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1 Introducgdo

Ter a patente de um produto significa ter o direito de
impedir terceiros de produzir, usar, colocar a venda, vender ou ( feunido de tais fontes
importar, sem o consentimento do titular, (i) o produto objeto em uma Unica estrutura
de patente ou (ii) processo ou produto obtido diretamente por implicou a reorganizagdo
processo patenteado. O titular da patente podera conceder do contetdo, incluindo
. . . ~ ajustes de natureza
licenca de sua patente a terceiros, mediante remuneragao ou .

- N . . formal, acréscimo e
ndo. Entdo, se houver sido inventado um produto ou um

edicdo de trechos do
processo, podera ser requerida a patente no INPI. texto.

Atencgao!

Este Manual busca consolidar e aperfeigoar as normas e
orientacdes de diferentes origens, tais como: resolucdes e portarias, instru¢des normativas,
pareceres normativos, notas técnicas e decisdes do Comité Permanente de Aprimoramento dos
Procedimentos e Diretrizes de Exame de Patente (CPAPD), bem como procedimentos (até entdo)
tacitos, empregados na rotina do exame de pedidos de patentes.

O objetivo desse manual é auxiliar os depositantes e/ou titulares de pedidos de patente
e patentes, com relagdo aos atos necessarios a serem praticados no INPI, bem como apresentar
os principais conceitos de questdes vinculadas a Propriedade Industrial em matéria de patentes.

O material foi elaborado para utilizacao preferencial na tela do computador, pois possui
links.

1.1 Conteudo do Manual

1.1.1 Naturezas de ativos de propriedade industrial

O INPI concede alguns titulos de propriedade intelectual, tais como patentes de invencao,
patentes de modelo de utilidade, certificados de adicdo, registro de desenho industrial, registro
de marcas, registro de software, e registro de topografias de circuito integrado.

E possivel identificar a natureza do ativo através do nimero do processo no INPI. Os
numeros dos processos no INPI sdo compostos pela sigla “BR” que indica o pais do depésito
(Brasil) e um conjunto de algarismo (por exemplo, BR 11 2021 006108-8). Os dois primeiros
algarismos (no caso, o numero 11) indicam a forma de protecdo do ativo de propriedade
industrial (conforme Quadro 1).

Quadro 1 - identificagdo do tipo de protecdo pelo nimero
Intervalo | Natureza do ativo

10a 19 Patente de Invengdo e certificado de adigdo

20229 Patente Modelo de Utilidade

30a39 Processos de registro de desenhos industriais

40a49 Processos de protecdo da indicacdo geografica

50 a 59 Processos de registro de programas de computador

60 a 69 Processos de registro de topografias de circuitos integrados

70a79 Processos de contratos de transferéncia de tecnologia
Fonte: elaboragdo prépria




Importante destacar que nem todas as numeragdes sao y.
utilizadas. Por exemplo, o intervalo atualmente utilizado para modelo
de utilidade é de 20 a 22. Os demais numeros estao reservados para ( Atencdo!

eventuais necessidades futuras das diretorias envolvidas. O lbezerie
Industrial (DI) ndo
O conteudo do manual consiste de conceitos basicos sobre é protegido como
inventos, modelos de utilidade, certificados de adigao, disposicoes Patente, mas

através de um

gerais sobre pedidos de patentes e patentes, procedimentos para Registro

elaboragdo, depdsito e acompanhamento de um pedido de patente
ou certificado de adi¢dao, obrigagbes do titular da patente e
informacgdes sobre os Exames Prioritarios e sobre a Opinidao Preliminar de Patentes. Ressalta-
se que o Desenho Industrial ndo é protegido como Patente, mas através de um Registro, tendo
condicdes, tramites e exames distintos.

1.1.2 Pedido nacional e internacional p

Como veremos adiante, o depdsito de pedido no INPI, Atencio!
protegera seu invento apenas no Brasil. Em outras palavras, ( )
concorrentes em outros paises poderdo produzir, colocar a venda, Sdais v
vender, importar e exportar essa tecnologia. Via de regra, é necessario depdsito
efetuar um depdsito de pedido de patente em cada pais onde se quer internacional, mas

nao existe uma

protecdo e atentar a legislacdo desse pais (cada pais tem um manual .
patente mundial.

como esse que explica como é efetuado o depdsito e os
procedimentos).

