patente deve,
preferencialmente, incluir uma busca prévia em bases de dados eletronicas, pela
Internet, e também no banco de pedidos e patentes ja publicados do INPI.

Um aspecto interessante com relagdo a busca prévia diz respeito aos pedidos
depositados no Brasil e ainda ndo publicados. Durante o processamento do pedido de
patente, o processo permanece em sigilo por um periodo de 18 (dezoito) meses contados
da data de depdsito ou da prioridade mais antiga, apds o que serd publicado.

“Art. 30. O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18
(dezoito) meses contados da data de depdsito ou da prioridade mais antiga, quando
houver, apos o que serd publicado, a excecdo do caso previsto no art. 75.

§ 1° A publicacdo do pedido poderd ser antecipada a
requerimento do depositante.

§ 2° Da publicagdo deverdo constar dados identificadores do
pedido de patente, ficando cépia do relatério descritivo, das reivindicagédes, do resumo
e dos desenhos a disposicdo do piiblico no INPI.

§ 3° No caso previsto no pardgrafo tinico do art. 24, o material
biologico tornar-se-d acessivel ao piiblico com a publicacdo de que trata este artigo.”

Assim sendo, uma questdo interessante surge, pois como seria a andlise da
novidade de um pedido de patente, com relacdo aqueles outros processos que, na época
do depésito, ja haviam sido depositados no INPI, mas que ainda ndo tinham sido
publicados. O §2° do artigo 11 regula esta situagdo e prevé que aqueles pedidos
depositados no Brasil, que ainda ndo foram publicados, quando do depdsito do pedido
posterior, serdo considerados para fins de aferi¢do da novidade.

Esta disposicdo estd em concordincia com o art. 7° da LPI, o qual estabelece

que:
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“Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invencdo ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente serd assegurado
aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de invengcdo ou
criacdo.

Pardgrafo unico. A retirada de depdsito anterior sem producdo
de qualquer efeito dard prioridade ao depdsito imediatamente posterior.”

Finalmente, o §3° do artigo 11 determina que a regra do §2° também serd
aplicada ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convengdo
em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. E o caso dos pedidos
depositados via PCT, cuja data de deposito internacional € tida como a data de depdsito
no Brasil. Ou seja, o pedido internacional (pedido PCT) também poderé ser considerado
como estado da técnica em relacdo a pedidos posteriores, apenas nos casos em que

ocorrer a sua efetiva entrada na fase nacional brasileira.

2.3.3.2 — Atividade Inventiva

Requisito exclusivo das invengdes, (ou seja, prevista unicamente no artigo 8°), a

atividade inventiva estd delimitada pelo artigo 13 da LPI, conforme transcri¢do abaixo:

“Art. 13. A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou obvia do estado da
técnica.”

Determinar que a inveng¢do ndo pode decorrer “de maneira evidente ou dbvia”
para um técnico no assunto confere certa subjetividade ao requisito. Por esta razdo, em
alguns casos, ndo é tdo simples avaliar se uma invengdo apresenta atividade inventiva.
A andlise da atividade inventiva se dd apds a avaliagdo da novidade. Ou seja, apés
determinar que uma determinada criacdo é efetivamente nova em relagdo ao estado da
técnica, a etapa seguinte consiste em determinar se, mesmo havendo novidade, ndo seria
evidente ou 6bvio, para um técnico no assunto, chegar aquela solu¢do com base nos
ensinamentos existentes.

Assim, € relevante lembrar que tal decorréncia evidente ou ébvia do estado da
técnica deve ser em relagdo a um técnico no assunto. Por exemplo, ndo cabe a um
quimico avaliar se um novo sistema de comunicagdes via celular € inventivo ou ndo. No
entendimento atual do INPI, “técnico no assunto” € aquele com mediana experiéncia e

conhecimento, e ndo um “expert” ou um técnico com elevadissimo e vasto
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conhecimento na &rea. Neste sentido, os pedidos de patente sdo avaliados por
examinadores do INPI divididos por dreas técnicas distintas, de acordo com a tecnologia
que se pretende proteger.

No que diz respeito a efetiva andlise da existéncia do requisito de atividade
inventiva, alguns parimetros podem auxiliar esta andlise. Primeiramente, como foi dito,
¢é preciso que a invengdo atenda ao requisito bdsico da novidade, j4 que esta somente
serd inventiva, se antes disso, for também nova. Na pdgina do INPI na Internet, é
descrito que as invengdes, para serem patentedveis, ndo podem ser decorréncia de:

“a. justaposicdes de processos, meios e orgdos conhecidos;”

Um exemplo simplério de uma criag@o deste tipo seria, por exemplo, a unido de
um ldpis a uma borracha com o objetivo de facilitar a utilizagdo da borracha durante a
escrita (obviamente partindo do pressuposto que tal objeto ndo existisse anteriormente).
Desta forma, dois meios conhecidos (um para escrever e outro para apagar) sio
sobrepostos para realizar exatamente a mesma fun¢@o que realizavam antes.

“b. simples mudanca de forma, proporcoes, dimensdes e materiais, salvo
se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final
alcancado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, oficio ou ciéncia)
novo ou diferente (que resulte diverso do previsivel ou, ndo 6bvio, para um técnico no
assunto).”

Neste caso, podemos considerar, por exemplo, esses grampeadores menores que
sdo mais faceis de transportar e cabem, por exemplo, em estojos escolares. Para se
chegar a este produto, apenas foram reduzidos os tamanhos das pecas que o compdem,
bem como dos grampos utilizados. A mesma fun¢@o continua a ser exercida, de modo
que ndo se obteve um efeito técnico novo imprevisivel. O mesmo ocorre por exemplo,
com “clips” maiores para juntar uma quantidade maior de papéis.

Outras caracteristicas da inven¢@o também podem ser Uteis para a verificacio da
atividade inventiva como o tempo decorrido entre a criacdo da invengdo e a data de
divulgagdo do estado da técnica mais relevante, um processo de fabricagdo mais simples

ou mais barato, e até mesmo o sucesso comercial do produto.

2.3.3.3 — Ato Inventivo

O ato inventivo, previsto no artigo 9°, cumpre o papel da “atividade inventiva”

para a andlise dos modelos de utilidade. No lugar das expressdes “evidente” e “6bvia”
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utilizadas no art. 13, o artigo 14 determina que o modelo de utilidade ndo deve ser uma
decorréncia “comum” ou “vulgar” do estado da técnica.

Com relacdo ao técnico no assunto, aplicam-se as mesmas consideracdes feitas
para as invengdes. Na prdtica, existe a no¢ao de que o grau de inventividade no modelo
de utilidade seja proporcionalmente menor em relagdo a invengdo. Tal como a atividade
inventiva, o ato inventivo consiste em um requisito subjetivo, de modo que serd
verificado se a nova forma ou disposi¢do aplicada ao produto pode ser facilmente

alcancada com base nos conhecimentos técnicos ja existentes naquela area técnica.

2.3.3.4 — Aplicacio Industrial

O artigo 15 da lei define uma ampla gama de criacdes passiveis de serem
protegidas por patentes de invencdes e/ou modelos de utilidade, uma vez que determina
a utilizag@o ou producdo das mesmas em qualquer tipo de industria.

“Art. 15. A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados
suscetiveis de aplicacdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de indiistria.”

O texto desse artigo ndo deixa ddvidas quanto a legalidade da prote¢do em
qualquer ramo da atividade produtiva. Tal legalidade serd apenas restringida pelas
hipdteses especificas em que a lei exclui a possibilidade de protecdo, que € o caso dos

artigos 10 e 18 da LPI, que ser@o analisados em detalhes mais a frente.

2.3.3.5 — Suficiéncia Descritiva

Embora ndo seja um requisito da invenc@o ou do modelo de utilidade, e sim uma
“condicao” do pedido de patente, a suficiéncia descritiva constitui um item
extremamente relevante no que tange a ji comentada reciprocidade da relacdo do
inventor com a sociedade. O art. 24 da Lei de Propriedade Industrial determina que o
relatério deverd 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
execugao.

“Art. 24. O relatorio deverd 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 execugdo.
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Pardgrafo tnico. No caso de material bioldgico essencial a
realizacdo prdtica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma deste
artigo e que ndo estiver acessivel ao piiblico, o relatorio serd suplementado por
deposito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo
internacional.”

Pela descri¢do, de forma clara e suficiente, dos conhecimentos necessdrios a
utilizacdo da tecnologia para a sociedade, o inventor permite que, uma vez extinta a

patente, qualquer técnico no assunto possa ser capaz de reproduzi-la.

2.4 - Legislacoes e Tratados Internacionais

E bastante comum que uma determinada invencdo desenvolvida no Brasil
possua um mercado potencial também em outros paises. Ao mesmo tempo, é importante
lembrar que a patente s6 protege a invengdo naqueles paises onde for validamente
concedida. Em casos como esse, a invencdo deve ser protegida em cada um dos paises
potencialmente interessantes para o seu inventor, o que € obtido por meio de patentes
nacionais. Neste sentido, o procedimento de obten¢do de patentes estrangeiras pode ser
realizado por meio de agentes locais, legalmente autorizados, em cada um dos paises,
fazendo uso das regras internacionais que regulam os parametros basicos para estes
atos.

No caso do Brasil, sio normalmente utilizados a Convengao de Paris e o sistema
PCT, ou ambos tendo em vista o fato de que ainda existem diversos paises que ndo
aderiram ao PCT, como na América do Sul, por exemplo. Assim, veremos cada um

destes acordos separadamente, com suas regras principais, prazos, e particularidades.

2.4.1 — Convencgao de Paris (CUP)

No fim do século XIX, uma quantidade considerdvel de paises ja contava com
algum mecanismo de protecdo a propriedade industrial. Contudo, uma dificuldade
enfrentada pelos inventores que tinham a pretensdo de estender a protecdo de sua
invencdo a outros paises residia na necessidade de uma complexa estratégia destinada
ao deposito simultineo em todas as nacdes de interesse. Essa necessidade nascia do
requisito de novidade, requisito essencial a patenteabilidade das invengdes. Desta

forma, a coordenagdo para depositar simultaneamente um pedido de patente em uma
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pluralidade de paises de interesse de forma que o pedido depositado no pais A ndo
violasse o requisito de novidade para o depdsito do mesmo pedido nos paises B, C, D,
etc., era demasiadamente complexa.

Outro fator de dificuldade com relagdo a extensdo dos direitos de exclusividade
para outras nagdes residia nas exigé€ncias processuais e burocraticas de cada pais de
interesse. As formalidades normalmente incluem aspectos como a tradu¢do completa do
pedido, obtengdo e legalizacdo de documentos, escolha dos agentes locais, entre outros.
Obviamente, para lidar com todos os detalhes acima, era necessdrio um investimento
considerdvel, o que era mais um obsticulo para os pequenos inventores e também para
as empresas de menor porte.

Devido as razdes acima, os inventores precisavam de algum mecanismo de
cooperagdo internacional que permitisse aos seus inventores e depositantes determinar
com um prazo adequado e relativa seguranca, € sem incorrer em pesadas despesas, 0S
lugares onde a protecdo de sua invencdo seria comercialmente interessante e instruir
seus representantes nestes paises. A iniciativa de se resolver esta questdo foi de um
grupo de onze nagdes que se reuniu em convencdo internacional na cidade de Paris no
ano de 1883 da qual o Brasil fez parte. Sdo atualmente 173 paises que fazem parte deste
acordo, o qual é administrado atualmente pela OMPI (Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual) e cuja dltima revisdo aconteceu em Estocolmo em 1967. O
Brasil aderiu as mudangas implementadas por esta revisdo em 1992, por meio do
decreto 635 de 21.08.1992.

Dentre os fundamentos e objetivos da Convengdo da Unido de Paris, podem se
destacar o fornecimento de um sistema internacional equilibrado de prote¢do ao
desenvolvimento de tecnologia, o tratamento com igualdade de todos os paises
membros e o estabelecimento do principio da prioridade.

O equilibrio alcancado estd no fato de que o sistema internacional proporciona
maior seguranca aos inventores para que estes prossigam com suas pesquisas e
continuem a desenvolver novos produtos e processos, sem que o fator “dinheiro” seja
um obstaculo a protecdo de suas criagdes em outros paises.

Com um sistema internacional, torna-se muito mais simples prover um
tratamento mais igualitdrio aos nacionais de paises diferentes no que diz respeito a
protecdo das invencdes. Condi¢des semelhantes, pelo menos em termos de legislagao,

impedem que os atos praticados por um inventor em um pais prejudiquem a protecdo de
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sua prépria invencdo em outro, e que um terceiro de mé fé tire vantagens do seu
esfor¢o, por exemplo, ao tomar conhecimento da invengao e depositar, antes do inventor
original, um pedido de patente num outro pais.

Sem dudvidas, € justamente devido ao sistema de prioridade que as vantagens
descritas acima tornaram-se possiveis. O sistema de prioridade ocorre de modo que o
primeiro depdsito de um pedido de patente constitui um direito de prioridade (ou
comumente chamado simplesmente de prioridade) a partir do qual poderdo ser
apresentados, pelo mesmo depositante, pedidos de patente correspondentes, e validos,
em outros paises membros no prazo de doze meses.

Além disso, tanto o primeiro pedido, como os fatos que ocorrerem entre a data
da prioridade e a data de depdsito nos demais paises ndo podem prejudicar a novidade
dos pedidos estrangeiros. Portanto, além de salvaguardar o requisito de novidade, esse
sistema ainda protege os direitos do depositante original em diversas situac¢des, por
exemplo:

Um individuo A toma conhecimento do conteido de um pedido de patente do
individuo B depositado em pais membro. O individuo A deposita um pedido de patente,
em seu nome, em outro pais membro. Em seguida, o individuo B também deposita,
dentro do periodo de doze meses, pedido de patente correspondente naquele outro pais
com reivindicagdo de prioridade do seu primeiro pedido. Neste caso, o pedido de B tem
a data de depd6sito do primeiro pedido como prioridade em relagdo ao pedido de A que
ndo pode ser concedido por falta de novidade diante da prioridade de B, e ndo prejudica
o direito de B obter a sua patente. Ou seja, se uma outra pessoa faz o depdsito nas
condicdes acima, a prioridade garante ao depdsito posterior feito pelo legitimo titular a
caracteristica de pedido mais antigo.

Em um outro exemplo, poderiamos ter um individuo C que deposita um pedido
de patente para sua invencdo em 01.01.2012 em seu pais de origem, e amparado por
este pedido, comeca imediatamente a explorar a invencao em seu territério nacional. Ao
tomar conhecimento da invenc¢do e com interesse nos lucros resultantes da mesma, o
individuo D viaja para o Brasil, e deposita em seu nome, um pedido de patente para a
mesma invencdo na data de 01.06.2012. Acontece que, com base nas regras da
Convencgdo de Paris, o individuo C decide depositar também um pedido de patente
brasileiro para a sua criacdo em 01.10.2012. Nesta situacdo o pedido depositado pelo

individuo D no Brasil, muitos meses antes que o do individuo C, ndo deve ser deferido
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pelo INPI, em face da prioridade reivindicada no pedido do individuo C, com data
anterior ao seu deposito.

Estas regras estdo estabelecidas no texto da Convencdo de Paris da seguinte
forma:

“4 B . - Em consegiiéncia, o pedido apresentado ulteriormente num dos
outros paises da Unido, antes de expirados estes prazos ndo poderd ser invalidado por
fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicacdo da
invengdo ou sua exploragdo, oferecimento a venda de exemplares do desenho ou do
modelo ou uso da marca, e esses fatos ndo poderdo fundamentar qualquer direito de
terceiros ou posse pessoal. (...)

4 C. - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serdo de doze
meses para invengdes e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou
modelos industriais e para as marcas de fdabrica ou de comércio.”

O artigo 16 da lei 9279/96 recepciona tais regras determinando que, ao pedido
de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organizagdo
internacional, que produza efeito de depdsito nacional, serd assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Os paragrafos do art. 16 basicamente regulam o momento e a forma de
comprovagdo da reivindicacdo de prioridade, conforme transcri¢éo abaixo:

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

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

§ 2° A reivindicacdo de prioridade serd comprovada por
documento hdbil da origem, contendo niimero, data, titulo, relatorio descritivo e, se for
o caso, reivindicacoes e desenhos, acompanhado de tradugcdo simples da certiddo de
deposito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo

teor serd de inteira responsabilidade do depositante.
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§ 3° Se ndo efetuada por ocasido do depdsito, a comprovacdo
deverd ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do deposito.

§ 4° Para os pedidos internacionais depositados em virtude de
tratado em vigor no Brasil, a traducdo prevista no § 2° deverd ser apresentada no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5° No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente
contido no documento da origem, serd suficiente uma declaracdo do depositante a este
respeito para substituir a traducdo simples.

§ 6° Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento
correspondente deverd ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados
do deposito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no
processamento nacional, dispensada a legalizacdo consular no pais de origem.

§ 7° A falta de comprovagcdo nos prazos estabelecidos neste
artigo acarretard a perda da prioridade.

§ 8% Em caso de pedido depositado com reivindicacdo de
prioridade, o requerimento para antecipacdo de publicacdo deverd ser instruido com a
comprovagdo da prioridade.”

O mesmo raciocinio pode ser adotado para os pedidos originalmente depositados
no Brasil, de modo que um pedido depositado originalmente no Brasil gera direito de
prioridade para a obten¢do de pedidos equivalentes vdlidos nos outros paises membros
da Convencdo de Paris, e que sejam do interesse do depositante, desde que o depdsito

no exterior seja realizado no prazo estabelecido pelo acordo.

2.4.2 — Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes (PCT)

O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (ou Patent Cooperation
Treaty) foi criado em 1970, sendo administrado pela OMPI desde entdo. O Brasil aderiu
ao procedimento estabelecido pelo tratado em 1978, por meio do decreto 81.742. Desde
entdo, a quantidade de depésitos realizados por intermédio do sistema PCT vem
crescendo no Brasil e no mundo.

O PCT tem como principais finalidades, facilitar o processamento inicial dos
pedidos de patente naqueles paises que sdo membros do acordo, reduzir os custos
iniciais decorrentes dos procedimentos de depdsito em cada um dos paises membros,

proporcionar uma busca de anterioridades que resulta em uma maior certeza quanto a
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patenteabilidade da matéria e prover um prazo ainda maior para os atos de apresentacao
efetiva do pedido de patente nos paises de interesse.

Se, por um lado, os doze meses proporcionados pela Convencdo de Paris ja
conferem ao depositante uma considerdvel margem temporal para se capitalizar e
proceder com os depdsitos nos paises de interesse, com tempo suficiente para atender as
formalidades dos mesmos, por outro lado, o depositante ainda ndo possui uma efetiva
convic¢do acerca da patenteabilidade de sua invencdo em face dos requisitos de
novidade e atividade inventiva. Assim, um Unico depdsito internacional do pedido de
patente por meio do sistema PCT substitui os respectivos depésitos em cada um dos
paises signatdrios do tratado.

Em outras palavras, apés doze meses contados da data da prioridade, em vez de
depositar pedidos correspondentes em cada um dos paises de seu interesse, O
depositante pode realizar apenas um tnico depdsito, o chamado depdsito internacional,
em uma reparticio receptora da OMPI, sem prejuizo do direito de, posteriormente,
validar seu pedido, ja existente, naqueles paises. No caso do Brasil, a reparticdo
receptora da OMPI é o INPI. Apds este depésito, o pedido serd submetido a um
processamento internacional de acordo com as regras determinadas no acordo PCT.

Vale ressaltar que o processamento internacional do pedido de patente inclui a
realizacdo de uma busca de anterioridades por uma das entidades de busca autorizadas
pela OMPI e designada pelo depositante.

Em setembro de 2007, o INPI foi admitido como Autoridade Internacional de
Busca e Exame Preliminar de Patentes (ISA/IPEA) pela OMPI e os servicos do 6rgio
nesta condicdo, estavam previstos, de acordo com a pagina do INPI na Internet, para
comecar em junho de 2008. A busca internacional € realizada, e um parecer com o
resultado da mesma ¢é emitido, o qual permitird ao depositante determinar se o objeto do
seu pedido é, de alguma forma, antecipado no todo ou em parte pelo estado da técnica.
Este relatério de busca indica tdo somente os documentos encontrados na busca e
considerados relevantes em relagdo a matéria do pedido. Ao lado dos documentos
listados, € indicada uma letra representativa do grau de relevincia do documento. A
letra A, por exemplo, representa que o documento indicado apenas pertence ao estado
da técnica, sem que prejudique os requisitos de novidade e atividade inventiva da

invencdo. Ja a letra X indica que o documento pertence ao estado da técnica e € de
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extrema relevancia. A letra Y indica que o documento € relevante principalmente em
conjunto com outro documento.

Durante o processamento internacional, e dentro de um determinado prazo, o
depositante pode requerer também a realizacdo de um exame substantivo do seu pedido,
o qual também € realizado por uma das entidades autorizadas pela OMPI para este fim.
O relatédrio resultante deste exame conterd a opinido do examinador internacional com
relacdo a patenteabilidade do pedido.

Ao longo dessas fases do processamento internacional, e de acordo com as
regras do PCT, é possivel que o depositante apresente modificagdes no pedido e/ou
esclarecimentos com o objetivo de convencer o examinador de que sua invencdo
preenche adequadamente os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial. Cabe ressaltar que o pedido de patente durante a fase internacional ndo ird se
converter em uma patente e, portanto, ndo € definitiva a opinido dos examinadores
internacionais acerca dos méritos da inven¢do. No entanto, o resultado do
processamento internacional, apesar de ndo obrigar qualquer decisdo por parte das
reparti¢cdes dos paises membros uma vez que existe o principio da independéncia dos
exames, exerce importante influéncia sobre os examinadores destes paises. Se em um
exame internacional, que atende a rigorosas regras de qualidade, a matéria é considerada
patentedvel, ha um forte indicio de que a invengdo, de fato, deve atender aos requisitos
de novidade e atividade inventiva.

Dando continuidade ao processamento do pedido, e independentemente do
resultado da busca e do exame realizado na fase internacional, o depositante tem o
direito de entrar nas fases nacionais, em cada um dos paises de seu interesse, em um
prazo, em geral, de trinta meses contados da prioridade. Apesar de ser o prazo mais
comum, nem todas as reparticdes adotam os mesmos trinta meses para a entrada na fase
nacional, como por exemplo, o escritério europeu que prové um prazo de 31 (trinta e
um) meses e a China que admite a entrada na fase nacional em até 32 (trinta e dois)
meses, mediante o pagamento de uma taxa adicional.

Diante disto, € possivel concluir que além de um prazo consideravelmente maior
que aquele da Convengdo de Paris para a efetiva apresentacdo do pedido nos paises de
interesse, o depositante conta ainda com uma maior seguranc¢a quanto a patenteabilidade
de sua invengdo, reduzindo os riscos de um eventual indeferimento do pedido de

patente. Obviamente, tal vantagem se reflete também nos custos de depdsito para o
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depositante, j4 que com apenas um depdsito (internacional) ele pode ampliar o prazo
para entrar em diversos paises de interesse e, mais importante, o fazer somente se julgar
que vale a pena prosseguir nas fases nacionais. Portanto, sdo duas as fases pela quais um
pedido depositado pelo sistema PCT passa, primeiramente a fase internacional que é
regida pelas normas especificas do acordo PCT e, entdo, pela fase nacional, que ocorre
de acordo com as regras proprias do escritério de patentes daquele pafs.

Portanto, para o caso de um pedido de patente depositado originalmente no
Brasil, o sistema PCT pode ser uma ferramenta bastante ttil para o processo de
obtencdo de patentes correspondentes e, outros paises. Neste caso, o depositante pode

adotar a estratégia que melhor lhe convém.

{opcional)
Solicitacdo de S e
busca internacional Relatdrio de busca

suplementar internacional

Paublicacde: = f 000 GelpRAlEAeRn .

' na fase
internacional \| \‘ nacional
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0 12 18 18 1 |9 22 28 30
| | | | | |
¥

Entrada

Pedido local Pedido PCT Relatdrio de busca (opcional) :
depositado depositado internacional e Depdsito de Relatério
opinido escrita requerimento de * preliminar
exame preliminar internacional de
internacional patenteabilidade

Normalmente depositado no
mesmo escritério nacional
desde que este possa agir
como entidade internacional

Figura 2.1 — Tramite do processamento de um pedido PCT.

2.5 - Classificac¢ao Internacional

O sistema de Classificacdo Internacional de Patentes resultou de esfor¢os de
o6rgdos de propriedade industrial de diversos paises. A base para esse esforco
cooperativo foi um tratado internacional multilateral, a "Conven¢do Europeia para a
Classificacdo Internacional de Patentes de Invengdes", ocorrido em 1954. Apenas em

1975 a classificacdo internacional foi oficialmente instituida.
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O conteddo da classificagdo internacional é administrado pela OMPI e é
continuamente revisado e atualizado. Atualmente, estd em vigor a 8* edicdo da
Classificacdo, sendo que a primeira edicdo é do ano de 1975.