Existe um tratado que visa facilitar o depdsito de pedidos em mais de um pais: o Acordo
em Matéria de Patentes (PCT). Ou seja, a depender da forma como se deposita, o processo de
patente pode ser “nacional” ou “internacional” (também chamado de PCT).

Importante destacar que o PCT trata de um depdsito internacional, sendo que, apds
determinado periodo, sera necessario entrar em fase nacional em cada pais no qual se deseja a
protecdo e atender a legislacdo local. Em outras palavras, existe um depédsito internacional, mas
ndo existe uma patente mundial.

Este manual busca introduzir os conceitos para pedidos nacionais. Para informacodes
sobre como efetuar um depdsito internacional e entrar em fase nacional no INPI, acesse a Pagina
Depdsito Internacional. Os conceitos apresentados nesse manual sdo uteis também para a fase
nacional de pedidos internacionais.

1.1.3 Meios de apresentacao de documentos e de peticdo

Ha duas formas de depdsito de um pedido de patente. Pedidos de patente (nacionais)
devem ser depositados exclusivamente de forma eletronica. Sendo assim, todos os documentos
anexados aos formularios eletronicos de pedido de patente de invencdo e de modelo de
utilidade, certificado de adicdo de invencdo ou peticdo deverdo ser enviados ao INPI como
documentos digitais ou digitalizados.

A partir de 20 de outubro de 2014, o sistema ePCT-filing passou a ser o meio indicado ao
depdsito de pedidos internacionais (ou PCT) e envio de documentos associados. O e-PCT é um
servico online da OMPI que permite aos Escritérios receptores, Autoridades Internacionais e
usuarios cadastrados, acesso eletrénico seguro aos pedidos internacionais depositados através
do PCT.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/Como-proteger-patente-no-exterior
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/Como-proteger-patente-no-exterior

Para todos os efeitos desse manual, o termo “documento”, quando referente ao envio
de anexos, significa o conjunto de textos e/ou imagens enviado sob a forma de arquivo
eletrdnico, seja através da digitalizacdo de contetidos originalmente em meio fisico, seja por
meio da cdpia de arquivo existente exclusivamente em meio digital.

1.2 Como ler esse manual

Esse manual apresenta um passo a passo de como, apds o desenvolvimento de um
invento, o interessado deve proceder para obter a patente. Sdo 5 passos que irdo auxiliar a ter o
direito de propriedade industrial no menor tempo possivel no Brasil e um passo adicional sobre

como solicitar informagdes ao INPI referentes a protecao do invento no exterior.

Quadro 2 — Passo a passo para protecdo da invengao ou modelo de utilidade

12 Passo | Leitura atenta da legislagdo pertinente. Capitulo 2
22 Passo | Efetuar uma busca no banco de patentes | Capitulo 3
32 Passo | Redigir o documento de patentes Capitulo 4
42 Passo | Efetuar o depdsito Capitulo 5
52 Passo | Acompanhar o pedido de patente Capitulo 6
62 Passo | Proteja seu invento no exterior Em elaboragdo

Fonte: elaboragdo prépria.

Ao final, é apresentado mais um capitulo, sobre problemas e duvidas mais frequentes
relacionadas a pedidos de patente e patentes (Capitulo 7).

1.3 Atendimento

A forma mais rapida de sanar duvidas iniciais é através do chatbot do INPI, chamado
Felinpi. Ele pode ser acessado diretamente no site do INPI e fica disponivel na barra lateral direita
(indicado pela seta vermelha na Figura abaixo).

Figura 1 — Acesso ao bot Filipindo

Cartagem do Duacadnots Canton e teras o Crtatuctacn Loghtachs de
hwm«- Pty Petichorvrerto rfervise Cornd
pda w
Meorta contra Cmbasts Recurue o Semvta da L
Frocesen o e nev Bon Sevter—as o ey I upredace s fa
e

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br


https://www.gov.br/inpi/pt-br

Duvidas mais especificas podem ser direcionadas para Comunidade Agir INPI. Na
comunidade, vocé pode efetuar perguntas que serdo respondidas por técnicos do INPI e agentes
da propriedade industrial. Estas perguntas ficardo disponiveis e poderdo auxiliar outros usuarios.

As duvidas e questionamentos dos depositantes podem ser enviados pelo sistema Fale
Conosco, acessivel no portal do INPI e serdo respondidas em até 8 (oito) dias corridos. O
atendimento é feito pelo Servico de Assuntos Especiais de Patentes (SAESP) da DIRPA.