A Classificacdo Internacional de Patentes constitui, basicamente, uma
ferramenta que tem como utilidades facilitar os procedimento de buscas de patentes
e/ou pedidos de patentes bem como permitir uma catalogacdo uniforme de todos os
processos de patente.

A classificacdo é baseada na associacio de cada categoria (ou sub-categoria) de
tecnologia a uma determinada classificacio que parte de uma categoria mais geral para
uma mais especifica. Abaixo, como exemplo, uma seqii€ncia que demonstra o grau de
especificidade da classificacao:

B — Mecénica em geral

B 60 — Veiculos em geral
B 60 C — Pneus de veiculos
B 60 C 5/00 — Pneus Inflaveis
5/20 — Pneus com muiltiplas camaras
5/22 — As cAmaras sendo anulares
Um outro exemplo, pode ser visto na figura abaixo, onde podemos visualizar

como ¢ feita esta classificacio diretamente do site do INPL.

English

mamruzo
IA gacionat, . Publicago Oficial Classificagao Internacional de Patentes (IPC)

W,

OMPI

= Entre em contats conoses

Pagina principal IPC - Ajuda Esquema RCL Compilagao Palavras-chave
ienss HO3 CIRCUITOS ELETRONICOS BASICOS A
| 2013.01 E HO3B GERA(}EO DE OSCILAgﬁES, DIRETAMENTE OU POR VARIA(}EO DE FREQUENCIA, POR MEIO DE CIRCUITOS QUE EMPREGAM ELEMENTOS ATIVOS QUE OPERAM DE UMA MANEIRA NAO
Simbolo atual COMUTATIVA; GERAGAO DE RUIDOS POR TAIS CIRCUITOS (medicio, teste GO1R ; geradores adaptados a instrumentos musicais eletrofonicos G10H sintese da fala G10L 13/00 ; masers, lasers H01S ; maquinas.
Ho3 dinamo-elétricas HO2K ; circuitos inversores de poténcia elétrica HO2M ; através do uso de técnicas digitais HO3K ; controle automatico de geradores eletronicos HC3L ; partida, sincronizacdo ou estabilizacdo de geradores eletronicos.
cujo tipo éirrelevante ou ndo especificado HO3L ; geracio de oscilacBes em plasma HOSH )
HO3C MODULAGAO (medigio, teste GO1R ; masers, lasers HO1S  moduladores especialments adaptados para serem utilizados nos amplificadores de corrente continua HO3F 3/38 ; modulagdo de pulsos HO3K 7/00 ; 0s chamados
moduladores podendo unicamente fazer uma ligagio entre estados predeterminados de amplitude, frequéncia ou fase HO3K 17/00, HOAL ; codificacio, decodificacio, conversdo de cGaigos, em geral HO3M ; moduladores sincronos
pr— especialente adaptados & tlevis3o a cores HO4N 965)
@ Portugués
Inglés Nota(s)
Inglé/Portugués 1. Esta susclasse abrange somente modulaco, chaveamento ou intermupco de oscilacbes senoidais ou de ondas eletromagnéticas, seja qual for  forma de onda do sinal modulador.

B 2. Nesta subclasse, os cifcuitos uséveis tanto como moduladores quanto como demoduladores s50 Classificados no SUBGIUPO que irata do fipo o modulador envaldo.
Modo de exibigio

& camibiio HO3D DEMODULAGAO OU TRANSFERENCIA DE MODULAGAO DE UMA ONDA PORTADORA PARA OUTRA (masers, lasers HO1S ; circuifos capazes de funcionar fanio como moduladores quanto como demoduladores
compieto HO3C, p. ex moduladores balanceados HO3C 1154 detalhes aplicaveis tanto a moduladores quanto a conversares de frequéncia HO3C ; demodulagao de pulsos que foram modulados por um sinal de variagao confinua HO3K 9100 ;
i ransformacao de tipos de modulago de pulsos HO3K 11100 ; sistemas repeidores, p. ex. estagdes repefidoras HO4B 7/14  demoduladores auaptados a sistemas telegraicos de corrente altemada HOAL 27100 ; demoduladores
g sincronos adaptados 3 televiso a cores HO4N 9766 )
Sequéncia padronizada
Entradas Apagadas Nota(s)
e Esta subcasse abrange somene

» demodulagao ou transferéncia de sinas modulados em uma portadora senoidal ou em ondas elelromagnéticas:

Wostrar Guia de Cadegalho : N .
o comparagio entre afase ou frequéncia de duas oscilagies mutuamente independentes.

+ construco de elementos atvos de amplificadares dielétiicos e amplificadores paraméticos nao incluidos em oo local.
CONTROLE DE AMPLIFICAGAO (redes de impedancias, p. ex, atenuadores, HO3H  controle de transmissao em linnas HO4B 3/04)

@ Notas
o HO3F AMPLIFICADORES (meaicio, teste GO1R ; amplificadores Gpticos paramticos GOZF ;sistemas de circuitos com vahulas de emisso secundria HO1J 43130 ; masers, lasers HO1S ; amplificadores inamo-eiéticos HO2K
Buscar controle de amplificagao H03G - sistemas de acoplamento indapendentes da natureza do amplificador, divisores de tenso HO3H; amplificadores destinados unicamente a tratar com pulsos HO3K ; dircutos repetidores em linhas de
transmiss3o H04B 3136, H048 3158 ; aplicacio de amplificadores de fala em comunicagdes telefSnicas HO4M 1/60, HO4M 3/40 )
Notas) 1
Esta subcasse abrange
Fuzzy (TACSY) « amplificaio linear, havendo relagio linear entre as amplitudes de entrada e saida, & tendo a saida essencialmente a mesma forma de onda que a entrada;
dieléticos, magnéticos, & paraméticos quando ufilzados como osciladores ou conversores de frequéncia
Assisténcia
(IPCCAT)

Categorizagéo textual
e H03G

Nota(s)

1. Esta susclasse abranae
« o controle de ganho dos amplficadores ou dos conversores de frequéncia
+ o centrole da faixa de frequéncia dos amplficadores:
+ alimitagio da amplitude ou da tara de variacao da amplitude

Nimero de entradas
apresentadas

500 [+]

Uitima modificagéo:

20124221 2. Atengao para a Nota apds o ttulo da subclasse HO3F. [3]

HO3H REDES DE A , p. ex., CIRCUITOS TES; (medicio, teste GO1R ; disposicbes para producio de reverberagio ou eco G10K 15108 ; redes de impedancias ou ressonadores.
Preparado com IPCPUBPREP constiuindo de impedncias distrinuicas, p. ex. do tipo Ge guia de onda, HOTP; controle de amplificagao, p. ex, controle de largura de banda oe amplifcadores, HISG  sintonia de circuitos fessonantes, p. ex, sintonia de circuitos
v212

ressonantes acoplados, HO3J ; redes para modificar as caracteristicas de frequéncia dos sistemas de comunicaciies HO4B )

Nota(s)

1. Esta suoclasse abrange
« as rades compreendendo elementos de impedancia concentrada;
+ as rades compreendendo elementos de impedincia distiouida juntamente com elementos de impedincia concenrada,
« asrades dispositivos el ou 4

Figura 2.1 - Classificacio na Pagina do INPI na Internet.
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2.6 — Estado da Técnica e Buscas

Como ja foi visto, o §1° do artigo 11 estabelece que 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.

Apesar da dificuldade (na verdade, podemos falar até em impossibilidade) em se
realizar uma andlise completa do estado da técnica, uma boa no¢do do atendimento aos
requisitos de novidade e atividade inventiva de uma determinada criagdo, pode ser
obtido por meio da realizagdo de uma busca prévia de anterioridades.

O INPI disponibiliza um sistema de buscas eletronico bastante eficaz em sua
pdgina na Internet, além de contar com o servico de busca manual, no qual os
interessados podem analisar, diretamente, o banco de patentes que conta com todos 0s
pedidos e patentes brasileiros depositados no INPIL.

Além da busca prévia, outros tipos de busca (com diferentes objetivos) podem
ser realizados como, por exemplo, a busca de infracdo que tem por finalidade descobrir
se determinada tecnologia estd protegida ou ndo por patente, a busca de impugnagdo
que ¢ realizada para questionar a patenteabilidade de uma matéria objeto de um pedido
de patente ou de uma patente e a busca de levantamento com a finalidade académica de

conhecer o que foi inventado em determinada area de tecnologia.

2.7 — Limites da Protecao

Os requisitos de patenteabilidade sdo novidade, atividade inventiva (ou ato
inventivo em se tratando de modelo de utilidade) e aplicacdo industrial. Assim,
teoricamente, qualquer criacdo que ndo atenda a tais requisitos ndo poderia ser
considerada inven¢do ou modelo de utilidade, estando, automaticamente excluida de
protecdo por patente.

Contudo, o legislador, com o intuito de evitar eventuais questionamentos com
relacdo a determinadas cria¢des, enumera no artigo 10 da LPI, as categorias que néo sdo
consideradas invencdo nem modelo de utilidade. Portanto, podemos analisar as criacdes
excluidas de protecdo por ndo serem consideradas invenc¢des ou modelos de utilidade.

“Art. 10 - Ndo se considera invengdo nem modelo de utilidade:”
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I - descobertas, teorias cientificas e métodos matemdticos;...”

Obviamente, as descobertas, pelo fato de ja existirem e, consequentemente, nao
envolverem a ag@o intelectual do homem, ndo podem ser protegidas por patente. As
teorias cientificas bem como os métodos matemdticos, por sua vez, carecem de
aplicacdo industrial. Ndo obstante, um método, sistema ou aparelho que, por meio de
um método matemadtico, por exemplo, atinge a sua finalidade e com isso, produz um
novo efeito técnico em relacdo ao estado da técnica, poderd ser objeto de patente.
Assim, exclui-se da protecdo apenas o método ou a teoria em si, ndo se estendendo tal
restricdo aos produtos ou processos onde estes podem ser aplicados.

“II - concepgdes puramente abstratas;...”

Igualmente as teorias e métodos do inciso anterior, as concepcdes puramente
abstratas ndo podem ser implementadas industrialmente além do fato de que ndo
possuem fundamentos técnicos que lhe déem suporte.

“Ill - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais,
contdbeis, financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio e de fiscalizacdo;...”

O fundamento, mais uma vez, ¢ a eventual falta de aplicacdo industrial dos
métodos indicados. Contudo, de acordo com as diretivas de exame divulgadas pelo
INPI, aqueles métodos capazes de sobreviver sem seus elementos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitdrios, etc., ou seja, que apresentam, efetivamente, um
novo efeito técnico independente deste cariter “comercial”’, poderdo ser objetos de
patente.

Na maioria dos casos, as criagdes de que tratam este inciso sdo resultantes de
novas tecnologias para aplicacdo via Internet, como sistemas de compra e venda por
meio da rede de computadores. Assim, deve ser avaliado em cada situagdo se o método
em questdo estd ou ndo associado a um processo tecnolégico, um sistema ou aparelho,
de modo que a combinagdo resultante seja patentedvel. Entretanto, a restricio deste
inciso ndo atingird os respectivos dispositivos, aparelhos, e outros produtos fisicos que
tenha como finalidade a execugédo de tarefas comerciais, contdbeis, financeiros, etc.

“IV - as obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientificas
ou qualquer criagdo estética;...”

As criagdes deste inciso também carecem de aplicacdo industrial e serdo, em
geral, protegidas por meio de direito autoral (Lei 9610 de 1998).

“V - programas de computador em si;...”
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Os programas de computador em si sdo protegidos por meio de legislacdao
especifica, Lei 9609 de 1998. A prote¢do podera ser oficializada por meio de solicitacio
feita ao proprio INPI em conformidade com as regras estabelecidas na resolugdo 58/98
do o6rgdo. Contudo, a exclusdo desse inciso ndo se estende a criagdes especificas
denominadas “software inventions”, as quais constituem a combinag@o de um processo
ou de um produto com a execugdo de um programa de computador.

“VI - apresentacdo de informagaes;...”

De acordo com a posicdo do INPI, a apresentacdo de informag¢des compreende
essencialmente o conteido da informac@o disposta por meios diversos, como por
exemplo, sinais acusticos, visuais, etc., e gravadas em suportes variados. Contudo, um
processo para a apresentacdo de informacdes, desde que atenda aos requisitos de
patenteabilidade, pode ser patentedvel, de modo que a exclusdo deve ser considerada de
forma restritiva. Eventuais aparelhos e dispositivos, de forma similar, podem também
ser objetos de patente.

“VII - regras de jogo;...”

As regras de jogo, em si, ndo possuem aplicacdo industrial. Contudo, a forma de
apresentacdo das regras pode, em tese, constituir uma obra passivel de protecdo por
direito autoral. Por sua vez, as pecas e o tabuleiro podem ser protegidos pelo regime de
registro de desenho industrial. A concorréncia desleal pode também ser um meio eficaz
de coibir a exploracio ndo autorizada de um determinado jogo.

“VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirirgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou
animal;...”

O fundamento para a exclusdo das categorias enumeradas neste inciso deve-se
ao entendimento de que criacdes nesta drea carecem de aplicacdo industrial. O préprio
texto do acordo TRIPs admite que os paises membros excluam tais técnicas de protegao.

“3. Os Membros também podem considerar como ndo patentedveis:

a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirirgicos para o
tratamento de seres humanos ou de animais,...”

Contudo, tal entendimento ndo € unanime, haja vista a possibilidade de se
executar, por meio de uma técnica especifica, um método cirdrgico em escala. Neste
caso, ¢ possivel o entendimento de que o requisito de aplicacdo industrial estaria

presente.
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As diretrizes do INPI com relacdo a este tema ilustram algumas das situagdes
que podem decorrer para os métodos deste inciso. De acordo com tais diretrizes, os
métodos de tratamento do corpo humano ou animal podem ser divididos em
terapéuticos e ndo terapéuticos. Sendo métodos terapéuticos aqueles que implicam na
cura e/ou prevencdo de uma doenca ou mau funcionamento do corpo humano ou
animal, ou alivio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer
ou manter suas condi¢des normais de saude. Por sua vez, métodos de tratamento néo-
terapéuticos sdo aqueles que tém como ponto de partida as condi¢des normais de saude
do ser, e ndo objetivam qualquer profilaxia ou cura de doengas, nem alivio de sintomas
de dor ou desconforto. Sdo descritas algumas hipéteses em que o método pode
constituir um método terap€utico ou ndo, dependendo da situacdo. Sendo de
fundamental importancia a forma como o método serd reivindicado.

Quanto aos métodos de diagndstico, o INPI delimita trés etapas que devem estar
presentes para que se configure a hipétese de diagnose, a saber:

- examinar o paciente observando, apalpando e auscultando vérias partes do seu
Corpo;

- submeter o paciente a diversos testes clinicos; e

- comparar os dados obtidos nestes testes com valores normais, observando os
desvios significativos, e atribuir os desvios a um determinado estado patoldgico — fase
médica dedutiva.

E estabelecido ainda que métodos de obtengio de informagdes do corpo humano
ou animal, em geral, sdo patentedveis, visto que os dados obtidos representam tdo
somente um resultado intermedidrio como, por exemplo, métodos de medicdo de
pressdo sanguinea, hemogramas, etc.

Por outro lado, por exemplo, métodos de determinagdo de condigdes alérgicas,
em que o resultado é observado no corpo do préprio paciente, sdo métodos ndo
patentedveis, pois se referem a um diagndstico (€ conclusivo quanto ao estado final,
alérgico ou ndo) praticado no corpo humano ou animal.

Por fim, os métodos cirtrgicos, ou seja, que compreendem etapas invasivas do
corpo humano ou animal, como inseminagdo artificial de embrides fertilizados, ou
cirurgias de cardter estético sdo categoricamente indicados como incidindo nas
proibicdes do inciso. Obviamente, excluem-se das proibicdes os aparelhos e

equipamentos destinados a execugdo dos métodos.
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“IX - o 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 biologicos naturais.”

Este ultimo inciso confirma a proibicdo do primeiro, tendo em vista que o uso
das expressdes “naturais” e “natureza” remetem a elementos ji existentes e, portanto,
sdo apenas “descobertas”. Além disso, o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural, que em outras palavras representa a estrutura bdsica dos seres vivos e ndo
resulta de ato criativo do homem, nio € considerado uma invengao.

Podemos ressaltar também que, diferentemente do art. 10, o art. 18 da Lei de
Propriedade Industrial determina aquelas categorias que, mesmo podendo ser
consideradas como invenc¢des ou modelos de utilidade, sdo excluidas de protecdo por
razdes diversas, como politicas, morais, filoséficas, etc.

“Art. 18 - Ndo sdo patentedveis:

I - 0 que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a segurancga,
a ordem e a saide publicas;...”

Sao aquelas criacdes que mesmo revestidas dos requisitos de patenteabilidade,
se utilizadas publicamente poderdo, de alguma forma, agredir a terceiros individual ou
coletivamente, bem como a ordem publica. Por exemplo, um processo ou um aparelho
para a disseminagdo de uma bactéria ou um virus ndo pode ser patenteado em funcdo da
proibicdo deste inciso. Com relagdo as invencdes contrdrias a lei, ainda que ndo
expressamente proibidas por lei, é evidente que a simples concessdo da patente seria
indiferente, devido a proibi¢do legal de se explorar a mesma.

“Il - as substdncias, matérias, misturas, elementos ou produtos
de qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e
0s respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformagdo do niicleo atomico;...”

As restricdes contidas neste inciso seguem a linha do inciso anterior,
correspondendo particularmente a politica de seguranca nacional que restringe a
utilizacdo de elementos potencialmente perigosos, como bombas nucleares, por
exemplo. Além disso, ainda que tais matérias fossem patentedveis, a mera concessdo da
patente nesta drea seria insuficiente para conferir ao seu titular o direito de utilizar a

invencdo, tendo em vista as restri¢cdes legais a manipulagdo destes elementos.
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“III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta....”

Neste caso, € preciso considerar em que hipoteses que determinada associacdo
de elementos quimicos é considerada como ser vivo. O INPI tém adotado o
entendimento de que plantas, sementes, células vegetais ou animais sdo seres vivos e
portanto ndo sdo patentedveis. Por outro lado, sequéncias de DNA, vetores de
expressao, etc. podem ser patenteados por ndo serem considerados seres vivos.

“Pardgrafo tnico - Para os fins desta Lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante intervencdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcancdvel pela espécie em condicdes naturais.”

Voltando-se para a exceg¢do prevista no inciso, o INPI tem adotado o
entendimento de que bactérias, fungos e leveduras sdo patenteaveis. Células animais e
vegetais ndo sdo consideradas patentedveis. Além disso, exige-se que 0 microorganismo
em questdo apresente, em decorréncia da interven¢do humana direta em sua composicio
genética, uma caracteristica normalmente ndo alcancdvel pela espécie em condi¢des
naturais.

Além da patente, o segredo industrial, apesar de raro, também consiste em uma
forma bastante eficaz de exclusividade sobre a exploracdo comercial de um determinado
invento. Obviamente, a possibilidade de se optar por esta forma de protecdo deve ser
avaliada cuidadosamente, ja que a matéria em questdo deve ser, antes de tudo, passivel
de ser mantida em segredo e, principalmente, dentro dos limites de confianca de quem
explora a tecnologia. Em outras palavras, se for vidvel explorar comercialmente o
produto ou processo e simultaneamente guardar o sigilo acerca dos detalhes de
produgdo ou execugdo dos mesmos, a opcao pelo segredo seria a mais adequada, ja que,
nesta hipdtese, a exclusividade pode ser postergada indefinidamente no tempo.
Atualmente, algumas empresas de bebidas, como cervejarias, mantém segredo industrial
a respeito da féormula ou de algumas etapas da fabricacdo de seus produtos. Um dos
exemplos mais ilustres deste tipo de protecdo é a Coca-Cola, cuja férmula atual
permanece em segredo desde 1905. Por outro lado, diferentemente da patente, que

possui uma contrapartida social, pelo fato de apresentar a sociedade toda a descricdo
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necessdria a reproducdo da invengdo, o segredo industrial garante uma maior vantagem
apenas ao seu detentor.

O art. 195 da Lei de Propriedade Industrial define como crimes, nos inciso XI e
XII, a divulgacdo, exploracdo ou utilizacdo ndo-autorizadas dos conhecimentos,
informagdes ou dados confidenciais utilizaveis na inddstria, comércio ou prestagcdo de
servigos, quando obtidos por relacdo de confianca ou de forma ilicita. Vale lembrar que
a empresa que optar pela exclusividade por meio de segredo, deve tomar todas as

medidas necessdrias para a manutencao deste segredo.

2.8 — Patentes de Interesse da Defesa Nacional

Curiosamente, a lei de Propriedade Industrial possui um capitulo destinado
especificamente aquelas invengdes que sdo consideradas de interesse da defesa
nacional. Assim, o artigo 75 da LPI e os seus pardgrafos definem as linhas gerais de
ocorre o processamento das patentes relativas a tais invencoes.

“Art. 75. O pedido de patente origindrio do Brasil cujo objeto interesse
a defesa nacional serd processado em cardter sigiloso e ndo estard sujeito as
publicacoes previstas nesta Lei.

§ 1° O INPI encaminhard o pedido, de imediato, ao orgdo
competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se
sobre o cardter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestacdo do orgdo competente, o
pedido serd processado normalmente.

§ 2° E vedado o depésito no exterior de pedido de patente cujo
objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer
divulgacdo do mesmo, salvo expressa autorizacdo do 6rgdo competente.

§ 3° A exploracdo e a cessdo do pedido ou da patente de
interesse da defesa nacional estdo condicionadas a prévia autorizacdo do orgdo
competente, assegurada indenizacdo sempre que houver restricdo dos direitos do
depositante ou do titular.”

Tal artigo consiste, na verdade, em uma exce¢do a regra da publicacdo
obrigatdria do pedido de patente, ji que, caso se verifique o dito interesse da defesa
nacional, a sua publicagdo estard vinculada ao processamento do assunto pelo Poder
Executivo.

Assim, o decreto n® 2.553, de 16 de abril de 1998, regula este procedimento.
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“Art. 1° A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidéncia da
Repiiblica é o orgdo competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa
propria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o
cardter sigiloso dos processos de pedido de patente origindrios do Brasil, cujo objeto
seja de interesse da defesa nacional.”

Como visto, um processo de pedido de patente apenas poderd incidir na regra do
artigo 75 quando for originario do Brasil, o que é coerente, por uma questio de respeito
a soberania dos outros paises. Além disso, a decisdo acerca do cariter sigiloso do
pedido cabera a diferentes 6rgdos dependendo da natureza do objeto do pedido de
patente, da seguinte forma: Um objeto de natureza militar cabe ao Estado-Maior das
For¢as Armadas e um objeto de natureza civil cabe aos Ministérios a que a matéria
afeta.

Da mesma forma, estd também vinculado a autorizacdo do Poder Executivo, o
depésito de pedido correspondente no exterior, a exploracio e a cessio do pedido ou da
patente e a sua divulgacdo. Finalmente, no caso de ocorrer efetiva restri¢do aos direitos
do depositante do pedido ou do titular da patente, caberd indenizacdo correspondente

aos beneficios que este teria auferido pela exploracio ou cessao.

2.9 — Excecoes ao Principio de Novidade

Como ja foi visto anteriormente, para que uma invencao seja considerada nova,
€ necessdrio que nao esteja compreendida pelo estado da técnica, o qual é delimitado
pelo § 1° do artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial.

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

Portanto, é recomenddvel que ndo se divulgue uma nova tecnologia até que o
pedido de patente referente a mesma esteja devidamente depositado. Contudo, ha

algumas excecdes.
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2.9.1 - Periodo de Graca

Nio sdo raras as situagdes em que, tdo logo a tecnologia € desenvolvida e seus
efeitos sdo comprovados vantajosos frente ao estado da técnica, o inventor ou a empresa
se apressa em divulgé-la, seja por razdes de publicidade ou de estratégia de mercado,
etc. Em primeira andlise, tal divulgacdo se conforma a primeira parte do § 1° do artigo
11. Contudo, a parte final deste pardgrafo estabelece que a regra ali disposta ndo se
aplicard quando verificada a situac@o do art. 12, que trata do Periodo de Graga.

“Art. 12 - Ndo serd considerada como estado da técnica a divulgacdo de
invencdo ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que
precederem a data de depdsito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor,...”

De acordo com o artigo, a divulgacdo ocorrida de acordo com as hipéteses
definidas nos incisos I a III ndo constituird estado da técnica impeditivo a
patenteabilidade de uma invengdo. Assim, nos termos do inciso I, qualquer divulgacao
feita pelo inventor, sem excecdo, ndo prejudica a novidade, desde que tenha ocorrido
nos 12 (doze) meses que precedem o depdsito do pedido de patente no Brasil.

Em um exemplo, podemos imaginar uma situa¢do em que um inventor cria uma
nova invengdo, toma conhecimento de uma feira tecnoldgica relativa ao seu ramo de
atuacdo e, sem tempo ou recursos para consultar um profissional especializado, expde
seu produto na feira, onde faz grande sucesso. Em funcdo do periodo de graca, este
inventor conta ainda com um ano inteiro para proceder ao depdsito do seu pedido de
patente sem que aquela divulgacdo venha a prejudicar a patenteabilidade da sua
invencao.

“Il - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do
inventor, baseado em informacdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele
realizados;...”

O inciso II protegeria aquele mesmo inventor, caso um terceiro, apds tomar
conhecimento da invencdo na mesma feira onde a inven¢do foi exposta procedesse ao
deposito no INPI, e que seu pedido fosse publicado antes mesmo que o inventor
verdadeiro depositasse o seu pedido. Nesta situag@o, aquela divulga¢do na feira servird
de anterioridade ao pedido do terceiro, mas ndo atingird o pedido depositado pelo real

inventor dentro do pedido de graca.
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“IIl - por terceiros, com base em informacdes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados.”

De forma andloga, qualquer publicacdo feita por terceiros que tenham obtido a
informagcdo de forma direta ou indireta do inventor ndo poderd constituir uma
anterioridade impeditiva a patenteabilidade da invencao.

Vale a pena ressaltar que muitas vezes a utilizacdo do periodo de graca &
controvérsia uma vez que pode ser dificil provar quem € o verdadeiro inventor, se
ocorreu divulgacdo anterior e quando esta ocorreu, etc. Por exemplo, se a divulgacdo

ocorre dentro de uma sala de reunides e um terceiro que estava presente deposita a

invencdo antes do inventor, as vezes tal quadro pode vir a se tornar irreversivel.

2.9.2 — Prioridade Interna

A prioridade interna, prevista no artigo 17, trata da possibilidade de um pedido
inicialmente depositado no Brasil gerar direitos de prioridade para um pedido
subsequente, também depositado no Brasil, relacionado a matéria do primeiro, desde
que ndo tenha ainda ocorrido a publicac¢do do pedido original.

“Art. 17. O pedido de patente de invencdo ou de modelo de utilidade
depositado originalmente no Brasil, sem reivindicacdo de prioridade e ndo publicado,
assegurard o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um)
ano.

§ 1° A prioridade serd admitida apenas para a matéria revelada
no pedido anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2° O pedido anterior ainda pendente serd considerado
definitivamente arquivado.

§ 3° O pedido de patente origindrio de divisdo de pedido anterior
ndo poderd servir de base a reivindicagdo de prioridade.”

Um pedido depositado com reivindicagdo de prioridade interna podera conter
matéria adicional, a qual, contudo, ndo poderd se beneficiar da prioridade, conforme
disposto no §1°.

Os pardgrafos 2° e 3° dispdem caracteristicas adicionais quanto a utilizacdo da
prioridade interna. O § 2° determina o arquivamento do pedido originario, o que é

aceitdvel, uma vez que o seu processamento administrativo poderia resultar em dupla
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protecdo para a mesma matéria. J4 o §3° apenas delimita que a divisdo do pedido ndo
possibilita que o novo pedido dividido oriundo do pedido anterior possa servir de

prioridade para outros pedidos.

2.10 — As Patentes e seu Processo Administrativo

O processo administrativo de patentes tem como base trés disposicdes
importantes da Lei. A Lei da Propriedade Industrial 9279 de 1996 que regula os direitos
e obrigagdes referentes a propriedade industrial, o Ato Normativo 127 de 1997 que
dispde sobre a aplicagdo da LPI em relacdo as patentes e certificados de adigcdo e as
Diretrizes de Exame de Patentes que dispde sobre os procedimentos adotados durante o
exame dos pedidos de patentes.

O artigo 19 da lei estabelece os elementos que devem estar presentes no deposito
do pedido de patente. A forma de cada um destes elementos é regulada pelos Atos
Normativos do INPI, onde sdo definidos aspectos como as fontes e margens a serem
utilizadas, além dos formuldrios préprios a cada ato.

“Art. 19 - O pedido de patente, nas condicoes estabelecidas pelo INPI,
conterd:
I - requerimento;...”

E o formuldrio especifico para depésito do pedido. Vale lembrar que o
formuldrio para a entrada na fase nacional brasileira de um pedido PCT ¢é diferente
daquele para depdsito de pedidos comuns.

“II - relatorio descritivo;...”

Parte do pedido em que a invengdo € descrita em detalhes, com exemplos,

especificagdes, informagdes sobre o estado da técnica, dentre outros.
“IlI - reivindicacoes,...”

Nas reivindicagdes que sdo definidos os limites da inveng@o. As reivindicagdes

determinam exatamente o que estard protegido pela patente.
“IV - desenhos, se for o caso;...”

Sao facultativos, dependendo do objeto do pedido. Quando estiverem presentes,
os desenhos destinam-se a auxiliar a compreensdo da invengdo bem como a
interpretacdo das reivindicagdes.

“V - resumo;...”
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E um sumdrio da inven¢do, o qual visa, apresentar com poucas palavras a drea
técnica da invencdo, bem como o avango técnico proporcionado pela mesma. O resumo
¢é basicamente usado como instrumento para facilitar a realizacio das buscas.

“VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao
depdsito.”

E a guia de retribuicio paga em banco, comprovando o recolhimento da taxa
relativa ao depésito.

“Art. 20 - Apresentado o pedido, serd ele submetido a exame formal
preliminar e, se devidamente instruido, serd protocolizado, considerada a data de
depdosito a da sua apresentacdo.”

Segundo o artigo 20, ao ser apresentado ao INPI, o pedido de patente é
submetido a um exame preliminar em que se verificam apenas os aspectos formais, ou
seja, se todos os itens mencionados no artigo 19 estdo presentes no pedido.

“Art. 21 - O pedido que ndo atender formalmente ao disposto no art. 19,
mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderd ser
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerd as exigéncias a serem
cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolucdo ou arquivamento da
documentacdo.”

Se os elementos minimos estipulados neste artigo estiverem presentes na
instru¢do de deposito apresentada ao INPI, este receberd o pedido e emitird exigéncia
referente aos elementos necessarios que estiverem faltando.

Dessa forma, adentrando no ambito do pedido de patente em si, podemos
destacar cada um de seus componentes principais bem como seu processamento
administrativo.

Relembrando, de acordo com o artigo 22, o pedido de patente de invengdo terd
de se referir a uma tnica inveng@o ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas de
maneira a compreender um unico conceito inventivo. J4 o pedido de modelo de
utilidade, de acordo com o artigo 23, terd de se referir a um tinico modelo principal, que
podera incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes
construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e
corporal do objeto. Além disso, ha também, de acordo com os artigos 76 e 77 da LPI, o
certificado de adicdo que é uma alternativa que visa proteger a introducdo de

aperfeicoamentos no objeto da invengao.

40



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

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

§ 2° O exame do pedido de certificado de adicdo obedecerd ao disposto
nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no pardgrafo 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
transformagdo do pedido de certificado de adicdo em pedido de patente, beneficiando-
se da data de depdsito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuicoes
cabiveis.

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

Pardgrafo tinico. 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.”

Assim, uma patente de invencdo reivindica dispositivos, sistemas e métodos e
possui um periodo de vigéncia de 20 anos contados da data do depdsito ou 10 anos da
concessdo, o que for mais vantajoso. J4 uma patente de modelo de utilidade reivindica
apenas inovagdo em elementos fisicos (objetos de uso pritico) e possui um periodo de
vigéncia de 15 anos ou 7 anos da concessao.

Uma breve observacdo pode ser realizada em relacdo a numeragdo dos pedidos
depositados no INPI. Até o ano de 2012, os pedidos depositados recebiam uma
numeragdo de protocolo e apds um periodo indeterminado recebiam sua numeracio
definitiva que constava do cddigo identificador seguido de numeracdo composta pelo
ano de depdsito em dois digitos, a numeracdo sequencial e um digito verificador, por
exemplo, PI 00 00001 — 1. Em Janeiro de 2012 entrou em vigor a nova numeracdo dos
pedidos depositados no INPI. A nova numeragdo é composta do cédigo do pais seguido

de uma numeracdo de treze digitos contendo dois algarismos qualificadores de natureza,
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quatro algarismos relativos ao ano de depdsito, seis algarismos sequenciais de ordem de
depdsito e enfim o dltimo algarismo sendo um digito verificador, por exemplo, BR 11

2012 000001 — 1.

2.10.1 — Conteuado do Pedido de Patente

2.10.1.1 — Relatorio Descritivo

O relatério descritivo de um pedido de patentes devera conter:

- um titulo conciso, claro e preciso que deve descrever de maneira compacta a
matéria a ser o objeto de protecio;

- fundamentos de teor técnico abrangendo o estado da técnica, patentes
anteriores, problemas técnicos existentes, etc.

- 0s objetivos da invengdo, expondo a solugdo proposta, as vantagens da
invencdo em relacdo ao estado da técnica e os efeitos técnicos alcangados;

- uma descri¢do breve das figuras, explicitando que figura € aquela. Isso se
houverem figuras, é evidente.

- uma descri¢cdo detalhada da inveng¢do, de preferéncia utilizando as figuras e
suas referéncias numéricas.

O relatério descritivo de um pedido de patente deverd entdo, descrever o estado
da técnica que possa ser considerado ttil a compreensdo, a busca e ao exame do pedido,
citando sempre que possivel os documentos que descrevem matérias que se aproximem
da matéria da invencdo de modo a tornar claro o problema técnico que € resolvido pela
invencdo. O relatério descritivo deve fornecer também uma descricdo completa e
detalhada da inveng@o, de modo que um técnico no assunto possa ser capaz de
reproduzir a mesma com base nessa descri¢@o, se necessdrio, auxiliado pelos desenhos.

Assim, € fundamental e obrigatério que uma patente possua suficiéncia
descritiva, pois a patente bem escrita serd facilmente compreendida por um técnico no
assunto beneficiando a sociedade. Desta maneira, como ja foi abordado anteriormente,
por um lado o Estado concede ao titular da patente o direito de exclusdo a terceiros da
exploracdo do objeto protegido pela patente e, em contrapartida, a sociedade é

beneficiada pelo invento apds a expiragdo da vigéncia patente.
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2.10.1.2 — Quadro Reivindicatorio

De acordo com o artigo 19 da LPI como fora visto, um pedido de patente deve
conter reivindicacdes. O artigo 25 ainda expde que as reivindicacdes devem estar
fundamentadas no relatdrio descritivo e devem definir de modo claro e preciso a matéria
que € o objeto de protecdo da invencao.

“Art. 25. As reivindicacdes deverdo ser fundamentadas no relatorio
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da protecdo.”

O contetdo das reivindicacdes delimita os direitos do titular da patente diante
de possiveis infragdes. Por exemplo, em um caso hipotético, o requerente de um pedido
de patente relacionado a um determinado produto e a um método para fabricacdo
daquele determinado produto notifica um terceiro pela exploracido indevida de ambos.
Apés a expedicdo da Carta-Patente, no entanto, o quadro reivindicatério do titular
estava limitado somente ao método de fabricacdo do produto. Desta maneira, o titular
nio tem direito a indenizacdo relativa ao uso do produto se o mesmo tiver sido
produzido através de outro método.

E importante notar que as reivindica¢des podem ser de uma ou vdrias categorias,
tais como produto e processo; processo e aparelho; produto, processo e aparelho; etc.,
desde que interligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo dispostas da maneira
mais pratica possivel. A quantidade de reivindica¢gdes ndo € limitada, no entanto, deve
ser o suficiente para definir corretamente o objeto de protecdo. As reivindicacdes devem
estar numeradas consecutivamente.

A estrutura das reivindicagcdes é definida de forma clara na LPI e no Ato
Normativo correspondentes e deve ser a mesma em todas as reivindica¢des do quadro
reivindicatério. A reivindicagdo deve conter um preambulo compreendendo uma parte
introdutdria da reivindicagdo que descreve a matéria do estado da técnica, a cldusula
caracterizante (a expressdo ‘“caracterizado por”) que define o inicio da matéria que
representa o objeto de protecdo da invengdo e a matéria nova e inventiva que define o
objeto de protecdo da invencdo. As reivindicagdes podem ser ainda independentes, que
definem caracteristicas técnicas essenciais e especificas da invencdo em seu conceito
integral, sendo que cada categoria da invencdo (processo, produto, sistema) deve ter
pelo menos uma reivindicagc@o independente e reivindicacdes dependentes que incluem

caracteristicas de reivindicacbes anteriores (reivindicacdes independentes ou
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dependentes, relacionadas de modo claro através das relacdes de dependéncia)
apresentando detalhamentos dessas caracteristicas e/ou caracteristicas adicionais.

Por exemplo:

“l. Cadeira CARACTERIZADA por compreender encosto, assento, bracos,
coluna de sustentacdo e pés.

2. Cadeira, de acordo com a reivindicacdo 1, CARACTERIZADA pelo fato do
encosto ser reclindvel.

3. Cadeira, de acordo com a reivindicacdo 1, CARACTERIZADA pelo fato dos
pés possuirem rodas em suas extremidades.

4. Cadeira, de acordo com a reivindicacdo 1, CARACTERIZADA pelo fato da
altura do assento ser reguldvel.

5. Cadeira, de acordo com a reivindicacdo 4, CARACTERIZADA pelo fato da
regulagem da altura do assento ser feita através de uma alavanca.”

Em adicdo, podemos frisar que as reivindicagcdes dependentes devem detalhar ou
adicionar caracteristica em relacdo a alguma matéria ja descrita em reivindicagdo
anterior (podendo esta ser independente ou dependente), caso contrério serd considerada
como uma reivindica¢io invalida. E possivel observar uma invalidagio no exemplo
abaixo:

“l. Cadeira CARACTERIZADA por compreender encosto, assento, bragos e
coluna de sustentagdo.

2. Cadeira, de acordo com a reivindicacdo 1, CARACTERIZADA pelo fato dos
pés possuirem rodas em suas extremidades.”

E importante notar que a extensio da protecio conferida pela patente serd
delimitada pelo teor das reivindicagdes, interpretada com base no relatério descritivo e
desenhos, de acordo com artigo 41 da LPI, ou seja, a matéria descrita nas reivindicacdes
pode ndo ser entendida por si sO, pois deve ser interpretada com base nas explicacdes
fornecidas no relatério descritivo em conjunto com os desenhos.

“Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determinada pelo
teor das reivindicagaes, interpretado com base no relatorio descritivo e nos desenhos.”

Por exemplo,

“Método para esterilizacdo de um objeto caracterizado por compreender as

etapas de:
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inserir o objeto em um compartimento em que a temperatura interior do ar estd
entre 22°C e 25°C;

aquecer o interior do compartimento até 100°C; e

manter o objeto no interior do compartimento por 10 minutos com a
temperatura do ar a 100°C.

Portanto, ndo estd explicado na reivindicagdo o motivo do ar no interior do
compartimento ter que ser aquecido até 100°C e do tempo de permanéncia do objeto
dentro do compartimento ter que ser de dez minutos. Tais explicacdes devem ser

fornecidas pelo relatério descritivo auxiliado pelos desenhos.

2.10.1.3 — Desenhos

Os desenhos servem para auxiliar, através de ilustracdes, a compreensdo da
matéria descrita no relatério descritivo. Devem ser elaborados com tracos indeléveis
firmes, uniformes e sem cores, preferivelmente com auxilio de instrumentos técnicos.
Devem também ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas
termos indicativos como: “dgua”, “vapor d’dgua”, “aberto”, “sim”, “ndo”, “inicio”,
“fim”, etc. Além disso, € de extrema importancia que os desenhos contenham todos os
sinais de referéncia constantes do relatério descritivo, observando o uso dos mesmos

para identificar determinada caracteristica em todos os desenhos, sempre que a mesma

apareca.

2.10.1.4 — Resumo

O resumo deve ser iniciado pelo mesmo titulo do relatério descritivo. Deve
também representar um sumdrio da matéria exposta no relatério descritivo,
reivindicagdes e desenhos. Além disso, o resumo deve ser redigido de modo a servir de
instrumento eficaz de pré-sele¢do para fins de pesquisa em determinado setor técnico,
ajudando ao usudrio a formular a opinido quanto a conveniéncia ou nio de consultar o
documento na integra. Finalmente, o resumo ndo deve ser muito extenso, de preferéncia

entre cinquenta e duzentas palavras, ndo excedendo vinte linhas.
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2.10.2 — Retirada do Pedido de Patente

De acordo com o artigo 29 da LPI, o pedido de patente retirado ou abandonado
serd obrigatoriamente publicado (de acordo com resolugéo posterior, é explicado que a
publicacdo mencionada é a publicacdo da retirada do pedido de patente e ndo o pedido
de patente em si).
“Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado serd obrigatoriamente
publicado.
§ 1° O pedido de retirada deverd ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses,
contados da data do depdsito ou da prioridade mais antiga.
§ 2° A retirada de um depdsito anterior sem producdo de qualquer efeito dard

prioridade ao depdsito imediatamente posterior.”

2.10.3 - Publicacao do Pedido de Patente

De acordo com o artigo 30, um pedido de patente depositado serd mantido em
sigilo por um periodo de dezoito meses contatos da data do depdsito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, apés o que serd publicado. E possivel, durante o depésito
do pedido, haver o preenchimento do campo de publicacdo antecipada, o que fard com
que o pedido seja publicado o quanto antes, nao havendo assim o periodo de sigilo.

“Art. 30. O pedido de patente serd mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses
contados da data de deposito ou da prioridade mais antiga, quando houver, apos o que
serd publicado, a excecdo do caso previsto no art. 75.

§ 1° A publicacdo do pedido poderd ser antecipada a requerimento do
depositante.

§ 2° Da publicacdo deverdo constar dados identificadores do pedido de
patente, ficando copia do relatorio descritivo, das reivindicacoes, do resumo e dos
desenhos a disposicdo do ptiblico no INPI.

§ 3° No caso previsto no pardgrafo tinico do art. 24, o material biolégico

tornar-se-d acessivel ao publico com a publicacdo de que trata este artigo.”
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2.10.4 — Requerimento de Exame

De acordo com o artigo 33, o exame do pedido de patente devera ser requerido
pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do
depdsito, sob pena do arquivamento do pedido. Caso o exame nio seja requerido dentro
do prazo de 36 meses o pedido serd arquivado, podendo ser desarquivado dentro de
sessenta dias da publicagdo de arquivamento, mediante pagamento de retribui¢do
especifica. Nao sendo requerido o exame e nao solicitado o respectivo desarquivamento
dentro do prazo de sessenta dias da publicacio de arquivamento, o pedido serd
definitivamente arquivado e o seu contetido passa a ser de dominio publico.

“Art. 33. O exame do pedido de patente deverd ser requerido pelo depositante
ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do
depaosito, sob pena do arquivamento do pedido.

Pardgrafo tinico. O pedido de patente poderd ser desarquivado, se o depositante
assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante
pagamento de uma retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo.”

A data do requerimento de exame ndo serd considerada para efeitos de
preferéncia no exame do pedido como ocorre em diferentes paises, por exemplo, Japao.
O INPI tem tido dificuldades em reduzir o chamado “backlog” de pedidos. Em média
um pedido de patente leva de sete a oito anos para ser concedido aqui no Brasil. Pode
chegar a dez anos dependendo da area do pedido. Desta forma, devido ao entendimento
do instituto em relacdo ao artigo 32, é imprescindivel que os pedidos sejam examinados
de acordo com as datas de depdsito/prioridade.

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante
poderd efetuar alteragoes até o requerimento do exame, desde que estas se limitem a
matéria inicialmente revelada no pedido.”

O artigo 32 fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de
patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alteracdes
no quadro reivindicatério, desde que destinem-se a esclarecer ou melhor definir o
pedido, e se limitem a matéria inicialmente revelada. As alteracdes voluntdrias de que
trata o artigo 32 da LPI, ainda que tempestivas, ndo podem resultar em aumento da
protecdo inicialmente revelada. Além disso, as alteracdes voluntdrias que objetivem

corrigir inequivocos erros materiais de digitacdo ou ainda que busquem restringir a
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protecdo inicialmente reivindicada ndo se submete ao limite temporal estabelecido no

artigo 32, podendo ocorrer mesmo apds a data do requerimento do exame técnico.

2.10.4.1 — Exame Prioritario

O exame prioritario é permitido pela legislacdo de alguns paises, inclusive o
Brasil. Através da resolucdo INPI de ndmero 132 de 17 de Novembro de 2006, a
solicitacio de exame prioritirio pelo depositante se tornou possivel quando
comprovadamente:

“I - o depositante tiver idade igual ou superior a sessenta anos.”

Nesse caso deve-se apresentar cOpia autenticada da identidade ou certiddo de
nascimento;

“Il — o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a
sua autoriza¢do.”

Nesse caso deve-se apresentar provas de que o objeto do pedido de patente estd
sendo reproduzido por terceiros e copia da notificacdo extrajudicial enviada ao acusado
de reproducdo indevida do objeto do pedido de patente, com a comprovacdo do seu
recebimento, em que conste a referéncia expressa ao nimero do pedido de patente, ao
nome do depositante e ao ato supostamente indevido.

“Ill — a concessdo da patente seja condi¢do para a obtencdo de recursos
financeiros de agéncias de fomento ou instituicdes de crédito oficiais nacionais, para a
exploracdo do respectivo produto ou processo.”

Nesse caso deve-se apresentar cOpia autenticada da solicitagdo de recursos
financeiros para o desenvolvimento do objeto da patente a agé€ncia de fomento ou a
instituicdo de crédito e copia autenticada do instrumento que condiciona a liberagdo dos
recursos financeiros a concessio da patente.

O pedido de exame prioritdrio poderd também ser solicitado por terceiros que,
comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do
pedido de patente sem a sua autorizagdo.

Nesse caso especifico, deve-se apresentar copia da notificacdo extrajudicial ao
requerente do exame prioritirio do pedido de patente, emitida pelo respectivo
depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referéncia
expressa ao numero do pedido de patente ao nome do depositante e ao ato supostamente

indevido, ou quaisquer provas que evidenciem que o requerente do exame prioritario do
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pedido de patente estd sendo acusado pelo respectivo depositante de reproduzir o objeto
do pedido de patente sem a sua autorizagdo, desde que acompanhadas da comprovagdo
de interposicao de peti¢cdo de subsidios ao exame técnico, para fins de demonstrar estar
o objeto do pedido de patente no estado da técnica.

O requerimento de exame prioritario de pedido de patente devera ser formulado
por meio de peticdo e isento do pagamento de retribui¢do. Os requerimentos de exame
prioritdrio de pedidos de patente serdo analisados por uma comissio de servidores do
INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisdo na Revista

da Propriedade Industrial.

2.10.4.2 — Subsidios ao Exame dos Pedidos de Patentes

De acordo com o artigo 31 da LPI, tendo sido publicado o pedido de patente e
até o final do exame do mesmo, terceiros com legitimo interesse podem apresentar
documentos e informagdes para subsidiarem o exame.

“Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, serd facultada a
apresentagdo, pelos interessados, de documentos e informagoes para subsidiarem o
exame.

Pardgrafo tinico. O exame ndo serd iniciado antes de decorridos 60 (sessenta)
dias da publicacdo do pedido.”

E entendido como fim do exame, a data do parecer conclusivo do examinador
quanto a patenteabilidade da invengao, ou o trigésimo dia que antecede a publicacdo da
decisdo de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por
ultimo.

Subsidios sdo documentos e/ou informagdes que servem para auxiliar o
examinador no exame do pedido de forma favordvel ou contra a concessdo da patente.
Podem ser apresentados por qualquer terceiro interessado ou ainda pelo préprio
requerente do pedido. Se apresentados contra a concessdio da patente, é um
procedimento similar & oposicdo e a oportunidade de impugnar o pedido na fase de
processamento. Se apresentados a favor da concessdo da patente, é a oportunidade de
reforcar o conceito de que a matéria do pedido é patentedvel, ndo tendo sido apurada
nenhuma anterioridade impeditiva 2 sua concessio. E importante frisar que os subsidios

ndo sdo publicados na RPI.
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2.10.5 - Exigéncias e Pareceres Técnicos Desfavoraveis

O artigo 34 da LPI diz que:
“Art. 34. Requerido o exame, deverdo ser apresentados, no prazo de 60
(sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objecdes, buscas de anterioridade e resultados de exame para
concessdo de pedido correspondente em outros paises, quando houver reivindicacdo de
prioridade;

Il - documentos necessdrios a regularizacdo do processo e exame do
pedido; e

Il - traducdo simples do documento hdbil referido no § 2° do art. 16,
caso esta tenha sido substituida pela declaragdo prevista no § 5° do mesmo artigo.”