Caso a duvida persista, é possivel solicitar o atendimento telepresencial para o usudrio
externo. Este atendimento sé pode ser solicitado apds um questionamento e resposta ao Fale
Conosco. O atendimento telepresencial deve ser instruido com as duvidas do requerente, para
gue haja o direcionamento ao setor correto dentro do INPI.

O atendimento telefénico do INPI foi suspenso em 2018 e o presencial em 2020.


https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria/coordenacao/rede-agir/comunidade
http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco
http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco
https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/servico-de-atendimento-telepresencial

2 Conceitos basicos

Conhecer a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 1996 - LPI) é uma importante
ferramenta para garantir os direitos do depositante. A LPI, em conjunto com tratados dos quais
o Brasil faz parte, rege a concessdao de patentes de invencdo, de modelos de utilidade e de
certificados de adicdo de invencdo no pais. Assim, verificar o que pode ser objeto de protecao,
as naturezas e as formas de apresentacdo dos depdsitos de patentes de invengdo e de modelos
de utilidade, de certificados de adi¢do, enfim, todos os principais dispositivos relacionados aos
aspectos legais de protegao das Patentes de Invengdao e de Modelos de Utilidade, configuram um
primeiro passo para a elaborag¢ao de um pedido de patente.

Os procedimentos administrativos devem ser do conhecimento de todos que ja possuem
ou desejam possuir uma Patente de Inven¢dao ou Modelo de Utilidade concedida. Portanto, a
leitura do Manual do Usuario, das normativas vigentes que dispdem sobre o depdsito de
patentes de invencdo e de modelos de utilidade, de certificados de adi¢ao de invencao, e da Lei
da Propriedade Industrial, é imprescindivel para todos que desejam depositar pedidos ou
protocolar peti¢cdes no INPI.

O objeto deste capitulo é apresentar alguns conceitos basicos e caracteristicas
fundamentais sobre pedidos de patente e patentes.

2.1 Normas aplicaveis ao exame de patentes

As normativas relativas aos servicos relacionados com patentes estao disponiveis na aba
Servicos/Patentes/Legislacdo do site do INPI. De maneira geral, sdo aplicaveis ao exame de
patentes:

e A Constituicao Federal:

Art. 52-(...)

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua
utilizagdo, bem como protegdo as cria¢des industriais, a propriedade das patentes, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais;

e A Lein®9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial ou LPI) regula os
direitos e obrigacdes relativos a Propriedade Industrial e estabelece a concessao de
patentes (Art. 2° da LPI) considerando o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econémico do Pais. Os dispositivos relacionados com patentes constam do
Art.3°ao Art. 93 e do Art. 212 ao Art. 244.

e Tratados e convengdes dos quais o Brasil seja signatario:

e A Convencao da Unido de Paris (CUP), concluida em 1883, constituiu o primeiro
marco em nivel internacional para a protecdo da Propriedade Industrial entre os
diversos paises signatdrios, estabelecendo também condicGes de depdsito e
exame de um pedido de patente em outros paises. O Brasil foi um dos 14
primeiros a aderir a essa convencdo. Varias foram as modifica¢Oes introduzidas
no texto de 1883 através de 7 revisdes. Em 1990 o Brasil aderiu integralmente ao
texto da Revisao de Estocolmo da CUP;


https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao

e O Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual
(TRIPS) ndo apresenta normas autoaplicaveis ao exame de patentes, porém cria
uma série de obrigacdes assumidas pelo governo brasileiro no sentido de
estabelecer um patamar minimo de protecdo em matéria de propriedade
intelectual na legislagao interna sobre o assunto; e

e 0O Acordo em Matéria de Patentes (PCT) é um tratado multilateral que permite
requerer a protecdo patentdria de uma invengao, simultaneamente, num grande
numero de paises, por intermédio do depdsito de um Unico pedido internacional
de patente. Este tratado é administrado pela OMPI / WIPO (Organiza¢do Mundial
da Propriedade Intelectual) e conta com mais de 150 paises signatarios (WIPO,
abril/2020), entre eles o Brasil. O seu principal objetivo é simplificar e tornar mais
econdmica a protecdo das inven¢bes quando a mesma for pedida em vdrios
paises. Um pedido PCT pode ser apresentado por qualquer pessoa que tenha
nacionalidade ou seja residente em um Estado membro do tratado.

e Todanorma que tenha vinculacdo ou relagcdo com o Direito da Propriedade Industrial, em
seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legisla¢des
civil e comercial e a relativa a direito de autor.