J4 o artigo 35 revela que:
“Art. 35. Por ocasido do exame técnico, serd elaborado o relatorio de busca e
parecer relativo a:

[ - patenteabilidade do pedido;

Il - adaptacdo do pedido a natureza reivindicada;

11 - reformulacdo do pedido ou divisdo; ou

1V - exigéncias técnicas.”

Pareceres técnicos sdo os resultados da andlise dos documentos encontrados na
busca de anterioridade e dos aspectos descritivos do texto do pedido. Podem ser do tipo
exigéncias técnicas de codigo 6.1, ciéncias de parecer de codigo 7.1, pareceres de

indeferimento de c6digo 9.2 e pareceres de deferimento de cédigo 9.1.

2.10.5.1 — Parecer de Exigéncia Técnica (6.1)

E emitido quando nio sio encontradas nas buscas de anterioridade, documentos
do estado da técnica que antecipem totalmente a matéria reivindicada no pedido. Assim,
sdo favordveis ao deferimento de toda ou parte da matéria reivindicada. Em tais
pareceres, estdo contidas exigéncias técnicas relativas aos aspectos descritivos da
patente, como por exemplo: corre¢do de erros de tradugdo, conversdo de medidas,
referéncias numéricas nas reivindica¢des e resumo, suficiéncia descritiva, realocacdo da
expressdo “caracterizado por”, etc.

De acordo com o artigo 36, que diz:
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“Art. 36. Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo
enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, o
depositante serd intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ [1° Ndo respondida a exigéncia, o pedido serd definitivamente
arquivado.

§ 2° Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada sua
formulacdo, e havendo ou ndo manifestacdo sobre a patenteabilidade ou o
enquadramento, dar-se-d prosseguimento ao exame.”

Pode-se notar que o prazo para cumprimento de parecer de exigéncia técnica de

codigo 6.1 € de noventa dias.

2.10.5.2 - Ciéncia de Parecer (7.1)

E emitido quando ¢ (sdo) encontrado(s) na busca de anterioridade, documento(s)
do estado da técnica que antecipe(m) totalmente a matéria reivindicada no pedido.
Assim, ndo sio favoraveis ao deferimento da matéria reivindicada. Podem também
conter exigéncias técnicas relativas a aspectos descritivos do texto do pedido.

Em adicdo, de acordo com o artigo 36 transcrito acima, pode-se notar que o

prazo para cumprimento de ciéncia de parecer de codigo 7.1 é também de noventa dias.

2.10.5.3 — Decisao Quanto a Patenteabilidade do Pedido

O artigo 37 diz que:

“Art. 37. Concluido o exame, serd proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o
pedido de patente.”

Se o pedido de patente for indeferido, ou seja, os examinadores optarem pela
decisdo de indeferimento, o parecer de decisdo desfavordvel sobre a patenteabilidade do
pedido deve conter as razdes para o indeferimento frente aos argumentos apresentados
no(s) parecer(es) anterior(es). Nao ha um nimero de pareceres prévios a serem emitidos
para se chegar no indeferimento do pedido. No entanto, os examinadores recentemente
ndo estdo emitindo mais de dois pareceres técnicos antes de realizar uma decisdo de
deferimento ou indeferimentos. Pode-se ressaltar que cabe recurso a decisdo do

indeferimento no prazo de sessenta dias da publicacdo do indeferimento.

51



“Art. 212. Salvo expressa disposicdo em contrdrio, das decisoes de que trata
esta Lei cabe recurso, que serd interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1° Os recursos serdo recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo
pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instdincia,
no que couber.

§ 2° Ndo cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento
definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de
certificado de adicdo ou de registro de marca.

§ 3° Os recursos serdo decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se
a instdncia administrativa.”

E importante notar que os recursos serdo decididos pelo presidente do INPL
Além disso, podem ser emitidas exigéncias em grau de recurso ou nova ciéncia de
parecer em grau de recurso, que deverdo ser cumpridas no prazo de sessenta dias de sua
publicacdo sob pena de indeferimento e arquivamento definitivo do pedido de patente.

Se o pedido de patente for deferido, ou seja, os examinadores optarem pela
decisdo de deferimento, o parecer de decisdo favordvel sobre a patenteabilidade do
pedido deve conter as razdes para o deferimento do pedido e as folhas que deverdo
constar na Carta-Patente. E importante notar que a esta decisdo ndo cabe recurso. ApGs
o deferimento do pedido, a requerente tera de pagar as taxas referentes a concessdo do

pedido de patente para que seu pedido seja entdo concedido se tornando uma patente.

2.10.6 — Pedidos Divididos

De acordo com o artigo 26, temos que:
“Art. 26. O pedido de patente poderd ser dividido em dois ou mais, de oficio ou
a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:
I - faca referéncia especifica ao pedido original; e
1l - ndo exceda a matéria revelada constante do pedido original.
Pardgrafo unico. O requerimento de divisdo em desacordo com o disposto neste
artigo serd arquivado.”
O pedido dividido necessita de condi¢des especiais como, por exemplo, fazer
referéncia especifica ao pedido original e ndo exceder a matéria revelada no pedido
original. A divisdo do pedido pode ser realizada a requerimento do depositante ou por

exigéncia do INPI. O prazo para divisdo do pedido de patente € até o final do exame do
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mesmo. Entende-se como final do exame, a data do parecer conclusivo relativo ao
exame do pedido original ou o trigésimo dia que antecede a publicacdo de deferimento,
indeferimento ou arquivamento definitivo do pedido original, o que ocorrer por dltimo,
como jd foi visto anteriormente.

O motivo para divisdo do pedido de patente se deve ao fato do pedido ser
complexo, revelando invengdes com mais de um conceito inventivo ou mais de um
modelo de utilidade. No relatério descritivo do pedido dividido, apds o titulo, devera
constar a indicacdo de se tratar de divisdo, com natureza, nimero e data do pedido
original. Além disso, o relatério descritivo, desenho e resumo do pedido dividido
deverdo, preferencialmente, se limitar ao conteido nele reivindicado, salvo quando
extremamente necessdrio a perfeita compreensio da matéria. Ademais, o relatério
descritivo, desenhos e resumo do pedido original deverdo, quando for o caso, ser
alterados de modo a excluir matéria nio relacionada com a invencao reivindicada.

Ja em relagdo ao quadro reivindicatério, quando as reivindica¢des do pedido
dividido forem resultantes da divisdo do quadro reivindicatério do pedido original, as
reivindicacdes do pedido original deverdo ser correspondentemente alteradas para
excluir a matéria reivindicada no pedido dividido para que ndo ocorra a dupla protecao.

Em todo caso, de acordo com a LPI:

“Art. 27. Os pedidos divididos terdo a data de depdsito do pedido original e o
beneficio de prioridade deste, se for o caso.”

“Art. 28. Cada pedido dividido estard sujeito a pagamento das retribuicoes
correspondentes.”

Assim, pode-se notar que os pedidos divididos possuem a mesma prioridade do
pedido inicial e terdo sua vigé€ncia de acordo com a prioridade do pedido original. Além
disso, o pedido dividido estard na mesma fase processual do pedido original e o INPI
reduzird a termo a referéncia ais documentos e peticdes que se encontram no pedido
original. No entanto, devido a entrada do pedido na mesma fase processual do pedido
original, é necessdrio o pagamento de todas as taxas retroativas relacionadas ao pedido

original para o novo pedido dividido.

2.10.7 — ANVISA no Processo Administrativo de Patentes

De acordo com as alteragdes no artigo 229 da LPI, temos:
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“Art. 229-C. A concessdo de patentes para produtos e processos farmacéuticos
dependerd da prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria -
ANVISA. (Incluido pela Lei n° 10.196, de 2001).”

Dessa forma, o artigo 229C tira a total autonomia do INPI na concessdo de
patentes para o setor farmac€utico. A concessdo da patente pode ser recusada em funcdo
de critérios ndo relativos a patenteabilidade como, por exemplo, a comercializagdo de
um determinado produto ser contrdrio a satide publica. Tal procedimento acarreta em
um re-exame dos pedidos de patente bem como uma maior burocratizacdo do processo.
Tal assunto vem sendo muito discutido recentemente em reunides realizadas entre o
INPI e os agentes de Propriedade Intelectual, no entanto qualquer decisdo cabe ao

governo e ndo a esfera administrativa.

2.10.8 — Concessao da Patente

De acordo com os artigos 38 a 40 da LPI, temos que:
“Art. 38. A patente serd concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o
pagamento da retribuicdo correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1° O pagamento da retribuicdo e respectiva comprovacdo deverdo ser
efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2° A retribuicdo prevista neste artigo poderd ainda ser paga e
comprovada dentro de 30 (trinta) dias apds o prazo previsto no pardgrafo anterior,
independentemente de notificacdo, mediante pagamento de retribuicdo especifica, sob
pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3° Reputa-se concedida a patente na data de publicacdo do respectivo
ato.”

“Art. 39. Da carta-patente deverdo constar o niimero, o titulo e a natureza
respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4° do art. 6°, a qualificacdo
e o domicilio do titular, o prazo de vigéncia, o relatorio descritivo, as reivindicacdes e
os desenhos, bem como os dados relativos a prioridade.”

“Art. 40. A patente de invencdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

Pardgrafo vinico. O prazo de vigéncia ndo serd inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invencdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a

contar da data de concessdo, ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de
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proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por
motivo de forca maior.”
Assim, de acordo com os artigos claros mencionados acima, estdo esclarecidas

todas as condicdes da concessdo da Carta-Patente.

2.10.9 — Nulidade da Patente

Os artigos 46 a 48 dispdem que:

“Art. 46. E nula a patente concedida contrariando as disposicoes desta Lei.”

“Art. 47. A nulidade poderd ndo incidir sobre todas as reivindicacdes, sendo
condi¢cdo para a nulidade parcial o fato de as reivindicacoes subsistentes constituirem
matéria patentedvel por si mesmas.”

“Art. 48. A nulidade da patente produzird efeitos a partir da data do depdsito
do pedido.”

Dessa forma, podemos concluir que uma patente declarada nula terd efeitos
desde a data do seu depdsito. Em outras palavras, uma patente declarada nula é como se
nunca tivesse existido para efeitos de indenizacdo e exploracido do objeto da patente. No
entanto, a patente fard parte do estado da técnica, pois fora publicada.

Existem dois métodos para requerer a nulidade de uma patente. O primeiro € o
processo administrativo de nulidade (PAN) e o segundo € a acdo de nulidade na esfera

judicial.

2.10.9.1 — Processo Administrativo de Nulidade (PAN)

De acordo com a LPI, o processo administrativo de nulidade possui as seguintes
disposig¢des:

“Art. 50. A nulidade da patente serd declarada administrativamente quando:

I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;...”

Por exemplo, quando uma patente possuir falta de novidade, falta de atividade
inventiva ou falta de aplicacdo industrial. Ou ainda quando a matéria tratar de
descoberta, teoria cientifica, método matematico, financeiro, métodos ou técnicas
cirtirgicas ou de diagndstico, etc.

“Il - o relatorio e as reivindicacdes ndo atenderem ao disposto nos arts.

24 e 25, respectivamente;...”
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Por exemplo, quando o relatério ndo descrever a invengcdo de forma clara e
completa (suficiéncia descritiva) ou quando as reivindicagcdes ndo descreverem a
invencdo de modo claro e preciso e ndo estiverem suportadas pelo relatério descritivo.

“Ill - o objeto da patente se estenda além do conteiido do pedido
originalmente depositado; ou...”

Quando, por exemplo, hd o acréscimo de uma ou mais reivindicagdes cuja
matéria ndo estava descrita no relatério tal como depositado.

“IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensdveis a concessdo.”

Por exemplo, no caso de apresentacdo de documentagdo fora do prazo, falta de
pagamentos das devidas retribuicdes, etc.

De acordo com o artigo 51, temos que:

“Art. 51. O processo de nulidade poderd ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses
contados da concessdo da patente.

Pardgrafo iinico. O processo de nulidade prosseguird ainda que extinta a
patente.”

O processo administrativo de nulidade pode ser instaurado primeiramente pelo
préprio INPI, ou “de oficio”, quando o INPI muda de opinido quanto a patenteabilidade
da invenc¢do, ou ainda por terceiros com legitimo interesse. Cabe ressaltar que a
legitimidade deve ser provada, pois o terceiro interessado deve ser capaz de explorar a
invencdo. O prazo para instauracdo do PAN € de seis meses contados da concessdo da
patente (ndo é contado a partir da publicag@o do deferimento, mas sim da concessao).

O artigo 52 dispde o prazo para manifestacdo do titular acerca do PAN. Vale a
pena ressaltar que a manifestacdo do mesmo € opcional, e 0 PAN seguird mesmo que o
titular ndo se manifeste.

“Art. 52. O titular serd intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta)
dias.”

Ap6s o primeiro prazo para manifestagdo, o INPI emitird um parecer técnico e a
partir da publicacdo do mesmo, tanto titular quanto requerente do PAN tem um prazo de
sessenta dias para apresentar novas argumentacdes referentes aos argumentos
apresentados no parecer. Novamente, ¢ importante notar que a manifestacdo ndo é

obrigatoria.
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“Art. 53. Havendo ou ndo manifestacdo, decorrido o prazo fixado no artigo
anterior, o INPI emitird parecer, intimando o titular e o requerente para se
manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.”

De acordo com o artigo 54, ap6s decis@o do presidente do INPI acerca do
processo administrativo de nulidade, a instdncia administrativa é encerrada e apds a
publicacdo da decisdo inicia-se o prazo para a fase judicial.

“Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que ndo
apresentadas as manifestacdes, o processo serd decidido pelo Presidente do INPI,

encerrando-se a instancia administrativa.”

2.10.9.2 — Acao de Nulidade de Patente

Os artigos 56 e 57 da LPI dizem que:

“Art. 56. A acdo de nulidade poderd ser proposta a qualquer tempo da vigéncia
da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

§ 1° A nulidade da patente poderd ser argiiida, a qualquer tempo, como
matéria de defesa.

§ 2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente, determinar a
suspensdo dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios.”

“Art. 57. A acdo de nulidade de patente serd ajuizada no foro da Justica
Federal e o INPI, quando ndo for autor, intervird no feito.

§ 1° O prazo para resposta do réu titular da patente serd de 60
(sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da acdo de nulidade, o INPI
publicard anotacdo, para ciéncia de terceiros.”

Dessa forma, ¢ importante notar que a acdo de nulidade de uma patente pode ser
solicitada a qualquer tempo da vigéncia daquela patente, e cabe ressaltar que mesmo
apds a extingdo da patente, a acdo de nulidade procederd de modo que caso seja
concedida a nulidade, é como se aquela patente nunca tivesse existido, mas pertence ao
estado da técnica. O juiz tem o poder de suspender os efeitos da patente caso necessdrio.
Além disso, a acdo serd movida no foro da Justica Federal e o INPI, quando néo for o
autor da nulidade, intervird na ag¢do. Apds decisdo judicial, o INPI publicard a decisdo

para ciéncia de terceiros.
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2.10.10 — Anuidades

A LPI apresenta os seguintes artigos relacionados a anuidade:

“Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao
pagamento de retribuicdo anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito.

§ 1° O pagamento antecipado da retribuicdo anual serd regulado pelo
INPI.

§ 2° O pagamento deverd ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trés)
meses de cada periodo anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificacdo,
dentro dos 6 (seis) meses subseqiientes, mediante pagamento de retribuicdo adicional.”

“Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais
depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das
retribuicoes anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser
efetuado no prazo de 3 (trés) meses dessa data.”

“Art. 86. A falta de pagamento da retribuicdo anual, nos termos dos arts. 84 e
85, acarretard o arquivamento do pedido ou a extincdo da patente.”

As anuidades dos pedidos de patentes bem como a sua manutencido durante a
vigéncia da patente sdo obrigacdes do requerente ou do titular da mesma. As anuidades
sdo devidas a partir do terceiro ano contado do depésito do pedido de patente, chamado
de terceira anuidade, e devem ser pagar até o ultimo ano de vigéncia da patente. A
penalidade para o nio pagamento desta retribuicdo € de arquivamento do pedido de
patente ou extin¢do da patente.

O prazo para pagamento das anuidades € qualquer dia dentro dos primeiros trés
meses de cada periodo anual, este é o chamado prazo regular. No entanto, dentro dos
seis meses subseqilentes, mediante pagamento de retribuicdo adicional, a anuidade
ainda pode ser quitada. Este dltimo € o chamado prazo extraordindrio.

Por exemplo, um pedido de patente depositado em 01/06/2012, terd seu terceiro
ano iniciado em 01/06/2014 (de 01/06/2012 a 01/06/2013 é o primeiro ano, de
01/06/2013 a 01/06/2014 € o segundo ano, em 01/06/2014 € entdo iniciado o terceiro
ano que ird até 01/06/2015) e entdo, o prazo regular para pagamento da terceira
anuidade (“a primeira anuidade a ser paga é a chamada terceira anuidade”) é de
01/06/2014 a 01/09/2014. O prazo extraordindrio serd entdo de 02/09/2014 a
02/03/2015.
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Cabe ressaltar que o valor das anuidades de um pedido de patente e de uma
patente concedida sdao diferentes. Além disso, o artigo 85 se aplica diretamente aos
pedidos que entram na fase nacional brasileira por meio do tratado PCT, pois no prazo
para entrada na fase nacional, a terceira anuidade j4 teria vencido. Portanto, € dado um

prazo extra para pagamento desta retribuicao.

2.10.11 - Restauracao

De acordo com o artigo 87, temos:

“Art. 87. O pedido de patente e a patente poderdo ser restaurados, se o
depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (trés) meses, contados da
notificacdo do arquivamento do pedido ou da extingdo da patente, mediante pagamento
de retribuicdo especifica.”

Assim, para pedidos de patente, o ndo pagamento das anuidades dentro dos
prazos regular e extraordindrio acarreta no arquivamento do pedido e apds a publicacdo
do arquivamento, o titular ou o requerente tem o prazo de trés meses para solicitar a
restauracdo do pedido e pagar as anuidades devidas.

J4 para uma patente concedida, o ndo pagamento das anuidades dentro dos
prazos regular e extraordinario acarreta em uma notificacio de extingdo da patente para
fins de restauragdo e o titular ou requerente tem o prazo de trés meses para requerer a

restauragcdo da patente e pagar as anuidades devidas.

2.10.12 — Extin¢ao da Patente

Os artigos 78 e 79 dispdem claramente sobre a extin¢do das patentes bem como
sua rendncia.
“Art. 78. A patente extingue-se:
I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;
1l - pela rentincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
Il - pela caducidade;
1V - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos previstos
no § 2°do art. 84 e no art. 87; e
V - pela inobservincia do disposto no art. 217.

Pardgrafo unico. Extinta a patente, o seu objeto cai em dominio piiblico.”
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“Art. 79. A reniincia s6 serd admitida se ndo prejudicar direitos de terceiros.”
Cabe ressaltar que sendo qualquer uma das condi¢des de extingdo da patente

aplicdvel, o caso € arquivado.

2.10.13 — Caducidade

Os artigos 80 a 83 tratam da caducidade de uma patente:

“Art. 80. Caducard a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa
com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessdo da primeira licenca
compulsoria, esse prazo ndo tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou
desuso, salvo motivos justificdveis.

§ 1° A patente caducard quando, na data do requerimento da caducidade
ou da instauracdo de oficio do respectivo processo, ndo tiver sido iniciada a
exploracdo.

§ 2° No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI
poderd prosseguir se houver desisténcia do requerente.”

“Art. 81. O titular serd intimado mediante publicacdo para se manifestar, no
prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o énus da prova quanto a exploragdo.”

“Art. 82. A decisdo serd proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do
término do prazo mencionado no artigo anterior.”

“Art. 83. A decisdo da caducidade produzird efeitos a partir da data do
requerimento ou da publicacdo da instauracdo de oficio do processo.”

Assim, o processo de caducidade de uma patente pode ser instaurado por
qualquer pessoa com legitimo interesse, este tendo que ser devidamente comprovado. O
titular serd intimado, mediante publicacio do INPI para se manifestar, no prazo de
sessenta dias, cabendo-lhe o 6nus da prova quanto a exploragao. O INPI pode aceitar os
mais diversos motivos justificdveis como, por exemplo, impedimento de exploracdo
devido a ANVISA, impedimento de exploracdo devido a md colheita de algum material
durante a etapa de fabricacdo, etc.

Ap6s o término do prazo, a decis@o do instituto serd proferida dentro de sessenta
dias. Cabe ressaltar que ap6s a decisdo, a mesma ainda terd de ser publicada, o que torna
0 processo mais demorado.

A decisdo de caducidade produzira efeitos a partir da data do requerimento ou da

publicacdo da instauracdo de oficio do processo, ou seja, a patente deixa de ter efeitos a
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partir de uma destas datas, diferentemente dos processo e acdo de nulidade os quais

fazem com que a patente nunca tenha existido.

2.10.14 - Certificado de Adicao

Além das invencdes e dos modelos de utilidade, a LPI também possibilita a um
inventor depositar um pedido de certificado de adi¢do. Os artigos 76 e 77 dizem que:

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

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

§ 2° O exame do pedido de certificado de adicdo obedecerd ao disposto
nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no pardgrafo 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
transformagdo do pedido de certificado de adicdo em pedido de patente, beneficiando-
se da data de depdsito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuicées
cabiveis.”

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

Pardgrafo tinico. 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.”

Assim, podemos concluir que os certificados de adi¢do sdo aperfeigoamentos ou
desenvolvimentos introduzidos na invengdo reivindicada em pedido de patente ou em
patente concedida. Deve apresentar o mesmo conceito inventivo do pedido principal
mesmo que destituido de atividade inventiva.

Caso o certificado de adi¢do ndo apresente o mesmo conceito inventivo, o
mesmo serd indeferido. O depositante poderd ainda, no prazo do recurso ao

indeferimento, solicitar a transformagéo do certificado de adi¢do em pedido de patente
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ou modelo de utilidade, tendo como data de depdsito a data de depdsito do certificado
de adigao.

O certificado de adi¢do seguird o mesmo processo de exame que o pedido
original, sendo considerado acessdrio da patente com a mesma data final de vigéncia.

No relatério descritivo do pedido de certificado de adig@o, apds o titulo, devera
constar a indicacao de se tratar de certificado de adi¢do, com meng¢do ao nimero e data
do pedido original. Além disso, o relatdrio descritivo, desenhos e resumo do pedido de
certificado de adi¢do deverdo, preferencialmente, se limitar ao conteido nele
reivindicado, salvo quando extremamente necessdrio a perfeita compreensdo da matéria.

A concessio do certificado de adig@o ficard condicionada a concessdo do pedido
de patente principal, podendo ocorrer de forma simultinea. Em caso de nulidade da
patente principal, o titular poderd requerer que a matéria contida no certificado de

adi¢do seja analisada para verificar a possibilidade de sua subsisténcia.

Tramitacao no INPI
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Figura 2.1 - Tramite do Processamento de Patente no INPI (fonte: INPI).
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2.11 - Direitos do Titular e Licencas

Como ja foi abordado, os direitos de Propriedade Industrial sdo considerados
bens moveis para efeitos legais. Assim, o direito conferido pela patente € definido como
sendo o poder dado ao seu titular de excluir terceiros da pratica dos atos relacionados ao
direito de propriedade.

Sendo assim, o titular da patente tem o direito pleno de impedir que terceiros
explorem o objeto patenteado, sem seu consentimento, no sentido de:

- produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto patenteado;

- utilizar o processo patenteado. Essa infragdo do processo pode ser detectada
através da determinagdo direta de uso do processo ou através da constatacio de
comercializacdo de produto obtido diretamente através de processo patenteado;

- da mesma forma, o titular da patente poderd impedir que terceiros contribuam
para que outros cometam tais atos. Denomina-se tal prdtica de “infracdo por
contribuicdo” .

No caso do segundo item, pode haver infragcdo de reivindicacdo de processo, na
qual se prevé a inversdo do 6nus da prova, devendo o infrator provar que seu produto
nao foi fabricado através de um processo patenteado. Entao, caso ndo haja prova de que
o suposto infrator obteve seu produto por processo diverso daquele patenteado,
caracterizard uma infragfo de direito de patente de processo.

E direito do titular da patente receber indenizacio, caso seja constatada a
indevida exploracdo do objeto da patente por um terceiro nao autorizado. O tempo para
o cdlculo da indenizacdo dependerd da data de inicio da infragdo e da data em que o
infrator tomou ciéncia da existéncia da patente/pedido de patente, por publicacido ou por
notificacdo. Cabe ressaltar que enquanto pedido de patente, ou seja, durante o tramite
administrativo, existe apenas uma expectativa de direto. O efetivo direito s6 nasce com
a publicacdo da concessdo da patente na Revista da Propriedade Industrial (RPI).
Entretanto, a referida indeniza¢do poderd retroagir para antes da data da concessdo,
desde a data da publicacdo do pedido, ou do inicio da infracdo. Vale ressaltar que ha
excegOes aos direitos de exploracio de uma patente, de acordo com os casos
mencionados no artigo 43 da LPI:

“Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:
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I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em cardter privado
e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse economico
do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnologicas;

Il - a preparagcdo de medicamento de acordo com prescricdo médica
para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao
medicamento assim preparado;

1V - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdémica, o produto patenteado como fonte inicial de
variag¢do ou propagagdo para obter outros produtos; e

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

VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a
invengdo protegida por patente, destinados exclusivamente a producdo de informagoes,
dados e resultados de testes, visando a obtencdo do registro de comercializacdo, no
Brasil ou em outro pais, para a exploracdo e comercializacdo do produto objeto da
patente, apos a expiracdo dos prazos estipulados no art. 40.”

Faz-se pertinente ressaltar que os direitos relacionados a uma patente sdo
limitados também ao objeto descrito no quadro reivindicatdrio cujo teor delimita a sua
protecdo. Também, deverd haver uma coeréncia descritiva e fundamentada do objeto a
ser protegido relacionada ao quadro reivindicatdrio, relatério descritivo e desenhos (se
houver). Sendo assim, quanto ao direito de indenizacdo, este se restringe ao contetido
reivindicado, do qual trata o artigo 44, da LPI.

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacdo pela
exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a

data da publicagdo do pedido e a da concessdo da patente.
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§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetido
do pedido depositado, anteriormente a publicacdo, contar-se-d o periodo da
exploracdo indevida para efeito da indenizacdo a partir da data de inicio da
exploracdo.

§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material
biolégico, depositado na forma do pardgrafo tinico do art. 24, o direito a indenizacdo
serd somente conferido quando o material bioldogico se tiver tornado acessivel ao
publico.

§ 3° O direito de obter indenizagdo por exploragdo indevida, inclusive
com relacdo ao periodo anterior a concessdo da patente, estd limitado ao conteiido do
seu objeto, na forma do art. 41.”

Podera ainda um terceiro autorizado pelo titular explorar a patente com fins
comerciais, através de uma licenca legal e vélida com as restricdes e obrigacdes
previstas no contrato/ acordo entre as partes. Neste sentido, o contrato define o quanto o
licenciado devera retribuir ao titular da patente a exploragdo da mesma. Por fim, além
da indenizag@o na esfera civil, a infra¢do dos direitos de titularidade da patente também
constitui um crime contra a propriedade industrial.

Nio seréd considerada infragcdo, por exemplo, se o ato possui respaldo no artigo
45 da LPI:

“Art. 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depdsito ou de prioridade de
pedido de patente, explorava seu objeto no Pais, serd assegurado o direito de continuar
a exploracdo, sem onus, na forma e condicdo anteriores.

§ 1° O direito conferido na forma deste artigo s6 poderd ser cedido
juntamente com o negocio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relacdo com a
exploracdo do objeto da patente, por alienacdo ou arrendamento.

§ 2° O direito de que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que
tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgacdo na forma do art.
12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da
divulgacdo.”

No entanto, o usudrio anterior s6 poderd transferir seus direitos junto com a
venda do negdécio, ndo sendo permitido o licenciamento para a exploracdo por parte de

terceiros. Além disso, o direito estd limitado ao uso da invencdo “na forma e condicdo
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anteriores”, ndo podendo alterar substancialmente as caracteristicas ou quantidades do

produto ou processo utilizado.

2.11.1 - Cessoes e Anotacoes

A propriedade de uma patente ou de um pedido de patente podera ser transferida
a terceiros de forma total ou parcial, onerosa (compra-venda) ou gratuita (doagdo). A
cessdo de direitos € total quando o titular da patente transfere toda a propriedade da
invencdo, até o fim do prazo da patente, sem nenhuma reserva ou restricdo ao
cessiondrio. A cessdo é parcial quando o cessiondrio adquire uma fracdo dos direitos
sobre o objeto da patente como um todo. Este € o caso de uma patente que possui dois
titulares, cada um deles detendo 50% dos direitos de toda a patente.

O documento de cessdo deve conter descricdo do objeto da transferéncia e as
condicdes do acordo, a assinatura com firma reconhecida e qualificagdo completa do
cedente e cessiondrio, assim como de duas testemunhas. Caso uma das partes seja
domiciliada no exterior, € necessario a notarizacdo e legalizacao consular.

De acordo com o Art. 59, o INPI faz as seguintes anotagdes:

“Art. 59. O INPI fard as seguintes anotagoes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do cessiondrio;

Il - de qualquer limitacdo ou Onus que recaia sobre o pedido ou a
patente; e

Ill - das alteracdes de nome, sede ou endereco do depositante ou
titular.”

Vale ressaltar que tais anotacdes sO fazem efeitos com relacdo a terceiros

quando da publicacdo da sua averbacdo na RPIL.

2.11.2 - Licencas Voluntarias

A caracteristica das patentes de impedirem o uso da tecnologia por pessoas nio
autorizadas faz da licenga de exploracio de patentes um dos mais importantes e eficazes
instrumentos de transferéncia de novas tecnologias. A extensdo do direito concedido
pela licenca pode ser interpretada de duas maneiras: uma licenca de autorizagdo de uso
dada por quem tem o direito sobre a patente como é no Brasil, ou simplesmente um

compromisso do titular em ndo processar o licenciado que usar a sua patente.
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O licenciamento pode ter como objeto uma patente concedida ou um pedido de
patente. Entretanto, a remuneragdo da licenca do pedido de patente fica dependente da
concessdo da patente, uma vez que o titular do pedido ndo pode remeter royalties para o
exterior. As Licencas podem ser divididas basicamente duas categorias, as voluntérias e
as concedidas compulsoriamente.

As licencas voluntdrias de patentes sao aquelas concedidas com a anuéncia do
titular da patente, dentro das condi¢des contratuais por ele estipuladas ou aceitas. A
licenca voluntaria tem ainda variantes, ela pode ser onerosa ou gratuita, total ou parcial
assim como exclusiva ou ndo exclusiva. Tais caracteristicas da licenca devem ser
devidamente determinadas quando da elaboracdo do contrato, dai a grande importancia
da andlise do contrato de licenca. A exclusividade da patente pode ainda ser absoluta,
excluindo o préprio titular de explorar a patente ou relativa, excluindo todos menos o
titular da patente de usar seu objeto. O INPI muitas vezes questionado a denominagdo
da exclusividade como “relativa”, no entendimento do INPI a licenca deve ser
“exclusiva” ou “ndo exclusiva”. Entretanto, a simples denomina¢do da licenca como
“exclusiva” pode gerar diferentes interpretacdes quanto ao direito do licenciador de
explorar o objeto da patente. Alguns autores, por exemplo, entendem que a licenga
exclusiva s6 implica rentincia de conceder novas licencas, ndo impedindo o licenciador
de explorar diretamente seu invento. Sendo assim, tal caracteristica deve ser claramente
determinada no contrato.

A Lei 9.279 d4 a possibilidade de ser conferido ao titular o direito de agir contra
terceiros em defesa da patente. Tal prerrogativa deve ser determinada em cldusula
contratual. O aperfeicoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o
fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferéncia para seu
licenciamento, o qual sé serd gratuito se a licenca origindria for gratuita. Os contratos de
licenca devem ser averbados no INPI para que produzam efeitos em relagéo a terceiros.
Além disso, a averbacdo do contrato no INPI permite que a empresa brasileira deduza
os pagamentos de tecnologia no Imposto de Renda e também legitima as remessas de

royalties (pagamentos para o exterior).

2.11.3 - Oferta de Licenca

Caso haja interesse, o titular de uma patente pode requerer que esta seja

colocada em oferta de licenga para fins de explorag@o, por intermédio do INPI, através
67



de publicacdo especifica. Também, sem comunicacdo de desisténcia do titular em
relagdo a oferta, o 6rgdo oficial, INPI ndo poderd colocid-la em nenhum contrato de
exclusividade em averbagéo por este 6rgao. Além disso, a patente sob licenga voluntdria
com exclusividade ndo poderd servir como objeto de oferta. Na hipdtese de desisténcia
da oferta, esta devera ocorrer até a expressa aceitacdo de seus termos pelo interessado.
Neste caso, ndo se aplica a reducdo da anuidade a metade referente ao periodo entre o
oferecimento e a concessao da licenca baseada no artigo 66 da LPI. No caso das partes
ndo chegarem a um acordo com relacdo ao valor da licenga, poderd o INPI arbitrar o
valor da mesma, que pode ser revisado ap6s um ano da data da sua fixacdo. Por fim, o
cancelamento da licenca da patente poderd ocorrer nos seguintes casos se nao forem
obedecidas as condi¢des do contrato de ndo iniciar a exploragdo efetiva do seu objeto
dentro de um ano da concessdo ou interromper a exploracao por prazo superior a um

ano.

2.11.4 - Licenca Compulséria

A licenca compulséria é aquela concedida independentemente da vontade do
titular da patente, devido a razdes especificas determinadas na LPI as quais serdo
citadas e analisadas abaixo. Antes de entrarmos nos motivos para a averbacdo de uma
licenca compulsoéria, € importante, primeiramente, ressaltar que ela deve ser requerida
por pessoa com legitimo interesse e com capacidade econdmica e técnica, visando a
utilizacdo predominante no mercado interno. A interpretacio do objetivo dessa
exigéncia legal é de que o licenciamento deve resultar num uso efetivo da patente, de
acordo com seus pressupostos legais. Entretanto, a legitimidade acima descrita, ndo
impede o Poder Puablico, por exemplo, de apresentar um pedido de licenca compulséria,
ainda que tal outorga presuma o sublicenciamento a terceiros, mediante contratacio
direta ou licitag¢do, para suprimento dos bens ou servicos licenciados compulsoriamente.
A capacidade técnica e econdmica a que se refere a lei deve ser entendida, pelo menos
em face do Poder Publico, como prépria ou delegada. Assim, os casos em que &
legitimo o pedido da licenga compulséria da patente sdo os de abuso do poder
econdmico, desuso ou exploragdo insuficiente, emergéncia nacional ou interesse publico

e os casos especificos de patentes dependentes.
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2.11.4.1 — Abuso do Poder Economico

O artigo 68 da LPI prevé que:

“Art. 68. O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso
de poder econdomico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou
Jjudicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licenca compulsoria:

I - a ndo exploracdo do objeto da patente no territorio brasileiro
por falta de fabricacdo ou fabricagdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade economica,
quando serd admitida a importacdo; ou

Il - a comercializagdo que ndo satisfizer as necessidades do
mercado.

§ 2° A licenga so poderd ser requerida por pessoa com legitimo interesse
e que tenha capacidade técnica e economica para realizar a exploracdo eficiente do
objeto da patente, que deverd destinar-se, predominantemente, ao mercado interno,
extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso 1 do pardgrafo
anterior.

§ 3° No caso de a licenca compulsoria ser concedida em razdo de abuso
de poder econdmico, ao licenciado, que propde fabricacdo local, serd garantido um
prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder a importacdo do objeto da
licenca, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o
seu consentimento.

§ 4° No caso de importacdo para exploracdo de patente e no caso da
importacdo prevista no pardgrafo anterior, serd igualmente admitida a importacdo por
terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde
que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

§ 5% A licenca compulsoria de que trata o § 1° somente serd requerida
apos decorridos 3 (trés) anos da concessdo da patente.”

Sendo assim, se a licenca invocar exercicio abusivo dos direitos decorrentes da
patente ou da pratica de abuso de poder econdmico, o requerente da licenca compulsdria

devera juntar documentagdo que o comprove.
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O o6rgdo publico competente para apurar e reprimir praticas abusivas do poder
econdmico € o CADE, o qual pode concluir pela recomendacdo da licenga compulséria
ou pela restricdo do exercicio de direitos de propriedade intelectual. Uma vez,
comprovada a pritica de abuso de poder econdmico decorrente de patente, e se a
gravidade da infracdo assim o exigir, a penalidade deve ser imposta pelo CADE, através
de recomendacdo ao agente publico competente, no caso ao INPI para que conceda

licenca compulséria.

2.11.4.2 — Desuso ou Exploracao Insuficiente

O artigo 68 da LPI mencionado acima dispde ainda que hd também licenca
compulsoéria nos casos de niao exploragdo do objeto da patente no territério brasileiro,
por falta de fabrica¢do ou fabricacdo incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econdmica,
quando serd admitida a importacdo, ou, ainda, no caso de comercializacdo que ndo
satisfazer as necessidades do mercado. Cabe ressaltar que, nesses casos, a licenca
compulséria ndo serd outorgada se na data do requerimento, o titular justificar o desuso
por razdes legitimas ou comprovar a realizacdo de sérios e efetivos preparativos para a
exploragdo, ou ainda, justificar a falta de fabricagdo ou comercializacdo por obsticulo

de ordem legal.

2.11.4.3 - Emergéncia Nacional ou Interesse Pablico

A distingdo maior entre as razdes deste tipo de pedido de licenciamento
compulsério é que o interesse a prevalecer ndo € o do licenciado, mas o interesse
publico. O interesse publico se concretiza, em principios, nas nocdes de utilidade
publica, que derivam do direito constitucional. Cabe ressaltar que, nesses casos, a
licenca compulséria ndao serd outorgada, se o titular ou licenciado se dispuserem ou

estiverem em condicdes de atender a emergé€ncia ou ao interesse publico.
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2.11.4.4 — Patentes Dependentes

A LPI se enderecga a essa questdo, dispondo em seu artigo 70 a possibilidade de
concessdo de licenca compulséria cruzada para determinados casos de patentes
dependentes.

“Art. 70. A licenca compulsoria serd ainda concedida quando, cumulativamente,
se verificarem as seguintes hipoteses:

I - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em
relacdo a outra;

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso
técnico em relacdo a patente anterior; e

Il - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente
para exploracdo da patente anterior.

§ 1° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente
aquela cuja exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto de patente
anterior.

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderd ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de
produto poderd ser dependente de patente de processo.

§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo terd
direito a licenca compulsoria cruzada da patente dependente.”

Primeiramente, podemos definir as patentes dependentes como sendo um
aperfeicoamento/melhoramento em uma determinada tecnologia ji patenteada, é
possivel e legal a obtencdo de uma nova patente, entretanto, se a exploragdo desta
segunda patente implicar necessariamente no uso do objeto da primeira patente
depositada, essa segunda patente € denominada patente dependente.

O artigo 70 da LPI, em conformidade com TRIPs estabelece como condi¢do
para a concessdo desta modalidade de licenca compulséria que o objeto de patente
dependente constitua substancial progresso técnico em relacdo a patente anterior.
Segundo disposi¢dao do TRIPs, na hipétese de concessdo da licenca compulséria com
base na situacdo de dependéncia de patentes, o titular da primeira patente, uma
hipotética patente A, teria direito a uma licenca de uma patente B, o que é conhecido
como licenca cruzada. Portanto, para a concessdo da licenca compulséria, de acordo

com o dispositivo legal, a situacdo de dependéncia de uma patente em relagdo a outra
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deve ficar caracterizada, ou seja, devem ser apresentadas, por exemplo, provas de que a
exploragdo da segunda patente constituiria uma infracdo aos direitos do titular da
primeira patente. Além disso, o objeto da patente dependente deve constituir um
aperfeicoamento/melhoramento substancial introduzido no objeto da primeira patente
(ou patente anterior). Cabe ressaltar que, nesses casos, a licenca compulséria cruzada
ndo serd concedida se, o titular da primeira patente tiver feito acordos com o titular da
patente dependente para exploragdo do objeto primeira patente, como por exemplo, o

licenciamento.

2.12 — Titularidade

E importante diferenciar o autor de uma patente do depositante da mesma.
Inventor é aquele que realiza o trabalho intelectual que resulta na inveng@o, enquanto
que o depositante/titular é aquele que requer os direitos conferidos pela patente junto ao
INPI. A patente poderd ser requerida em nome do préprio autor, seus herdeiros e
sucessores, pelo cessiondrio, ou seja, pessoa fisica ou juridica a quem o inventor tenha
cedido seus direitos de titularidade ou ainda por quem a lei ou o contrato de trabalho ou
prestacdo de servigos determinar, como legitimado da titularidade da patente. Portanto,
o numero de titulares de uma patente ndo € limitado e, por isso, quando a invengio ou
modelo de utilidade sdo desenvolvidos em conjunto a patente podera ser requerida por
todos ou parte.

Sendo assim, os interessados deverdo ser nomeados e qualificados, podendo
requerer ou ndo a divulgacio de seu nome, através do preenchimento do formulario de
requerimento de deposito. Posteriormente, o INPI conferird a documentacdo

apresentada.

2.12.1 - Invencoes Pertencentes ao Empregador

Os artigos 88 e 89 da LPI dispdem que:

“Art. 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugcdo ocorra no
Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da

natureza dos servigcos para os quais foi o empregado contratado.
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§ 1° Salvo expressa disposicdo contratual em contrdrio, a retribuicdo
pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao saldrio ajustado.

§ 22 Salvo prova em contrdrio, consideram-se desenvolvidos na vigéncia
do contrato a invencdo ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo
empregado até 1 (um) ano apds a extingdo do vinculo empregaticio.”

“Art. 89. O empregador, titular da patente, poderd conceder ao empregado,
autor de invento ou aperfeicoamento, participacdo nos ganhos econdomicos resultantes
da exploracdo da patente, mediante negociacdo com o interessado ou conforme
disposto em norma da empresa.

Pardgrafo tinico. A participagdo referida neste artigo ndo se incorpora,
a qualquer titulo, ao saldrio do empregado.”

Entende-se por “invencdo de servico” toda aquela atividade inventiva
desenvolvida no com a utilizacdo dos meios e equipamentos do ambiente de trabalho,
dentro das instalacdes da empresa e realizada por funciondrio cujo contrato de trabalho
ou descri¢do da fungdo prevé o fomento a pesquisa.

Nestes casos, a titularidade da patente ird pertencer somente ao empregador. A
remuneragdo referente a atividade inventiva serd expressa na cldusula contratual e esta
embutida no saldrio empregado. Fica a critério do empregador negociar com o
empregado que desenvolveu a invencdo uma participagdo nos ganhos relativos a
exploracdo da invencdo. Entretanto, tal remunerag@o ndo seria incorporada ao saldrio do
empregado, para fins trabalhistas. A lei prevé ainda o prazo de 1 ano como margem de
seguranga, durante o qual, um invento desenvolvido por funcionério que se desligou da
empresa, continua sendo considerada uma “invengdo de servigo”. Cabe ressaltar que o
fato do empregado néo ter os direitos sobre a exploracdo da invencdo ndo anula seu

direito de ter seu nome indicado como inventor.

2.12.2 — Invencoes Pertencentes ao Empregado

Ja o artigo 90 da LPI dispoe que:

“Art. 90. Pertencerd exclusivamente ao empregado a invencdo ou o modelo de
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e ndo
decorrente da utilizacdo de recursos, meios, dados, materiais, instalacoes ou

equipamentos do empregador.”
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Entende-se por “invencdo livre” toda aquela atividade inventiva totalmente
desvinculada do contrato de trabalho ou da descricao da funcdo do empregado, em que
este ndo utiliza recursos, meios, sados, materiais, instalacdes ou equipamentos do
empregador. Nestes casos, a titularidade da patente e o direito de explorar a invengdo
irdo pertencer somente ao empregado.

O artigo 93 apresenta ainda um incentivo para inventores que trabalham em
particdes publicas.

“Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da
Administragdo Publica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Pardgrafo vinico. Na hipétese do art. 88, serd assegurada ao inventor,
na forma e condigbes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se
refere este artigo, premiagdo de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido

ou com a patente, a titulo de incentivo.”

2.12.3 - Invencoes Pertencentes ao Empregador e ao Empregado

Os artigos 91 e 92 dispdem que:

“Art. 91. A propriedade de invencdo ou de modelo de utilidade serd comum, em
partes iguais, quando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos,
dados, meios, materiais, instalacées ou equipamentos do empregador, ressalvada
expressa disposi¢cdo contratual em contrdrio.

§ 1° Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber serd dividida
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrdrio.

§ 2° E garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de
exploragdo e assegurada ao empregado a justa remuneragdo.

§ 3% A exploracdo do objeto da patente, na falta de acordo, deverd ser
iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua
concessdo, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularidade da
patente, ressalvadas as hipoteses de falta de exploracdo por razdes legitimas.

§ 4° No caso de cessdo, qualquer dos co-titulares, em igualdade de
condigdes, poderd exercer o direito de preferéncia.”

“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, as relacoes
entre o trabalhador autonomo ou o estagidrio e a empresa contratante e entre empresas

contratantes e contratadas.”
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Entende-se por “invencdes de estabelecimento” ou “invencdes mistas” a
atividade inventiva desvinculada do contrato de trabalho ou da descricdo da funcdo do
empregado, mas onde este utiliza recursos, meios, sados, materiais, instalacdes ou
equipamentos do empregador. A parceria relacionada ao desenvolvimento da atividade
inventiva supde que ambos empregador/empregado sdo co-titulares do objeto da
invengdo, tendo em vista que o empregado, ora denominado inventor, necessita dos
meios de trabalho para desenvolver seu invento, que por sua vez encontra-se em poder
do empregador. Entdo, salvo disposi¢do expressa em contrato mutuo, as partes tém
direitos iguais, sendo assegurado ao empregador o direito exclusivo de exploracdo
(licenga de exploracdo) e ao empregado, a justa remuneracdo. No caso da patente ser
desenvolvida por mais de um empregado, o lucro deverd ser igualmente dividido, salvo
acordo entre ambas as partes interessadas.

Finalmente, cabe ressaltar que as relagdes entre empregado/empregador ndo se
limitam a esfera juridica, estendendo-se ao campo da ética profissional. Para evitar
conflitos, deve ser adotada uma postura preventiva no sentido de delimitar da melhor
maneira possivel sobre a titularidade de futuras invengdes dentro do contrato de

trabalho através de especificacdes nos contratos.

2.13 — Contratos

Conforme o disposto no Ato Normativo n° 135 do INPI, os contratos de
transferéncia de tecnologia sdo entendidos como contratos de licenca de direitos como
licenca de exploracdo de patentes e licenca de uso de marcas, aquisicdo de
conhecimentos tecnoldgicos como fornecimento de tecnologia e prestacdo de servigos

de assisténcia técnica e cientifica e contratos de franquia.

2.13.1 - Contrato de Licenca de Exploracio de Patentes

Este tipo de contrato refere-se a autorizacdo temporaria de exploragdo de patente
concedida ou pedido de patente depositado no INPI, no Brasil. A andlise a ser efetuada
pelo INPI durante o processo de averbacdo dos contratos de exploracdo de patentes
devera ser concentrada no exame de validade das patentes no Brasil. Note-se que o
contrato deve especificar o nimero das patentes licenciadas no INPI. Vale destacar que

pedidos de patente ndo s@o aptos a gerar remessa imediata de royalties, sendo que a
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remuneragdo devida serd computada e creditada para remessa apds a concessdao da
patente. A remuneracio dos contratos de exploracdo de patentes pode ser estabelecida
como um percentual sobre o pre¢o liquido de venda dos produtos contratuais ou como
um valor fixo baseado em cada unidade produzida ou vendida. As partes podem
livremente estipular o valor da remuneracdo, desde que estejam em conformidade com
os precos normalmente praticados no mercado nacional e internacional.

No caso de contratos internacionais envolvendo empresas com vinculacdo
societdria, detendo a licenciante o controle do capital votante da licenciada, o INPI
adota um posicionamento restritivo, no sentido de considerar como valor maximo de
remuneragdo os percentuais de dedutibilidade fiscal especificados pela Portaria 436/58,
do Ministério da Fazenda. Tais percentuais variam de 1% a 5% do preco liquido de
venda dos produtos contratuais, dependendo da drea tecnoldgica envolvida. Nesses
casos, o INPI também ndo aceita a previsdo contratual de taxa fixa inicial, na medida

em que ha de haver vinculac¢do dos pagamentos com o volume de vendas dos produtos.

2.13.2 — Contrato de Licenca de Uso de Marcas

Primeiramente podemos citar que este trabalho ndo envolve o tema de “marcas”,
portanto esse item € apenas um informativo adicional.