2.2 O que é uma patente

A patente é um titulo de propriedade tempordrio, oficial, concedido pelo Estado, por
forca de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa fisica ou pessoa juridica), que passam a
possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de um processo de fabricacdo ou
aperfeicoamento de produtos e processos ja existentes, objetos de sua patente. Terceiros podem
explorar a patente somente com permissao do titular (mediante uma licenca).

A concessdo da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito
do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessario o requerimento da patente e o seu
tramite junto a administracdo publica.

A intencdo é que durante a vigéncia da patente, o titular seja recompensado pelos
esforcos e gastos despendidos na sua criacdo. Sendo assim, a patente pode ser considerada uma
forma de incentivar a continua renovacao tecnoldgica, estimulando o investimento das empresas
para o desenvolvimento de novas tecnologias e a disponibilizacdo de novos produtos para a
sociedade.

Apds o periodo de vigéncia, a patente se torna de dominio publico e a tecnologia podera
ser produzida e comercializada por qualquer pessoa da sociedade, ou seja, ndo vigora mais o
direito de exclusividade.



2.3 O documento de patente

A base de informacado tecnolégica de patentes é formada por um grupo de documentos
chamados de folhetos. Existem dois tipos de folhetos, um é chamado de folheto de publicacdo
ou primeira publicacdo e o outro é o folheto de concessdo ou segunda publicacdo. Os folhetos
sdo formados por uma "folha de rosto" e pela matéria relativa ao invento (Relatério descritivo,
Reivindicag¢Oes, etc). A folha de rosto é a primeira folha do documento e contém os dados
identificadores do pedido, tais como: nome do depositante e inventor, data de depdsito, etc. A
Figura 2 mostra a "folha de rosto" do folheto de publicacdo do pedido BR 122021004260-8.

Figura 2 - Folheto de publicagido

ﬁ (21} BR 1ZZ0Z10040%0-8 A2 .“-.

[FE) Dina i Dol LR

Pl n Pl dir Bewed [ D da Poblicacic Raciorsl
—- mrretTEr
P it iy 1 0 L (O B B PP B L
s s i, A A
[0 amranaTR———— » AL LT
U Py L
Y i T GRS, M TN AN IO GSCTH L BOUET D S WIS AR HL TS
ey
L Pl P T RO HECORHLTY i TLRRTECE

LR TSPy Sae e ]

S 1 R T

N Frommts e e e B R TT  DLOATA

Fonte: pedido de patente BR 12 2021 004260-8 A2

O folheto de publicacdo revela a sociedade o invento depositado no Brasil, apds sua
aprovacado no exame formal preliminar. O folheto de concessao é publicado quando é emitida a
carta-patente, ou seja, é disponibilizado apenas para pedidos que se tornaram patentes em vigor.
Uma das formas de identificar o tipo de publicacdo é por meio dos kind codes. Os kind codes sdo
uma combinacdo de letras e nimeros que aparecem ao final da numeracao do pedido. O Quadro
3 aponta os principais tipos de kind codes utilizados no Brasil em folhetos.

Quadro 3 - Diferenca nos kind codes de folhetos de publicacdo e de concessdo

Natureza do pedido Primeira publicacao Segunda publicacao
(folheto de publicagao) | (folheto de concessao)
Patente de invengdo | A2 B1
Modelo de Utilidade | U2 Y1
Certificado de adi¢ao | E2 F1
Fonte: OMPI
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Existem outros tipos de kind codes, utilizados, por exemplo, quando ha a necessidade de
republicacdo de documentos de pedidos de patente ou patentes.

2.4 Caracteristicas fundamentais das patentes

2.4.1 Propriedade limitada temporalmente. 2

Diferentemente de outros sistemas de propriedade, a validade
limitada a um determinado periodo de tempo, permite que apds o ( Atengzio!
’ . ;. RT) Para o interesse
transcurso desse periodo a patente caia em dominio publico, estando

. . . . publico ser
apta para ser usada por toda a sociedade, incentivando o inventor a atendido, &
prosseguir na pesquisa de aperfeicoamentos, bem como estimular seus necessario
concorrentes. A vigéncia das patentes de invenc¢do é de 20 (vinte) anos redigir o pedido
e dos modelos de utilidade é de 15 (quinze) anos, contados a partir da com clareza.
data de depdsito do pedido.