Este tipo de contrato refere-se a permissdo tempordria de uso de marca
registrada ou pedido de registro de marca depositado no INPI, no Brasil. A anédlise a ser
efetuada pelo INPI durante o processo de averbagdo dos contratos de licenga de marcas
devera estar concentrada no exame de validade das marcas no Brasil, pois o registro das
marcas licenciadas junto ao INPI € indispensdvel para fins de remessa de remuneracio
ao exterior, devendo o contrato especificar os nimeros dos registros perante o INPI.
Pedidos de registro de marcas, embora possam ser objeto de licenca, ndo podem gerar
royalties (nem mesmo para fins de crédito e remessa futura, como no caso das patentes).
A remuneracdo dos contratos de licenca de marcas pode ser estabelecida como um
percentual sobre o preco liquido de venda dos produtos contratuais ou como um valor
fixo baseado em cada unidade produzida ou vendida. As partes podem livremente
estipular o valor da remuneracdo pela licenca de marcas, desde que estejam em
conformidade com os precos normalmente praticados no mercado nacional e

internacional.
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No caso de contratos internacionais envolvendo empresas com vinculagdo
societdria, detendo a licenciante o controle do capital votante da licenciada, o valor dos
royalties serd limitado pelo percentual méximo de dedutibilidade fiscal especificado na
Portaria 436/58, emitida pelo Ministério da Fazenda. O valor mdximo permitido para
licenca de marcas corresponde a 1% do preco liquido de venda dos produtos
contratuais, independentemente da categoria de produtos identificados pelas marcas
licenciadas. Nesses casos, o INPI também nio aceita a previsdo contratual de taxa fixa
inicial, na medida em que ha de haver vinculacdo dos pagamentos com o volume de

vendas dos produtos.

2.13.3 — Contrato de Fornecimento de Tecnologia

O contrato de fornecimento de tecnologia envolve o direito de uso de tecnologia
nio patenteada (know-how), pelo qual uma parte contratante, denominada cedente,
transfere a outra, a cessiondria, as informacgdes técnicas necessdrias para a fabricacio de
determinado produto, cuja tecnologia ndo € protegida por patente. Neste caso, o INPI
adota um posicionamento restritivo no sentido de ndo considerar tecnologia ndo
patenteada (know-how) como um direito de propriedade, tal como ocorre com marcas e
patentes. Dessa maneira, o INPI sustenta que tais contratos ndo sio passiveis de licenca,
mas sim de transferéncia e aquisi¢do de direitos, como em uma compra e venda, onde a
parte receptora adquire a tecnologia e poderd continuar a utilizd-la livremente apds o
término contratual.

Além disso, o INPI entende que o prazo maximo de vigéncia de contratos de
fornecimento de tecnologia corresponde ao periodo de dedutibilidade fiscal fixado no
pardgrafo 3° do artigo 12 da Lei 4.131/62. Esse prazo corresponde a cinco anos iniciais,
podendo ser prorrogado por mais cinco anos, mediante demonstragéo da necessidade do
contrato para a manutengdo da competitividade da empresa local. Portanto, o prazo
maximo aceito pelo INPI para a duracdo de tais contratos corresponde a 10 anos.

O INPI ndo admite, ainda, a remessa de remuneracdo por licenca de uso de
marcas, patentes e por fornecimento de tecnologia, separadamente. Esse entendimento é
baseado no fato de que o INPI considera a licenca de marcas e de patentes acessoria ao
contrato de transferéncia de tecnologia dos produtos contratuais e nio admite que o

licenciante receba royalties por todos esses direitos (salvo se a licenca de uso de marcas
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e patentes se referir a produtos diversos daqueles que serdo fabricados com o uso da
tecnologia contratual).

Caso as partes contratantes sejam empresas do mesmo grupo econdmico, sendo
a empresa estrangeira a controladora da brasileira, o percentual mdximo permitido para
a remessa de pagamentos deverd corresponder ao percentual de dedutibilidade fiscal
fixado na Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda, que varia de 1% a 5%,
dependendo do ramo tecnoldgico envolvido. Assim como nos contratos de licenca de
exploracdo de patente e de uso de marca, o INPI néo aceita a previsdo contratual de taxa
fixa inicial, na medida em que ha de haver vinculagdo dos pagamentos com o volume de
vendas dos produtos. Além disso, o INPI adota um posicionamento restritivo, no sentido
de considerar que o valor de pegas, produtos, insumos e componentes importados deve
ser deduzido do prego liquido de venda para cédlculo dos royalties devidos. O INPI
sustenta que seria indevida a cobranga de royalties sobre componentes, partes ou

insumos importados, ja que houve pagamento e remessa para sua aquisicao.

2.13.4 — Contrato de Prestacido de Servicos de Assisténcia Técnica e
Cientifica

O contrato de servigos de assisténcia técnica e cientifica, por sua vez, é aquele
pelo qual uma das partes, a contratada, presta a outra, a contratante, determinados
servigos técnicos que importam em transferéncia de tecnologia, por envolverem a
comunicacdo de informagdes relacionadas a determinado método e a transmissdo de

N

ensinamentos a contratante para a realizacdo da tarefa. Esses contratos envolvem a
prestacdo de servicos técnicos ligados a drea de producdo industrial e geralmente
correspondem a servicos de engenharia. Para a contratagdo de servigos de assisténcia
técnica, o pagamento serd sempre fixado com base no cronograma de prestagio de
servigos, devendo ser apresentadas informacdes, tais como descricdo dos servicos a
serem prestados, valor homem/hora ou homem/dia, nimero de técnicos estrangeiros
envolvidos na prestacdo dos servicos, nimero de horas ou dias trabalhados por cada um
dos técnicos estrangeiro, qualificagdo da equipe técnica (nimero de técnicos na drea de
engenharia mecénica, hidrdulica, técnicos gerais, etc, por exemplo) e valor total a pagar.

Demonstrada a equagdo financeira, com base no cdlculo decorrente da multiplicacéo dos

itens acima, o INPI promoverd a averbacgdo do contrato.
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2.13.5 - Contrato de Franquia

Conforme artigo 2° da Lei de Franquia (Lei n° 8.955/94), “Franquia
empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso
de marca ou patente, associado ao direito de distribuicdo exclusiva ou semi-exclusiva
de produtos ou servicos e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantacdo e administracdo de negocio ou sistema operacional desenvolvidos ou
detidos pelo franqueador, mediante remuneracdo direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vinculo empregaticio”.

Com relacgdo a este tipo de contrato, o INPI tende a ter uma posicao liberal no
processo de averbacdo, focando apenas na validade das marcas no Brasil e na
especifica¢do de seu nimero oficial. Vale destacar que as marcas franqueadas deverdo
estar pelo menos depositadas no INPI para que o contrato possa ser averbado. Como a
Lei de Franquia requer a entrega de circular de oferta de franquia pelo franqueador ao
candidato a franqueado pelo menos dez dias antes da assinatura do contrato ou pré-
contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao
franqueador ou a empresa ou pessoa a ele ligada a este, o INPI solicita a apresentacéo
do termo de recebimento da circular de oferta de franquia, juntamente com o contrato
para averbagdo. Caso o franqueador deixe de observar este prazo, o franqueado podera
arguir a anulabilidade do contrato e exigir a devolucdo de todas as quantias que ja
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a titulo de taxa de filiagdo

e royalties, devidamente corrigidas, além de perdas e danos.

2.13.6 — Averbacao de Contrato

Com a averbagdo do contrato de transferéncia de tecnologia no INPI os efeitos
produzidos serdo a producdo de efeitos perante terceiros: embora o contrato ja produza
efeitos entre as partes desde o dia da formacdo do vinculo juridico com o consentimento
mutuo, s6 produzird efeitos em relacdo a terceiros apds a averbacdo junto ao INPI, que
dard publicidade ao contrato, a permissdo para remessa de remuneragdo a parte
estrangeira: a averbacdo do contrato perante o INPI permite ainda a remessa de
remuneracdo a parte estrangeira. Nao seria possivel o registro do contrato perante o

Banco Central do Brasil, para a emissdo do Registro Declaratério Eletronico (RDE),
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caso o contrato ndo estivesse previamente averbado junto ao INPI e qualificar a parte
brasileira para dedutibilidade fiscal dos valores remetidos, de acordo com os limites
fixados na Portaria n® 436/58, emitida pelo Ministério da Fazenda.

O INPI ¢ a autarquia federal competente para conceder a averbacdo de contratos
de transferéncia de tecnologia, conforme o disposto no artigo 211 da Lei n.° 9279, de 14
de maio de 1996, regulamentado pelo Ato Normativo n° 135, de 15/04/1997, emitido
pelo INPIL.

O pedido de averbacdo/registro podera ser requerido por qualquer das partes.
Para a averbagéo de todos os tipos de contratos alguns documentos e formalidades sdo
necessarios, tais como:

- contrato original ou duas cdpias autenticadas, sendo que o contrato deve ser
assinado pelos representantes legais das partes, indicando nome e cargo, bem como por
duas testemunhas, com nome legivel e nimero do CPF e/ou passaporte no caso de
estrangeiros. A assinatura do representante legal da parte estrangeira deverd ser
reconhecida em cartério e legalizada no consulado brasileiro no exterior. Todas as
paginas do contrato deverdo ser rubricadas pelas partes e pelas testemunhas, inclusive
anexos.

- formuldrio de requerimento de averbagdo de contratos e faturas, que
corresponde a um formulario oficial disponibilizado pelo INPI. Deverdo ser
apresentadas duas vias do requerimento de averbacdo de contratos e faturas assinadas
pelo representante legal da parte responsavel pela averbagdo, com indicacdo de nome e
cargo dos representantes das sociedades envolvidas.

- ficha cadastro: corresponde a outro formuldrio oficial do INPI. Deverdo ser
apresentadas duas vias da Ficha Cadastro assinadas pelo representante legal da
sociedade brasileira com indicag¢do de nome e cargo. A Ficha Cadastro tem validade de
dois anos e depois disso, ela deve ser novamente apresentada ao INPI, para ser
atualizada.

Além dos documentos j4 mencionados acima, serd preciso apresentar uma carta
justificativa, documento no qual serdo esclarecidos os motivos da contratagéo, listando
os beneficios da tecnologia para a empresa brasileira e o mercado como um todo. Esta
carta justificativa deverd, igualmente, ser redigida em papel timbrado da parte brasileira

e assinada por um Diretor. Para casos de contrato de franquia deverd ser apresentado
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adicionalmente o termo de recebimento da circular de oferta de franquia devidamente
assinado pelo franqueado.

No caso de ter sido constituido um advogado ou um agente de propriedade
industrial cadastrado no INPI para acompanhar o pedido de averbag¢do do contrato,
devera ser apresentada uma procuracdo junto com o formuldrio de pedido de
requerimento de averbagdo, nos termos dos artigos 216 e 217 da Lei 9.279/96. Caso ndo
seja apresentada a procuracdo no momento do protocolo, esse documento deverd ser
submetido ao INPI nos sessenta dias subsequentes, sob pena de arquivamento do

processo administrativo de averbag@o do contrato.

2.14 — Desenhos Industriais

De acordo com o artigo 95 a 98, temos:

“Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma pldstica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa
e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial.”

“Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando ndo compreendido
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, no Brasil ou no exterior, por uso ou
qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3° deste artigo e no art. 99.

§ 2° Para aferi¢cdo unicamente da novidade, o contetido completo de
pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, serd
considerado como incluido no estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsegqiientemente.

§ 3° Ndo serd considerado como incluido no estado da técnica o desenho
industrial cuja divulgacdo tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que
precederem a data do depdsito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas
situacoes previstas nos incisos I a Ill do art. 12.”

“Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma

configuragdo visual distintiva, em relacdo a outros objetos anteriores.
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Pardgrafo tinico. O resultado visual original poderd ser decorrente da
combinagdo de elementos conhecidos.”

“Art. 98. Ndo se considera desenho industrial qualquer obra de cardter
puramente artistico.”

Assim, considera-se desenho industrial a forma pldstica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuracdo externa e que
possa servir de tipo de fabricacio industrial.

O registro de desenho industrial é um titulo de propriedade temporaria sobre um
desenho industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas fisicas ou
juridicas detentoras dos direitos sobre a criacdo. No atual modelo de processamento
administrativo em vigor no Brasil, os registros de desenho industrial passam apenas por
uma exigéncia formal em relacdo as figuras, que ndo podem, por exemplo, conter linhas
pontilhadas nem apresentar vistas em cortes (salvo quando necessarias para o completo
entendimento do objeto) entre outras caracteristicas, ndo sofrendo assim um exame
substantivo. Tal exame s6 € realizado mediante solicitacdo do titular ou de terceiros
com legitimo interesse.

O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigéncia do
registro, sem sua prévia autorizagdo, de atos relativos a matéria protegida, tais como
fabricacdo, comercializagdo, importacdo, uso, venda, etc.

Além disso, o registro de desenho industrial é valido por dez anos, podendo ser
renovado por trés periodos sucessivos de cinco anos cada, os chamados quinquénios.
Logo, a validade de um registro de desenho industrial dura por 25 anos em todo o

territorio nacional.

2.15 — Direitos Autorais

Os Direitos Autorais, ou melhor, a prote¢do aos direitos do autor, surgiu a partir
do momento histérico em que se tornou vidvel a pirataria de escala com a tecnologia. A
partir dai passou a existir a preocupagdo social com a prote¢do dessas obras, pois
anteriormente, 0 tempo e o custo para se realizar uma copia ndo autorizada impediam
que as mesmas se proliferassem. As tecnologias se desenvolveram, propiciando ainda
mais velocidade e qualidade nas reproducgdes desautorizadas e foi entdo no final do

século XIX que os detentores de direitos autorais juntamente com vdrios Estados
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decidiram reunir-se para criar um mecanismo internacional de protecdo aos direitos do
autor e nasce na Suica, em 1886, a Convencdo de Berna. A maior importancia dos
acordos e tratados internacionais, é quanto a disciplina dos principios que irdo guiar a
legislagdo interna dos paises signatdrios em relag@o a Propriedade Intelectual.

Como ja foi dito acima, a Propriedade Intelectual é um ramo do direito que
protege as criagOes intelectuais, facultando aos seus titulares direitos econdmicos, 0s
quais ditam a forma de comercializacdo, circulacdo, utilizacdo e produgdo dos bens
intelectuais ou dos produtos e servicos que incorporam tais cria¢des intelectuais, ou
seja, € um sistema criado para garantir a propriedade ou a exclusividade resultante da
atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, literario e artistico e possui
diversas formas de protecdo sendo as principais, a Propriedade Industrial, j& bem
detalhada e o Direito Autoral.

O Direito Autoral é um conjunto de direitos morais e patrimoniais sobre as
criacdes do espirito, expressas por quaisquer meios ou fixadas em quaisquer suportes,
tangiveis ou intangiveis, que se concede aos criadores de obras intelectuais. A protecdo
aos direitos autorais ndo requer nenhum tipo de registro formal. Trata-se de direitos
exclusivos e monopolisticos. Entretanto, para fins de notificacdo e exclusdo de terceiros
relacionados a uma obra de um determinado autor, é necessdria a comprovacdo daquela
criacdo por parte do autor, portanto o registro no INPI é um meio eficaz de se provar a
autoria. E importante notar que o objeto de protecdo é a forma da expressio.

O direito autoral possui duas vertentes basicas: a primeira, de origem moral que
estabelece uma ligacdo estreita entre a obra criada e o sujeito da protecdo, o autor; a
segunda, o feixe de direitos como o de autorizar a reproducdo, a distribui¢do e a
comunicagdo ao publico, estes de origem patrimonial.

Os direitos morais sao irrenunciaveis e inaliendveis, além de serem
intransferiveis e imprescritiveis. Por exemplo, o direito de paternidade, ou seja, direito
do autor ter seu nome indicado em obra de sua autoria, e direito de integridade da obra.

Os direitos patrimoniais podem ser transferidos mediante cessdo, licenga ou
qualquer outra modalidade prevista em direito. Dessa maneira, a titularidade sobre a
obra pode ser transmitida, transferindo o autor alguns ou todos direitos de usufruto ou
exploragdo econdmica sobre sua obra a terceiros.

Hé ainda o Direito de Autor e os Direitos Conexos. O Direito de Autor é o

direito que o criador de obra intelectual tem de gozar dos produtos resultantes da
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reproducdo, da execugdo ou da representacio de suas criacdes. J4 os Direitos Conexos
ttm como finalidade a protecdo dos interesses juridicos de certas pessoas ou
organizagdes que contribuem para tornar as obras acessiveis ao publico ou que
acrescentem a obra seu talento criativo, conhecimento técnico ou competéncia em
organizagdo. No Brasil, chamamos Direitos Autorais o conjunto de Direito de Autor e
Direito Conexos.

Na busca de um equilibrio entre o interesse publico e o privado, a0 mesmo
tempo em que a Lei Autoral concede uma série de direito ao autor em relacdo a suas
obras, ela também impdem alguns limites a esses direitos, que sdo conhecidos como as
limitacdes e excecdes aos direitos de autor. Trata-se de atos que o usudrio de uma obra
protegida pode fazer sem ter de obter a autorizag@o prévia do autor, tais como cépia de
pequenos trechos, as citagdes para efeito de debate e polémica, a execugdo musical e a
representacao teatral no recesso familiar, entre outros.

Por fim, a Lei estabelece um prazo maximo de protecdo das criagdes, no fim do
qual a obra cai em dominio publico. No caso brasileiro, as obras sdo protegidas até
setenta anos apds o dia primeiro de Janeiro do ano imediatamente seguinte a divulgagdo
da obra. Terminando o prazo de protecdo, a obra pode ser livremente divulgada e

reproduzida, ressalvados os direitos morais, que sdao perpétuos.

2.16 — Lei de Software

O programa de computador, ou seja, o software desempenha um papel
importante na atual estrutura da sociedade. Entre as manifestacdes da informacdo como
bem econdmico, politico e juridico mais relevante do mundo moderno, o programa de
computador € um dos mais estratégicos. O controle da tecnologia torna-se vital e dita as
possibilidades de desenvolvimento e de inclusdo social. As fungdes e os processos
principais da era informacional estdo sendo cada vez mais organizados em rede e
através da Internet.

O processamento automadtico das informagdes relacionadas com as mais diversas
atividades humanas realizado nos sistemas de informadtica depende necessariamente de
programas cada vez mais complexos. Com a velocidade da informagdo no mundo
globalizado, a discussdo do modelo de protegdo, distribui¢do e comercializagdo dos
programas de computador torna-se cada vez mais importante nos tempos atuais. Esta

batalha significa uma disputa em torno da forma de controle ou apropriacio daquilo que
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¢ 0 mecanismo mais significativo de geragdo e de acumulacio de riquezas na sociedade
contemporanea: a informac¢ao na forma de software.

Devido a internet e com a crescente presenga do programa de computador como
fator de desenvolvimento econdmico e tecnoldgico, a formulagdo de um ordenamento
juridico de protecdo para o programa se tornou necessirio e estratégico. Nesse novo
enfoque tecnoldgico, cada pais procurou uma legislacio mais adequada as suas
necessidades e anseios de desenvolvimento social e econdmico.

O programa de computador é definido na Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de
1998, que diz:

“CAPITULO I

DISPOSICOES PRELIMINARES

“Art. 1° Programa de computador é a expressdo de um conjunto organizado de
instrucoes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer
natureza, de emprego necessdrio em mdquinas automdticas de tratamento da
informacdo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em
técnica digital ou andloga, para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados.”

CAPITULO Il

DA PROTECAO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO REGISTRO

“Art. 2° O regime de protecdo a propriedade intelectual de programa de
computador é o conferido as obras literdrias pela legislacdo de direitos autorais e
conexos vigentes no Pais, observado o disposto nesta Lei.

§ 1° Ndo se aplicam ao programa de computador as disposicoes
relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de
reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a
alteracdes ndo-autorizadas, quando estas impliquem deformacdo, mutilacdo ou outra
modificacdo do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua
reputacdo.

§ 2° Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de
computador pelo prazo de cingiienta anos, contados a partir de 1° de janeiro do ano
subsegqiiente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criagdo.

§ 3° A protecdo aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
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§ 4° Os direitos atribuidos por esta Lei ficam assegurados aos
estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o pais de origem do programa
conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5° Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela
legislacdo de direitos autorais e conexos vigentes no Pais aquele direito exclusivo de
autorizar ou proibir o aluguel comercial, ndo sendo esse direito exaurivel pela venda,
licenca ou outra forma de transferéncia da copia do programa.

§ 6° O disposto no pardgrafo anterior ndo se aplica aos casos em que o
programa em si ndo seja objeto essencial do aluguel.”

“Art. 3° Os programas de computador poderdo, a critério do titular, ser
registrados em orgdo ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por
iniciativa do Ministério responsdvel pela politica de ciéncia e tecnologia.
(Regulamento)

§ 1° O pedido de registro estabelecido neste artigo deverd conter, pelo
menos, as seguintes informacoes:

I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao
titular, se distinto do autor, sejam pessoas fisicas ou juridicas;

Il - a identificacdo e descricdo funcional do programa de
computador; e

Il - os trechos do programa e outros dados que se considerar
suficientes para identificd-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvando-se os
direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.

§ 27 As informagdoes referidas no inciso Il do pardgrafo anterior sdo de
cardter sigiloso, ndo podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a
requerimento do proprio titular.”

“Art. 4° Salvo estipulacdo em contrdrio, pertencerdo exclusivamente ao
empregador, contratante de servicos ou orgdo publico, os direitos relativos ao
programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou
de vinculo estatutdrio, expressamente destinado a pesquisa e desenvolvimento, ou em
que a atividade do empregado, contratado de servico ou servidor seja prevista, ou
ainda, que decorra da propria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos.

§ 1° Ressalvado ajuste em contrdrio, a compensacdo do trabalho ou

servigco prestado limitar-se-d a remuneracdo ou ao saldrio convencionado.
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§ 2° Pertencerdo, com exclusividade, ao empregado, contratado de
servico ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem
relacdo com o contrato de trabalho, prestacdo de servicos ou vinculo estatutdrio, e sem
a utilizacdo de recursos, informagoes tecnologicas, segredos industriais e de negocios,
materiais, instalagbes ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a
qual o empregador mantenha contrato de prestacdo de servicos ou assemelhados, do
contratante de servicos ou orgdo publico.

§ 3% O tratamento previsto neste artigo serd aplicado nos casos em que o
programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagidrios e assemelhados.”

“Art. 5° Os direitos sobre as derivagoes autorizadas pelo titular dos direitos de
programa de computador, inclusive sua exploracdo econémica, pertencerdo a pessoa
autorizada que as fizer, salvo estipulacdo contratual em contrdrio.”

“Art. 6° Ndo constituem ofensa aos direitos do titular de programa de
computador:

I - a reproducdo, em um so exemplar, de copia legitimamente adquirida,
desde que se destine a copia de salvaguarda ou armazenamento eletronico, hipotese em
que o exemplar original servird de salvaguarda;

Il - a citacdo parcial do programa, para fins diddticos, desde que
identificados o programa e o titular dos direitos respectivos,

Il - a ocorréncia de semelhanca de programa a outro, preexistente,
quando se der por forca das caracteristicas funcionais de sua aplicacdo, da
observidncia de preceitos normativos e técnicos, ou de limitacdo de forma alternativa
para a sua expressao,

IV - a integracdo de um programa, mantendo-se suas caracteristicas
essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensdvel as
necessidades do usudrio, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.””

O regime de protecdo € o conferido as obras literdrias pela legislacdo de direitos
autorais e conexos vigentes no Pafs. A protecdo aos direitos de autor da obra independe
de registro, mas os programas de computador poderdo, a critério do titular, ser
registrados nos 6rgaos designados pelo Poder Executivo, o INPL

Os direitos relativos ao programa de computador ficam assegurados pelo prazo
de cinquenta anos, contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da

sua publica¢do ou, na auséncia desta, da sua criagdo. Ndo se aplica o direito moral, com
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exce¢do de duas qualidades: o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa
de computador e o direito do autor de opor-se a alteragdes ndo-autorizadas, quando
estas impliquem deformag¢do, mutilacio ou outra modificacdo do programa de
computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputacao.

Fica disposto na Lei o direito exclusivo do titular de autorizar ou proibir o
aluguel comercial, ndo sendo exaurivel pela venda, licenca ou outras formas de
transferéncia da cépia do programa. Ndo se considera ofensa ao direito autoral a
reproducdo, em um s6 exemplar, de cépia legitima de salvaguarda ou armazenamento, a
citacdo parcial do programa, para fins didaticos, desde que identificados o programa e o
titular dos direitos, a ocorréncia de semelhanca de programa a outro, preexistente,
quando se der por forca das caracteristicas funcionais de sua aplicacdo, de preceitos
normativos e técnicos ou de limitacdo de forma alternativa para a sua expressdo, e a
integracdo de um programa, mantendo-se suas caracteristicas essenciais, a um sistema
aplicativo ou operacional, desde que para o uso exclusivo do usudrio.