2.4.2 Interesse publico na divulgac¢ao da informagao contida no 2
Pedido de Patente.
O interesse publico fica preservado na divulgagdo da ( el
E necessario

informacao, permitindo a sociedade o livre acesso ao conhecimento da

L. . . depositar um
matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor

pedido de
podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estagio mais patente em cada
avangado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento pais que se
tecnoldgico do pais. deseja a

2.4.3 Territdrio de validade de uma patente

A patente é valida apenas nos paises onde foi requerida e concedida a sua protec¢do. Cada
pais é soberano para conceder ou n3do a patente, independentemente da decisdo em outros
paises sobre pedidos de patentes depositados nos mesmos, ou seja, patentes correspondentes
(Art. 4° bis da "Convencdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial" - CUP).

2.4.4 Expectativa de direito y

Quando o interessado deposita um Pedido de Patente ele passa
a usufruir uma expectativa de direito. O direito exclusivo do titular (
nasce apenas com a concessao da patente, formalizada pela expedicdo

Atencgao!
No caso de
contrafacdo, é

da Carta-Patente. SO a partir da concessao, o titular podera impedir possivel utilizar
que terceiros nao autorizados por ele deixem de executar as atividades modalidades de
gue lhe sdo privativas, sob pena de sanc¢des civil e penal, de acordo tramite

com as prerrogativas e limitacdes previstas na legislacdo. eIl s

2.4.5 Obrigagdes do titular da patente

Uma vez concedida a patente, o titular passa a deter direito sobre a tecnologia, mas
também passara a ter algumas obrigacdes. 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 econ6mico, comprovado nos termos da lei, por decisdao administrativa
ou judicial.
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Também ensejam a licenca compulséria, a ndo exploracdo do objeto da patente no
territério brasileiro, por falta de fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a
falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econémica,
guando serd admitida a importacdo; ou ainda a comercializacdo que ndo satisfizer as
necessidades do mercado.

Importante destacar os casos de cotitularidade (item 2.8.2). No caso, a patente ficara
sujeita a ser licenciada compulsoriamente se os titulares praticarem os atos descritos acima.

2.5 O que pode ser patenteado no Brasil -

Todas as criacdes que impliguem em desenvolvimento que
acarrete em solugdo de um problema ou avango tecnoldgico em ( Atengdo!
relacdo ao que ja existe e que possuam aplicagdo industrial podem, A compreensdo do

a principio, ser passiveis de protecdo. Este conceito envolve f;gcgi':;iz
diferentes categorias que podem ser divididos em dois grupos invento &
principais: produtos e processos. Os produtos podem ser fundamental para a
equipamentos/aparelhos; objetos, inveng¢do implementada por redagdo do pedido
computador (lIC), compostos, composicdo ou Kit. Os processos de patente.

podem ser métodos, uso e IIC.

A Lei da Propriedade Industrial, através do Art. 2°, inciso |, prevé a concessao de Patente
de Invencdo e Patente de Modelo de Utilidade. A LPI estabelece, ainda, a concessdao de
Certificado de Adicdo de Invengdao, como um acessério da Patente de Invencgado (Arts. 76 e 77). O
Certificado de Adicdo extingue-se junto com a Patente inicial.

E necessario consultar os requisitos especificos para cada natureza de protegdo e para
cada categoria. Veja mais informagdes no Minha Primeira Patente.

2.5.1 Patente de invengao

Uma definicdo possivel para invencdo patentedvel é a
concepgao resultante do exercicio da capacidade de criagao do Atengao!
homem que represente uma solucdo nova para um problema ( Na duvida de qual a
técnico existente dentro de um determinado campo tecnoldgico e e HE L s
. . ~ para sua invengao,
gue possa ser fabricada. As invencdes podem ser referentes a
] o N ] entre em contato
produtos industriais (compostos, composicbes, objetos, aparelhos, com a Diretoria de
dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, Patente do INPI.
etc.). As Patentes de Invencdo conferem protecdo as criacOes de

carater técnico, visando um efeito técnico peculiar.