O uso ou comercializagdo de programa de computador deve ser objeto de
contrato de licenca. Na hipdtese de eventual inexisténcia do contrato, o documento
fiscal relativo a aquisicdo ou licenciamento de cépia servird para comprovacdo da
regularidade do seu uso. Nos casos de transferéncia de tecnologia de programa de
computador, o INPI estd autorizado a fazer o registro dos respectivos contratos, ou seja,
sua averbacdo. Para aquele que comercializar programa de computador, o titular do
programa ou dos direitos de comercializagéo fica obrigado, durante o prazo de validade
técnica do programa, a assegurar aos usudrios a prestacdo de servigos técnicos
complementares relativos ao adequado funcionamento do programa.

Violar direitos de autor de programa de computador tem pena de detencdo de
seis meses a dois anos ou multa. No caso da violagdo consistir na reprodugdo do
programa, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorizacdo expressa do
autor tem pena de reclusdo de um a quatro anos e multa. Para quem vende, expde a
venda, introduz no pais, adquire, oculta ou tem em depdsito, para fins de comércio,
original ou copia de programa de computador, produzido com violacdo de direito

autoral também tem pena de reclusio de um a quatro anos e multa.
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Capitulo 3

Analises dos Projetos

Primeiramente foi realizada uma busca na base de dados do INPI acerca dos
projetos depositados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro como patentes. Entéo
foram analisadas algumas questdes relacionadas a patenteabilidade, processamento

administrativo e, em alguns projetos, questdes relacionadas a escopo de protegdo.

3.1 - Buscas

Foi realizado um procedimento de busca no préprio site do INPI na internet com
a finalidade de efetuar um levantamento acerca dos pedidos de patentes depositados no
instituto pela UFRJ. Na busca foram encontrados trezentos e vinte e dois (322)
documentos sendo que o mais antigo é da data de trinta de agosto de 1979 (30/08/1979)
e o mais recente de vinte e seis de outubro de 2012 (26/10/2012). E importante notar
que os pedidos mais antigos podem ndo ter sido totalmente digitalizados e, portanto,
caso uma busca nos arquivos fisicos do INPI fosse realizada, poderiam ser encontrados
mais documentos. Além disso, podemos avaliar também que had pedidos de patente
depositados pela UFRJ em periodo de sigilo e, portanto, ndo tiveram seus conteidos
publicados ainda.

Com intuito de analisar os pedidos de patentes relacionados a engenharia
eletronica e de computacgdo, foi realizada uma nova busca na classificacio internacional

“H” (SECAO H — ELECTRICIDADE). Desta forma, foram encontrados trinta e trés

(33) pedidos de patentes tal como mostrado abaixo.
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Consulta 3 Base de Dados do INPI
[ Pesgquiza Base Marcas | Pesguisa Base Desenhos | Ajuda?]

= Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

RESULTADO DA PESQUISA (15/02/2013 &s 17:42:09)

Pesquisa por:

Depositante: 'universidade and federal and rio and janeire’ \Classificacdo: 'H' \ Foram encontrados 33 processos que satisfazem & pesquisa. Mostrando pagina 1
de 2.

Processo Depdsito Titulo
PI0902352-8 17/07/200% ELEMENTOS MODULARES
PI0900689-3 18/02/2009 CELULA COMBUSTIVEL HIBRIDA E PROCESSO DE PRODUC.EO DE ENERGIA
1 11/08/2008 METODO E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSAD DE SINAIS DIGITAIS
20/05/2008 METODO E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSAOD DE SINAIS DIGITAIS

METODO PARA FORMACAD DE COMUNIDADES VIRTUAIS ESPONTANEAS BASEADAS EM INTERESSES
COMUNS UTILIZANDO FATXAS DE INTERESSE

MU701655-8  06/09/2007 ABRIGO COM PISO ELEVADO
PI0G03373-2 18/08/2006 COMPOSITO CONDUTORES SENSIVEIS A COMPRESSAD E USO DOS MESMO

PROCESSO DE OBTENCAD DE SUSPENSOES AQUOSAS PARA ELETRODOS DE PILHAS A COMBUSTIVEL DE
OXIDO SOLIDO E OUTROS DISPOSITIVOS ELETROCATALITICOS

1 7 02/12/2005 CONVERSOR ESTATICO MONOFASICO PARA TRIFASICO COM PONTO DE NEUTRO
PIOS04415-4 23/09/2005 ELETROLITO SOLIDO POLIMERICO E USO RELACIONADO AO MESMO

PI0405009-6 12/11/2004 MEMBRANAS CONDUTORES DE IONS RETICULADAS COM DERIVADOS HETEROCICLICOS
PI0402521-0 23/06/2004 OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAD DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE

METODO PARA CLONAGEM, EXPRESSAO E PURIFICACAD DO POLIPEPTIDED AMILOIDE DAS ILHOTAS
PANCREATICAS HUMANAS

PI0400168-0 12/02/2004 CONVERSOR DSB/SSB ANALOGICO COM ELEVADA REJEICAO DE IMAGEM

H’FI'O!)O DE AJUSTE DE I:OTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAQ SEM FIO SEGUNDO O PERFIL DE
OBSTACULOS E OCUPACAQ DO TERRENO E SEU USO

PI0305197-8 13/11/2003 PRODUTO FARMACEUTICO E PROCESSO PARA SUA PRODUCAD

REFORHAADOR PIROL'iT.[CO;A PLASMA PARA A DECOMPOSICAD DE HIDROCARBONETOS OU ALCOOIS EM
HIDROGENIO E CARBONO SOLIDO

PI0304842-0 03/11/2003 APLICACAD DE DIODOS EMISSORES DE LUZ EM AMBIENTES HIPERBARICOS

PROCESSO0 PARA AUMENTAR A PORCENTAGEM DE GERANIOL E NEROL NO OLEQ ESSENCIAL DE MELISSA
OFFICINALIS

PI0300100-8 10/01/2003 RELOGIO GLOBAL DISTRIBUIDO PARA CLUSTERS DE COMPUTADORES

13/03/2008

PI0G01210-8 17/03/2006

PI0400735-2 23/03/2004

PI0400115-0 23/01/2004

PI0305309-1 03/11/2003

PI0307136-7 16/05/2003

Péginas de Resultados:
1 |2-Préximas

voltar

Figura 3.1 — Busca realizada no INPI por processos depositados pela UFRJ na classificacido internacional “H”.

Assim, podemos perceber que o pedido depositado mais recentemente foi em
dezessete de julho de 2009 (17/07/2009). Assim, apesar de a COPPE/UFRJ vir
realizando ultimamente um trabalho de incentivo na pés-graduacdo com a finalidade de
aumentar os depdsitos dos projetos apresentados como patentes, recentemente, foram

poucos depdsitos na drea de eletronica.

3.2 — Analises Administrativas
Todos os casos foram analisados, entretanto apenas alguns serdo mostrados. Assim,

seguem alguns exemplos concretos na ordem cronolégica.
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= Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

(22}

(71) Mome do Depositante:
(72} Nome do Inventor:

{74) Mome do Procurador:

N®RPI
1163
1109
1034
908
346

{21) M2 do Pedido:

Data do Depdsito:
(51} Classificacdo:

{54} Titulo

Consulta a Base de Dados do INPI

[ Pesquisa Base Marcas | Pesguisa Base Desenhos | Ajuda?]

Depdsito de pedido nacional de Patente

PIBE03628-9 A2

31/07/1286

HOZK 17/42

Leia-me antes

GERADCR. ASSINCRONO AUTC-EXCITADC COM CONTROLE DE TENSEQ ATRAVES DA VARIACAD DA REATANCIA DE

" MAGNETIZACAO

{57} Resumo:

Data RPI
16/03/1293
03/03/1392
25/03/1330
15/03/1283
06/01/1287

Despacho

i1.2
6.1
FhiL
3.1

21

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JAMEIRO (BR/RI)
Edson Hirokazu Watanabe | Elice Fernando de Melo

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

PUBLICACOES
Complemento do Despacho

Dados atualizados até 13/02/2013 - N° da Revista: 2197
voltar

Figura 3.2 — P18603628-9.

O pedido de patente PI8603628-9 foi depositado em trinta e um de julho de

1986 (31/07/1986) e teve sua publicacdo de arquivamento definitivo na RPI 1163 de

16/03/1993 (Despacho 11.2: arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez

que ndo foi respondida a exigéncia formulada). Tal arquivamento foi devido ao ndo

cumprimento de um parecer de exigéncia técnica 6.1 publicado na RPI 1109 de

03/03/1992 no prazo de noventa dias.

91



3
Consulta a8 Base de Dados do INPI
[ Pesquiza Base Marcas | Pesquiza Base Desenhos | Ajuda?]

= Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

Depdsito de pedido nacional de Patente

(21} N°do Pedido: PIS200032-3 A2

Leia-me antes
(22} Data do Depdsito: 05/01/1989
(51) Classificagdo: HO2K 5/132

. MOTOR ELETRICO SUBMERSIVEL PARA PROPULSAO DE VEICULOS AQUATICOS DE SUPERFICIE OU SUBAQUATICOS E PARA
* BOMBEAMENTO DE FLUIDOS

(=4) Titulo
(57} Resumo:
{71) Nome do Depositante:  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JAMEIRO (BR/RJ)
{72) Nome do Inventor: Edson Hirokazu Watanabe

{74) Mome do Procurador: MAURICIO GUEDES PEREIRA

PUBLICACOES
M= RFL Data RPI Despacho Complemento do Despacho
1148 01/121992 11.1
1028 14/08/1990 3.1
956 14/02/1989 o)

Dados atualizados até 13/02/2013 - N° da Revista: 2197
voltar

Figura 3.3 - P18900032-3.

O PI8900032-3 foi depositado em 05/01/1989 e foi publicado seu arquivamento
em 01/12/1992 (11.1: Arquivado o pedido uma vez que ndo foi requerido o pedido de
exame no prazo previsto no Art. 33 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta)
dias para o depositante requerer desarquivamento, através do formulario 1.02, mediante
pagamento da retribuicdo especifica de desarquivamento e do pagamento do pedido de
exame sob pena de arquivamento definitivo) devido ao ndo requerimento do exame do

pedido no prazo determinado, que de acordo com a legislacdo expirou em 05/01/1991.
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Consulta 4 Base de Dados do INPI

[ Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

= Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

Depdsito de pedido nacional de Patente

(21) Nodo Pedide: PI0201682-6 A2

Leia-
me antes

(22) Datado Depésito: 07/05/2002
(51) Classificacdo: G028 27/16; GO1R 31/02; HO1L 33/00 ; HOLL 33/00 ; HOIL 31/00 ; GO2B 6/02
{54) Titulo: SENSOR OPTOELETROMICO DE CORRENTES DE FUGA

"SENSOR OPTOELETRONICO DE CORRENTES DE FUGA". Refere-se a presente invencio, a um sensor de correntes de fuga
baseado em tecnologia optosletrdnica onde os sinais de luz s3o codificados pelo adonamenta (modulacia) direto do mesurando
sobre uma fonte dptica. Os sinais dpticos produzidos sdo transmitidos livremente efou por fibra dptica para o potencial de terra.
O sensor possui grande confiabiidade, sensiblidade, faixa dindmica adequada, € imune & interferénca eletromagnética,

(57) Resumo: compacto, de baixo peso, pode ser estendido para sensoriamento multiponto, ndo necessita de energizacio in-situ e ndo &
eletricamente ligado ao potencial de terra mantendo-se a isolagdo elétrica. Permite monitorar em tempo real o valor médio das
correntes de fuga, assim como seu formato de onda instantaneo em dispositivos tais como isoladores, buchas, para-raios e
chaves, submetidos a diferentes tensdes tais como, 13,8kv, 25,0kv, 34,5kv, 69kv, 138kv, 230kv, 345kv, 440kV, 500kv, 750kV
e 300kV.

COPPE/UFR] -COORDENACAQ DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAC DE ENGENHARIA DA

(71) Nome do Depositante: |\ .eoernane FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/R)

(72) Mome do Inventor: Marcelo Martins Werneck / Ricardo Margues Ribeira )

(74) Mome do Procurador: JOUBERT GONCALVES DE CASTRO

PUBLICACOES
M= RPI Data RPI Despacho Complemento do Despacho
048 05/04/2010 i)
2034 29/12/2009 15.11
1980 16/12/2008 8.6 Referente & 52 anuidade.
1865 03/10/2006 3.1
1728 17022004 6.7 Baseado no art. 216 § 1° da LPI, apresente copia autenticada da procur. ..
1641 18/06/2002 |

Dados atuslizados até 13022013 - N? da Revista: 2197
voltar

Figura 3.4 - P10201682-6.

O pedido PI0201682-6 teve inicialmente uma exigéncia de carater formal 6.7
para apresentacdo de procuragdo autenticada. Apds, teve um arquivamento devido a
problemas no pagamento da quinta anuidade, teve um despacho 15.11 referente a uma
mudanga de classifica¢do e mais recentemente obteve uma publicacdo de restauracdo do

pedido.
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[ Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sesséo

{21} N°do Pedido:

{22) Data do Depésito:
(51} Classificacdo:

(54) Titulo:

{71} Nome do Depositante:
(72) Mome do Inventor:

(74} Mome do Procurador:

Resumo:

Depdsito de pedido nacional de Patente

PI0205845-6 A2

Leia-
me antes

09/12/2002
HO1F 27/28 ; GO1R 15/22
TRANSFORMADOR DE CORRENTE ELETRICA INDUTIVO /OPTOELETRANICO

"TRANSFORMADOR DE CORRENTE ELETRICA INDUTIVO/OPTOELETRONICO", Refere-se & presente invencio, a um
transformador de corrente elétrica indutivofoptoeletrénico baseado em tecnologia hibrida com o uso de uma bobina de indugéo
eletromagnética com uma fonte dptica conectada a si. Os sinais de luz sdo codificados pelo acionamento (modulagio) direto do
mensurando sdbre a referida fonte dptica. Os sinais dpticos assim produzidos sdo transmitidos livremente efou por fibra dptica
para o potencial de terra. o sensor possui grande confiabilidade, sensibilidade, faixa dinamica adequada, & imune & interferénca
eletromagnética, compacto, de baixo peso, pode ser estendido para sensoriamento multiponta, ndo necessita de energizagdo in-
situ e é ligado ao potencial de terra mantendo-se a isclacdo elétrica. Permite monitorar em tempo real a medida do valor médio
da amplitude e o formato de onda instanténeo da corrente elétrica em linhas de transmiss&o, assim como em dispositivos tais
como isoladores, buchas, para-raios e chaves, submetidos a um potendial elétrico (voltagem) arbitrério, inclusive, 13,8 kv, 25,0
kv, 34,5 kv, 63 kv, 138 kv, 230 kv, 345 kv, 490 kv, 500 kv, 750 kV & 800 kv, E robusto, fadl, barato e sequro de se fabricar,
instalar e utiizar.

COPPE/UFR] - COORDENACAO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAC DE ENGENHARIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)

Marcelo Marting Werneck / Ricardo Margues Ribeira @,"PIinio Porcitincula
JOUBERT GOMNCALVES DE CASTRO

PUBLICACOES
N RPI Data RPI Despacho Complemento do Despacho
2101 12/04/2011 8.7
2025 27/10/200% 8.6 referente & 42, 58 e 72 anuidades.
1882 30/01/2007 4.3
1863 19/09/2006 1.1
1815 18/10,/2005 3.1
1809 06/09/2005 11.16 Referéncia: Petico INPI/R] 020050030234 de 03.05.2005.
1774 04/01/2005 11.6
1751 27/07/2004 6.7 Baseado no art. 216 § 1% da LPI, apresente cdpia autenticada da procur...
1592 10/06/2003 21

Dados atuslizados até 13022013 - M? da Revista: 2197
voltar
[ e 1

Figura 3.5 — P10205845-6.

O PI10205845-6 também obteve despacho referente a apresentacio de procuracao
autenticada, teve um arquivamento publicado devido ao ndo cumprimento desta
exigéncia, obteve a restauracdo publicada na RPI 1809, foi novamente arquivado desta
vez pelo ndo requerimento do exame técnico, foi também novamente desarquivado na
RPI 1882, mais uma vez foi arquivado em 2009 devido a problemas de anuidade e teve

sua ultima publicacao em 2011 restaurando o pedido.
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; Consulta & Base de Dados do INPI

[ Pesquiza Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

Depdsito de pedido nacional de Patente

{21} N°doPedido: PIO400168-0 A2

Leia-
me antes

(22) Data do Depdsito: 12/02/2004
(51) Classificaco: HO4B 1/33 ; HO4B 1/68
(54) Titulo: CONVERSCR DSE/SSB ANALOGICO COM ELEVADA REJEICEO DE IMAGEM

"COMVERSOR DSB/S58 AMALOGICO COM ELEVADA REJEICAQ DE IMAGEM™. A presente inovacio consiste na implementacio
completa de um conversor de modulacdo DSE para S5B a capacitores chaveados, Uma boa faixa dindmica e sensibilidade baixa
=0s erros nas razdes de capacitincas s3o conseguidas, pela implementagdo do Transformador de Hilbert através de circuitos

{57} Resumo: com fungdes de transferéndia recursivas do tipo passa-tudo. A taxa de amostragem do sinal S5B & reduzida por um fator igual a
2 (doig) sem perda de informac3o por aliasing, reduzindo a complexidade do drcuito e o seu consumo de energia. Multiplicadores
a capacitores chaveados s3o usados nos estagios de convers3o, e um fitro passa-baixas a capacitores chaveados, também
baseado em blocos IIR estruturalmente passa-tudo, & usado no estagio de filtragem em banda-base.

COPPE/UFRJ- COORDENACAQ DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAD DE ENGENHARIA DA

- S
(71) Nome do Depositante: |, -c o ane FEDERAL DO RIO DE JANEIRO {BR/R3)

(72) Mome do Inventor: Antfinio Petraglia / José Gabriel Rodriquez Carneiro Gomes &’)
{74) Mome do Procurador: JOUBERT GOMCALVES DE CASTRO

PUBLICACOES
M= RPI Data RPI Despachao Complemento do Despacho
1813 04/10/2005 3.1
1742 25/05/2004 2.1

Dados atualizados até 13/02/2013 - N° da Revista: 2197
voltar

Figura 3.6 —-P10400168-0.

O PI0400168-0 é um caso simples de pedido onde foi publicado seu depdsito
(despacho 2.1), publicado o pedido em si (despacho 3.1) e aparentemente agora o
pedido aguarda o exame. Considerando que o pedido foi depositado em 2004, na atual

data de fevereiro de 2013, é provavel que este seja examinado em breve.
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= Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

Depdsito de pedido nacional de Patente

o

{21) M°do Pedido: PI0402521-0A2

Leia-
me antes

(22) Data do Depdsito: 28/06/2004
(51) Classificaco: HO3F 3/45
{54) Titulo: OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAD DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE

"OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAD DE SINAL DE ENTRADA CONSTANTE". A inovaco ora proposta refere-se a um tipo de
amplificador operacional de transconduténcia (OTA), com aplicagies em drcuitos integrados na tecnologia CMOS, cujo ajuste da
transcondutancia gm é realizado mantendo constante a excursdo do sinal diferencial de entrada, e
consegiientemente a faixa dindnmica. Isto € possivel gragas ao uso de espelhos de corrente com
degeneracdo de SOURCE. Este OTA permite o ajuste de gm por um fator de 10, que € realizado linearmente
pelo ajuste de uma corrente de controle.

1) Nome do Denasitante:  COPPELFRI-COORDENACAO DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO DE ENGENHARIA DA
{71y ome do UEposiant=: |\ 1yERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (BR/RJ)

(57} Resumo:

(72} Mome do Inventor: Antdnio Petraglia / Fernando Antnio Pinto Bardgui

(74) Mome do Procurador: JOUBERT GONCALVES DE CASTRO

PUBLICACOES
M=RPI Data RPI Despacho Complemento do Despacho
1856 01/08/2006 31
1763 15/10/2004 2.1

Dados atuslizados até 13/02/2013 - N? da Revista: 2197
voltar

Figura 3.7 -P10402521-0.

O PI0402521-0 estd exatamente na mesma situagdo do pedido de patente da
figura 3.6. Note que ndo é possivel ter a certeza se o exame foi requerido através da
base de dados do INPI uma vez que houve publicacdo até o momento, nem do
requerimento de exame nem do arquivamento. Para saber se um exame foi requerido

deve-se solicitar no INPI.
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Consulta & Base de Dados do INPI

[ Pesgquiza Base Marcas | Pesquiza Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessdo

Depdsito de pedido nacional de Patente

(21) N®do Pedido: PIO301524-4 A2

Leia-me antes

(22} Data do Depésito: 20/05/2008

(51) Classificacio: HO3M 7/30

(54) Titulo: METODO E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSAC DE SINALS DIGITAIS

METODO E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSAD DE SINAIS DIGITAIS, A presente invengdo refere-se & drea de
compress3o e descompress3o de sinais digitais. Especificamente situa-se na drea de compressdo e descompressdo sem perda
{lossless compression) de sinais digitais, visando sua aplicacdo aonde estas s3o0 hoje largamente utilizadas, barramento de dados
de computadores, tréfego de pacotes na internet, comunicagdo de celulares, etc, A presente invencdo apresenta um método
para compressao e descompress3o de sinais digitais, em especial dois valores inteiros, gue tira proveito da combinagdo dos dois

RS valores inteiros para comprimi-los, obtendo baixissima entropia (<5%:) e boa taxa de compress3o (50%). Em uma realizacio

preferencial, o método obtém melhores resultados do que a codificagio delta, abrange um nimero de casos maior do que a
codificacdo exponencial de Golomb, é de facil implementacdo, possui complexidade 0(n) e permite implementacdo dirigida para
aplicacdo. Pode ser utilizado em microprocessadores & em quaisquer outras aplicagdes que demandem trafego (ou
armazenamento) de informagdes digitais.

(71} Nome do Depositante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR/RJ)

(72} Mome do Inventor: Luiz Eduardo Azambuja Sauerbronn

{74) Nome do Procurador: ATEM & REMER ASSES. CONSLUL. PROP. INT. LTDA

N®RPL
2036
2020
1954

{£6) Mimero Original: PI0B06178 -5 (Data: 11,/08/2008 );

PUBLICACOES
Data RPI Despacho Complemento do Despacho
12j01/2010 36
22/09/2009 1111 Prioridade interna do PI 0306178-5.
17/06/2008 2.1

Dados atuslizados até 13/02/2013 - MN® da Revista: 2197
voltar

Figura 3.8 — P10801524-4 — Prioridade Interna do caso P10801524-4.
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Consulta  Base de Dados di
[ Pesguiza Base Marcas | Pesquiza Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessédo

{21) N@do Pedido:

(22) Data do Depdsito:
(51) Classificagdo:

(54) Titulo:

(57} Resumo:

{71} Nome do Depositante:
(72} MNome do Inventor:
(74) Mome do Procurador:

{86) NGmero Qriginal:

NE RPI Data RPI
2074 05/10/2010
018 03/09/2008

Os pedidos de patentes das figuras 3.8 e 3.9 sdo um caso de prioridade interna
mencionado no item 2.9.2. O PI0801524-4 foi um pedido que se tornou prioridade
interna do pedido posterior PI0806178-5 e dessa forma foi arquivado definitivamente. O

pedido posterior PI0806178-5 segue o processamento administrativo de forma normal

Depdsito de pedido nacional de Patente

PI0B06178-5 A2

Leia-me antes
11/08/2008
HO3M 7/30
METODO E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSEQ DE SINAIS DIGITAIS

METODC E APARATO PARA COMPRESSAQ E DESCOMPRESSAQ DE SINAIS DIGITALS. A presente invengio refere-se & drea de
compressdo e descompress3a de sinais digitais, Especificamente situa-se na drea de compressdo e descompressao sem perda
{Iossless compression) de sinais digitais, visando sua aplicagdo aonde estas s3o0 hoje largamente utilizadas, barramento de
dados de computadores, tréfego de pacotes na internet, comunicacdo de celulares, etc, A presente invengdo apresenta um
método para compressao e descompressao de sinais digitais, que consiste na generalizacio do método originalmente conhecido
por LLE {Limited-Length Encoding). Em especial, tira proveito da combinagdo dos M valores inteiros para comprimi-los, obtendo
baixissima entropia e boa taxa de compressdo, Em uma realizacdo preferencial, o método obtém, & exemplo de LLE, melhores
resltados do que a codificacdo deita, abrange um nimero de casos maior do que a codificacdo exponencial de Golomb, € de
facil implementacio, possui complexidade O{n) e permite implementagdo dirigida para aplicacdo. Pode ser utlizado em
microprocessadores e em quaisquer outras aplicagies que demandem trafego (ou armazenamento) de informacdes digitais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (BR/RI)
Luiz Eduardo Azambuja Sauerbronn
ATEM & REMER. ASSES. CONSUL. PROP, INT. LTDA
PI0B01524 -4 {Data: 20/05/2008 );
PUBLICACOES
Despacho Complemento do Despacho
3.1
2.1

Dados atuslizados até 13/02/2013 - N° da Revista: 2197
voltar

Figura 3.9 - P10806178-5.

tendo apenas um adendo para a numeracio do pedido original.

Desta forma, podemos perceber que as datas sdo de suma importidncia no
processo administrativo e se um prazo for perdido, o pedido serd arquivado sendo ainda
em alguns casos um arquivamento definitivo. Além disso, foi possivel perceber que a

UFRJ nao possui nenhum dos 33 casos pesquisados concedido. Desta forma,
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analisaremos alguns dos pedidos de patentes mais recentes, que provavelmente tiveram

seus requerimentos de exame solicitados quanto a patenteabilidade e ao escopo de

protecao.

3.3 — Anadlises dos Pedidos de Patentes
Inicialmente podemos visualizar o quadro reivindicatério do pedido de patente

PI10400168-8:
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REIVINDICAGCOES
1- “Conversor DSB/SSB  Analogico com Elevada
Rejeicdo de Imagem” que consiste de um conversor de banda
lateral dupla (DSB) para banda lateral unica (S5B},

caracterizado pela utilizacdo de um filtro passa-baixas e

de um Transformador de Hilbert implementados a capacitores
chaveados com base em filtros passa-tudo ITR para baixa
sensibilidade, de um multiplicador de entrada e dois
multiplicadores de saida a capacitores chaveados, e pela
decimacdo do sinal S5B por 2 no dominio analdgicc também
implementada a capacitores chaveados.

2- “Conversor DSB/SSE Analégico cem Elevada
Rejeicdo de Imagem” de acordo com a reivindicacéo 1,

caracterizado pela montagem do sistema, conforme as etapas:

- Associacdo entre os componentes multiplicador de entrada,
para demodulacdo, filtro passa-baixas para separacdo do
sinal em banda base, Transformador de Hilbert para
defasagem de 90° em banda larga, e multiplicador/somador de
saida para modulacdio SSB. Todos estes componentes sao
implementados usando técnicas de capacitores chaveados.
-~Simplificacdo do sistema através da reducdo da taxa de
amostragem do sinal SSB por um fator igual a 2 (dois), com
a conseqgiiente simplifica¢do da estrutura do Transformador
de Hilbert e conexdo entre o filtro passa-baixa e o©
Transformador de Hilbert através de uma chave
multiplexadora 1:2.

3- “Conversor DSB/SSB Bnaldogico com Elevada
Rejeicdo de Imagem” de acordo com as reivindicagdes 1 & 2,

caracterizado por descricdes a capacitores chaveados

voltadas para a implementacdo em circuito integrado.
4— “Converscr DSB/SSB BAnalégico com Elevada

Rejeicao de Imagem” de acorde com as reivindicac¢des 1, 2 e
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3, com um multiplicador de entrada caracterizado pela

seguinte forma:
- Utilizacdo de uma forme de onda senoidal com 8{oito)
amostras, definidas conforme a taxa de amostragem
necessaria {portadora com fregiiéncia igual a 12,5% da taxa
de amostragem) e quaisquer consideragdes genéricas sobre
aliasing obtidas a partir da largura da banda do sinal de
entrada.
- Conjunto de 6{seis) chaves analbgicas, 4 (quatro)
capacitores de baixa precisdo e amplificador operacional,
todos controlados por 5(cinco) fases de acionamento
digitais sem superposicgido, geradas pelos circuitos logicos
especificos.

5- “Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada
Rejeicio de Imagem” de acordo com a reivindicacdo 4,

caracterizade pela utilizacaoc das chaves na cenfiguragéo

ilustrada, que permite:
- Implementacdo dos coeficientes unitdrios usando somente
2 (duas) chaves analdgicas e 2{(dois) capacitores com valores
iguais e suaves requisitos de precisdo guanto &
implementac¢do dos seus valores absolutos.
- Implementacdoc dos coeficientes 0.71 usando também 2
chaves analbdgicas e 2 capacitores. A precisdc necessaria
para implementar os capacitores é baixa, sendec apenas
requerido que a razdo de capacitincias seja préxima de
0.71.
- A realizacio dos coeficientes conforme descrito acima,
com a escolha dos sinais dos coeficientes através do uso de
um par de chaves analdgicas.
~ A efetnacdo de sinais nulos decorrentes da multiplicacdoc
por amostras senoldais iguais a zero.

6- “Conversor DSB{SSB Analdgico com Elevada

Rejeicéio de Imagem” de acordo com a reivindicagdo 5,
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caracterizado pela manutencdo de taxa de amosiragem

constante, de forma que o sinal de saida do nultiplicadoer
esta amostrado na mesma taxa do sinal de entrada do
conversor DSB/SSB.

7- “Conversor DSB/SSB BAnaldgico com Elevada
Rejeicdc de Imagem” de acordo com a reivindicagaoc 6,

caracterizado por esquema de controle digital, usando

formas de onda sem superposicdc, de todas as chaves
analdgicas, permitindo a realizacéo das tarefas
mencionadas.

8- *“Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada
Rejeicdo de Imagem” de acorde com a reivindicagdo 7,
incluinde um esquema de chaveamento digital de controle

caracterizade por 17 sinais de controle por formas de onda

digitais em  pares complementares sem  superposigao,
utilizados para sincronizagdo e controle des moduladores,
sincronizacdo para amostragem e variac@o das taxas de
amostragem, e efetivacdo das fungdes de processamento de
sinais realizados pelo filtro passa-baixas e pelo
Transformador de Hilbert.

9- “Conversor DSB/SSB Analégico com FElevada
Rejeicdo de Imagem” de acordo com a reivindicacio 8,
incluindo os sinais de controle mencionados, caracterizados
pela implementacdo tante em montagem por componentes
discretos gquanto em circuito integrado. utilizando para
isso cerca de 230 transistores CMOS.

10- “Conversor DSB/SSB Analégicoe com Elevada
Rejeicdo de Imagem” de acordo com a reivindicagao 9,
incluindo um filtre passa-baixas em tempo discreto

caracterizado por implementacdo baseada em filtros passa-

tude a capacitores chaveados de primeira ou segunda ordem,
implementagdo das secdes passa-tude mencionadas, usando as

técnicas de capacitores chaveados especificas para a
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implementacdo de filtros passa-tudo de primeira e segunda
ordem, cinco coeficientes de um - filtro passa-baixas de
quinta ordem e a sua implementacio a capacitores chaveados,
caracterizada principalmente pelo usc de razdes de
capaciténcias,

11~ “Conversor DSB/SSB Analdgicc com Elevada
Rejeigdo de Imagem” de acordo com a reivindicacdc 10, por
prever qualquer generalizacdc para ordens mais elevadas,

caracterizado por utilizar segdes passa-tudo de ordem 1 ou

2, ou ordens mais elevadas, implementadas a capacitores
chaveados.

12- ™“Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada
Rejeicado de Imagem” incluindo um Transformador de Hilbert

em tempo discreto caracterizado por implementacio baseada

em filtros passa-tudo a capacitores chaveados de primeira
ordem, implementacdo das secbes passa-tudo mencionadas
usando as técnicas de capacitores chaveados especificas
para a implementacdo de filtros passa-tudo de primeira
ordem, trés coeficientes d¢ Transformador de Hilbert e sua
implementagido & capacitores chaveados, caracterizada
principalmente pelo uso de razées de capacitincias,
chaveamento do circuite do Transformador de Hilbert a
metade da taxa de amostragem usada para o sinal de entradé.

13~ ™“Conversor DSB/SSB Analégico com Elevada
Rejeicao de Imagem” de acordo com a reivindicagdo 12, com
uso de uma chave mnultiplexadora para a realizacdo de um

atraso unitarie e dois decimadores, caracterizade pelo

controle de uma bifurcagio de um par de chaves através dos
sinais de controle F; e Fs.

14- “Converscr DSB/SSB Analédgicc com Elevada
Rejeicdc de Imagem” de accrdo com a reivindicacde 13,

: A = P -3/
caracterizado pela utilizac¢doc de um atraso fracionario z /

no caminho inferior do Transformador de Hilbert, necessaria
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para a sincronizacdc das sequéncias de amostras presentes
nos canais I e O da rede dé defasagem de 90°.

15- “Conversor DSB/SSB Analégico com Elevada
Rejeigdc de Imagem” de acordo com a reivindicacao 14,

caracterizado por qualquer generalizagdc para uma ordem

mais elevada, usando secdes passa-tudo de ordem 1 ou 2, cu
ordens mais elevadas, implementadas a capacitores
chaveados.

16- “Conversor DSB/SSB BAnalégice com Elevada
Rejeicdo de Imagem” incluindo um multiplicador/somador de

saida em tempo discretc caracterizado por realizar

simultaneamente duas formas de onda sencidais representadas
por um nimero minimo de amostras, especificamente 4(quatro)
amostras iguais a 0, -1 ou +1 para cada forma de onda, por
chaves analégicas e um amplificador operacional.

17- ™“Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada
Rejeicio de Imagem” de acordo com a reivindicagdo 16, sendo

que as chaves analégicas séo caracterizadas___por uma

configuracdo especifica que permite a multiplicacao das
seqgiiéncias em fase I e em quadratura Q pelas duas sendides
de 4 amostras, e a simultanea demultiplexacdo (soma)} dos
resultados, tudo de forma implicita e com utilizagao de
somente um amplificador operacional.

18- “Conversor DSB/SSB Analogico com Elevada
Rejeicdo de Imagem” de acordo com & reivindicagéo 17, com
implementacdco dos coeficientes unitarios usando ligagdes
diretas para. a2 salda do circuito de soma/multiplicagéo,

caracterizadas por chaves analégicas acionadas nas fases A

e G, inverszo de coeficientes unitarios usando quatro
chaves analbgicas internas, acionadas nas fases N; e Ny com
o objetivo de implementar o multiplicador —-1.00.

19- “Conversor DSB/SSB Analbgico com Elevada

Rejeicio de Imagem” de acordo com a reivindicacgdo 17, com &
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selecio das amostras de entrada mno tempo necessario

| caracterizada pelas chaves analégicas acionadas nas fases

i de controle C e E.
| 20- “Conversor DSB/SSB Analégico com Elevada
% 5 Rejei¢dc de Imagen” de acorde com a reivindicacao 17,

caracterizada pela soma implicita de sinais nules com a

amostra correta, multiplicada em cada fase A, C, E ou G por
um coeficiente diferente, usando as chaves analégicas
mencionadas, e os capacitores idénticos C; e um unico

10 amplificador operacional.
21- “Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada

Rejeicdo de Imagem” caracterizado pela manutengao da taxa

de amostragem constante e em um valor igual a metade da

taxa de amostragem do Transformador de Hilbert mencionade.
15 22- “Conversor DSB/SSB Analdgico com Elevada

Rejeicdo de Imagem” com o esquema de controle de todas

chaves, caracterizado pelo diagrama de fases contendo as

formas de onda &, C, E, G, Ni, Nz, Fi, Fa.
23~ “Conversor DSB/SSB Bnalégico com Elevada
20 Rejelcgdo de Imagem” caracterizado por permitir o}
posicionamento do estagio de conversao analégico-digital
(A/D) com complexidade reduzida apds ¢ converser DSB/SSB.
24~ “Conversor DSB/SSBR BAnaldgice com Elevada

Rejeicdo de Imagem” caracterizado por permitir a utilizacéde

25 de técnicas de circuitos amostrados no tempo, tais como
corrente chaveada, charge coupled devices, circuitos

—— analogicos com  coeficientes dependentes de largura de

pulsc, mosfet chaveado, dentre cutras.

25— “Conversor DSB/SSB Anal6gico com Elevada

30 Rejeicao de Imagem” caracterizado poxr permitir
implementagdes com cemponentes eletrdnicos discretos ou

menoliticas em circulto integrado.

Figura 3.10 — Quadro reivindicatério do pedido de patente P10400168-0.

Ao analisar o quadro reivindicatério do pedido de patente PI0400168-0,

podemos perceber primeiramente que o mesmo possui todas as suas oito reivindicacdes
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independentes relacionadas ao conversor DSB/SSB analégico com elevada rejei¢do de
imagem. No entanto, as reivindica¢des independentes 1, 12, 16 e 22 definem grupos
diferentes de caracteristicas alternativas essenciais a realizacdo da invencdo ou definem
diferentes concretizacdes da invengdo, e sdo ligadas por um mesmo conceito inventivo
tal como € requerido pela legislacdo em vigor. J4 as reivindicagdes independentes 21,
23, 24 e 25 provavelmente sofrerdo exigéncia, pois os examinadores brasileiros tendem
a ndo aceitar mais de uma reivindicacio independente direcionada a mesma categoria da
invencdo. Entretanto, tais reivindicacdes podem ser suprimidas ou reescritas como
reivindica¢des dependentes sem perda do escopo de protecdo através das multiplas
relacdes de dependéncia. Cabe ressaltar que é necessario ter sempre em vista qual € o
verdadeiro escopo de protecdo que se € pretendido.

Outra caracteristica do quadro reivindicatério que se deve atentar é o fato dos
ndmeros de referéncia constantes das figuras ndo estarem presente entre parénteses no
quadro reivindicatério e no resumo para um melhor entendimento da invengdo. Assim,
o quadro reivindicatério estd em desacordo com o Ato Normativo 127 de 1997 e muito
provavelmente sofrerd exigéncia também nesse sentido.

Apés analisar o pedido de patente PI0402521-0, e tendo seu quadro

reivindicatorio abaixo:
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RETVINDICACOES
1- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” que consiste de um amplificador
operacional de transconduténcia em configuracdo tanto em
saida diferencial quanto em salda simples, caracterizado
pela utilizacao de espelhos de corrente com degeneracéo de
source (ECDS) através do emprego de MOSFET na regido de
triode como resistor de degeneracao.
2. “oTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” de acordo com & reivindicacdo 1,

caracterizado por permitir a livre escolha do  par

diferencial mais adequado para due sejam alcangadas as
melhores especificacées de linearidade e faixa dinamica.

5. wora SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” de acordo com as reivindicacdes 1 e 2,

caracterizado por garantir a imutabilidade da tensdc de

entrada diferencial maxima admissivel, ao longo de toda a
variacdc da transconduténcia do OTA.
4—- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE

ENTRADA CONSTANTE” de acordc com as reivindicagdes 1, 2 e

3, caracterizado por garantir o controle linear do valor da

transcondutancia do OTA pela corrente de controle i,,.
5 “oTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” de acordo COm as reivindicagdes 1, 2, 3

e 4, caracterizado por descricdes a nivel de transistores

MOSFET veoltadas para & implementacdo em circuite integrado.

6- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” de acordo com as reivindicacées 1, 2, 3,
4 e 5, incluindo espelho de corrente com degeneragdo de

source caracterizado pela sequinte forma:

- Relative a Fig. 1, o espelho & composto por dois
transistores (M2a e M4a) trabalhando na regido de saturacao,

dois transistores trabalhando na reqgido de triodo (Mla e M3a)
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A tensido de gate de Mla é mantida constante num valor pré-
determinado, e a tensdc de gate de M3a é modificada para
controlar a razdo entre a corrente de dreno de Mda e MZa.
- Relativo & Fig. 1, a tensdc no dreno do transistor Mda é
estabilizada pela realimentacdc de tenséo proporcionada
pelo transistor MS5a, para manter a tensdo no drenc de Mda
estéavel.

7- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” de acordo com as relvindicacoOes 1, 2, 3,

4, 5 e 6, caracterizado peor prever qualquer generalizagaoc

de wutilizacdo como misturador, multiplicador de tensdo,
modulador, demodulador, detector de fase, e outros.

g- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAO DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” caracterizado pela utilizagdo do ECDS,

relativo & Fig. 3, formado pelos transistores Mlc, M2c, M3c,
M4c para a realizacgdo do controle adaptative do modo comum
da tensdo de salda.

g- “OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAQ DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” incluindo o circuito de contrele linear

da transcondutancia, relativo & Fig. 4, caracterizado pela

sequinte forma:
- Ajuste da transconduténcia do OTA proporcionalmente a

razdo entre a corrente de controle i, e a corrente de
polarizacdo [y,

- Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M3 e
M4, que espelha a corrente [y, para o dreno do transistor
M?a, com valor igual a /, +1,ef/2. Ecps  formado pelos
transistores Mla, M2a, M3a e Mda, ¢ controlado pela tensao Vg,
que espelha a corrente [, +[,ef/2 para o drenc de M8 com valor
{,. Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2, M15

e MI6, que espelha a corrente [y, para o dreno do transistor
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M2b, com valor igual a [, -/, /2. ECDS formado pelos

transistores Mlb, M2b, M3b e Mdb, e controlado pela tenséo

Vum r Qque espelha a corrente IX—.',CI/2 para o dreno de M20 com

valor i, . Espelho de corrente formado pelos transistores Mll,
5 Mi2, MI3 e Ml4, que espelha a corrente i, para o dreno do
transistor Mll, com valer igual a i, . Espelho de corrente

formado pelos transistores M9, MiQ, M21 e M22, que espelha a

ansistor M9, com valor igual a
ansistor M9, of

corrente i, para o dre
iy . Somador de correntes formado pelos transistores M$, MSe
10 MIll, cuja tensdo do né de conexao dos drenos corresponde &

Vo, - Espelho de corrente formado pelos transistores M1, M2,
M6 e M7, que gera a corrente de polarizacadc do transistor
M5. Espelho de corrente formade pelos transistores M1, M2,

M8 e M19, que gera a corrente de polarizagao do transistor

15 MI17.
10— ™OTA SINTONIZAVEL COM EXCURSAQ DE SINAL DE
ENTRADA CONSTANTE” caracterizado por permitir
implementacdes tantc em montagem por componentes

eletrénicos discretos quanto monoliticas em circuito

20 integrado.

Figura 3.11 — Quadro reivindicatério do pedido de patente P10402521-0.

Neste caso podemos primeiramente perceber que as mesmas caracteristicas
analisadas em relagcdo ao pedido de patente anterior P1I0400168-0 se aplicam ao quadro
reivindicatério do pedido em questdo. No entanto, podemos perceber ainda que nas
reivindica¢des independentes 8 e 9, por exemplo, aparece a expressdo “relativo a Fig
4.”. Tal expressdo provavelmente ndo serd aceita, pois a indicacdo necessaria para a
melhor compreensdo da matéria se da através dos nimeros de referéncia e ndo por
referéncia direta as figuras. Tipos de reivindicagdo que se relacionam diretamente com
as figuras sdo chamadas de “omnibus claims” e ndo sdo aceitas no Brasil, salvo
rarissimas excecoes.

Ap6s uma andlise mais profunda dos dois pedidos de patentes mencionados, €
possivel perceber que os mesmos estdo bem escritos, possuem suficiéncia descritiva e

um escopo de protecdo bem definido. E possivel prever que os mesmos sofrerdo as
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exigéncias mencionadas acima, no entanto, devido a diversidade dos examinadores no
INPI e a subjetividade imensa a qual os pedidos de patentes sdo submetidos, ndo se
pode afirmar com certeza como serd o procedimento administrativo dos casos. O
“backlog” do INPI na area de eletrdnica é grande, pois pode-se observar que os pedidos
datam de 2004 e na presente data, em fevereiro de 2013, ainda ndo tiveram suas
publicacdes de exame ou arquivamento publicadas, lembrando que o prazo para
requerimento de exame dos dois casos se extinguiu em 2007. O exame de um pedido de
patente leva cerca de um a dois anos, dependendo do nimero de pareceres e peti¢cdes
envolvidas.

Além disso, o INPI possui ainda uma defasagem grande no tempo de publicagdo
e principalmente de disponibilizacdo dos pedidos de patentes na internet. Os sites do
escritorio de patentes europeu e as ferramentas de busca do escritério internacional de
patentes tém disponibilizado os pedidos de patentes de forma incrivelmente veloz,
enquanto que o processo de digitalizacdo do INPI luta, ano apds ano, para tentar
atualizar sua base de dados. Na busca pelo pedido de patente PI 0801524-4 depositado
em vinte de maio de 2008 (20/05/2008), foi encontrado o contetddo da figura 3.12.
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Figra 3.12 — Pagina da internet encontrada quando procura-se pelo pedido de patente P10801524-4 na data de
fevereiro de 2013.

Note que a pigina para realizac¢do de “downloads” dos arquivos relacionados aos
pedidos de patentes e patentes em si € a pagina do escritério de patentes europeu (EPO)
na internet. Isso ocorre, pois o EPO apresenta tamanha infra-estrutura que os escritorios
nacionais do mundo inteiro entram em acordo com o mesmo para inclusdo digital dos
pedidos nacionais digitalizados na base de dados do EPO, favorecendo toda a integracio
do sistema patentario mundial, e com o Brasil ndo foi diferente.

Assim, podemos concluir que o INPI vem se atualizando e se modernizando ao
longo dos anos, mas o sistema patentirio no Brasil, apesar de extremamente bem
embasado em suas leis e doutrinas, apresenta dificuldade em acompanhar o ritmo
internacional.

Cabe ressaltar que todas as taxas e retribuicdes relativas a qualquer

procedimento administrativo se encontram disponiveis no site do INPI na internet.

111



Capitulo 4

Conclusao

Com o intuito de direcionar projetos a inventividade, algumas ideias devem ser
analisadas durante a fase de inicio e no decorrer de um projeto visando mudangas e
melhorias. Assim, ndo s6 dados importantes sdo levados em consideracdo, mas também
o desenvolvimento de uma cultura que valoriza a Propriedade Industrial estimulando o
raciocinio com base em desenvolvimento de potencial inventivo. Assim, é sugerida uma
discussdo entre os envolvidos em um determinado projeto a respeito dos seus aspectos,
que os leve a desenvolver sempre ideias que direcionem a atividade a algo que tenha
aplicabilidade industrial e que apresente atividade inventiva considerdvel para haver
possibilidade de uma patente de inven¢do ou um modelo de utilidade do produto criado.

Dessa forma, para um projeto visar se desenvolver em uma patente, por
exemplo, é necessdrio, primeiramente, que seja realizada uma busca no INPI a respeito
do tema do projeto. Tendo sido realizada a busca prévia e a andlise dos documentos de
maior relevancia, o projeto pode prosseguir mantendo o foco dos requisitos de
patenteabilidade. Cabe ressaltar que muitas vezes as caracteristicas de um projeto
podem ser reajustadas e o escopo de protecdo de uma invencdo ou modelo de utilidade
pode ser alterado para se adaptar ao estado da técnica daquela area de tecnologia. Apos,
€ necessdria a redagdo do pedido tendo em vista todas as legislacdes analisadas no
capitulo 2 presente trabalho. A ajuda de profissionais especializados é de grande valia
no cendrio complexo do desenvolvimento e elaboracdo de um pedido de patente. Além
disso, também ¢é necessdrio o acompanhamento de todas as fases processuais
administrativas e o pagamento de todas as retribui¢des necessarias. Cabe ressaltar que o
deposito de um pedido de patente ja did ao depositante a expectativa de direito sobre
aquele bem movel e se aplicam todas as protecdes legais.

Concluindo, no levantamento realizado neste trabalho pode-se perceber que a

cultura da Propriedade Industrial ndo se encontra adequadamente difundida na
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universidade, principalmente na graduagdo. H4 falta de informagao, no que diz respeito
ao desenvolvimento e aplicacdo de ideias para um registro de uma patente. Acredita-se
que poderia haver uma dissemina¢@o maior e mais clara da drea de patentes no contetddo
das disciplinas dos cursos de graduacdo de engenharia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Tal proposta poderia ser efetivada de diversas formas. Uma delas é uma
inclusdo maior do conteddo acerca do sistema de patentes no inicio do curso de
graduagdo, uma vez que tal sistema é vital para o desenvolvimento econdmico do pais.
Assim, como sugestdo para trabalhos futuros pode-se realizar um levantamento dos
préximos projetos a partir do ano de 2012 ou até mesmo realizar um novo
levantamento, complementando este realizado, efetuando-se outras andlises
administrativas. Outra proposta seria a continuidade dos projetos aqui estudados,
incentivando a finalizacdo das questdes deixadas em aberto, e possivelmente gerando
andlises mais técnicas e discussdes acerca do estado da técnica e da patenteabilidade dos
pedidos. Por dltimo, a principal sugestdo para trabalhos futuros é o incremento da
presenga da propriedade industrial na vida académica dos alunos e professores da UFRJ,
presenga esta que depende da participacdo de muitos colaboradores, mas que com

certeza elevaria o mérito da universidade em todos os seus aspectos.
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