2.5.2 Certificado de Adi¢ao de Invencao

A adicdo de invencdo é um aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto
da invenc¢do, mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no
mesmo conceito inventivo. O Certificado de Adicdo de Invencdo que ndo apresentar o mesmo
conceito inventivo do Pedido ou da Patente do qual se origina, sera indeferido. O usudrio podera,
no prazo do recurso contra o indeferimento do Pedido de Certificado de Adi¢do, requerer a sua
transformacdo em Pedido de Patente de Invenc¢do ou de Modelo de Utilidade.
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2.5.3 Patente de modelo de utilidade p

Um modelo de utilidade é um objeto de uso pratico, ou parte
deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma Atengio!
ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria ( Uma das principais
funcional no seu uso ou em sua fabricacdo. Este objeto deve ser daferéircgfsu?:a ole
tridimensional (como instrumentos, utensilios e ferramentas) e

um MU reside no
suscetivel de aplicacdo industrial. Estado da Técnica.

A diferenciagdao entre Patente de Invengao e Patente de
Modelo de Utilidade é de suma importancia para quem deseja
proteger sua criacdo. Para determinar a definicdo da natureza
correta, é necessario avaliar se hd um aperfeicoamento de efeito ou funcionalidade — caso de
protecdao como Patente de Modelo de Utilidade - ou um novo efeito técnico-funcional — caso de
protecdao como Patente de Invencgdo. O inventor poderd identificar melhor a natureza (Invengao
ou Modelo de Utilidade) da sua criagdo a partir do conhecimento prévio do estado da técnica
(ver item 2.6.1), de modo a requerer devidamente a protecdo (Quadro 4).

Quadro 4 - Exemplos de inveng¢ao e modelo de utilidade com base no estado da técnica

Exemplo de invencgses Exemplos de modelos de utilidade
Estado da Invengao Estado da Técnica = Modelo de Utilidade
Técnica
Computador  Notebook Tesoura de poda Tesoura de poda com
pessoal (PC) semiprofissional cabo giratério
Telefone Celular Porta sabdo em Porta sabdo em pé
sem fio po com dosador

Fonte: elaboragao prépria.

2.5.4 Matéria excluida de protec¢ao patentdria

De acordo com o Art. 10 da LPI, varias matérias ndo sao consideradas nem invencdo nem
modelo de utilidade (deve-se analisar atentamente todo os incisos de | a IX do Art. 10). Como
exemplo, podemos citar: planos comerciais, planos de assisténcia médica, de seguros, esquemas
de descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte,
musicas, livros e filmes, assim, como apresentacdo de informagdes, tais como cartazes ou
etiquetas com o retrato do dono.

Tampouco se pode conceder patentes para ideias abstratas, para técnicas e métodos
operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacao no
corpo humano ou animal, e para 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 biolégicos naturais (vide incisos | a IX do Art. 10 e
Diretrizes de Exame de Patentes — Geral — Mddulo 1).

Ha ainda aquelas matérias que, mesmo sendo consideradas inven¢cao ou modelo de
utilidade ndo podem ser patenteadas, estando descritas no Art. 18 da LPI, incisos | a lll, a saber:
o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e a salde publica;
matérias relativas a transformacao do nucleo atébmico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto
0s microrganismos transgénicos (vide Paragrafo uUnico deste artigo), que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - previstos
no Art. 8° da LPI, e que ndo sejam meras descobertas.
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2.6 Requisitos de patenteabilidade do invento /

Uma Invengao é patenteavel quando atende simultaneamente
aos trés requisitos basicos: novidade, atividade inventiva e aplicacdo

( Atencao!
industrial (Art. 82 da LPI).

Ha requisitos do

invento em si e
Um Modelo de Utilidade é patenteavel quando o objeto de uso requisitos do

pratico (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova pe;'::tede

forma ou disposicao, aplicacdo industrial e envolve um ato inventivo P '

gue resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricacao

(Art. 9° da LPI).

Para a melhor compreensao dos requisitos de patenteabilidade, é necessaria a definicao
do que vem a ser o "Estado da Técnica".

2.6.1 Estado da técnica p

O estado da técnica é um dos conceitos mais importantes com
relacdo a patentes. Via de regra, ele é constituido por tudo aquilo ( Ate“G5°!.
tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do Pedido de e ez e
Patente. Esta divulgacdo pode ocorrer na forma escrita ou oral, por uso ;Z;Sizdsr::
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Art. 11, § 12 da LPI). tecnologia ndo

podera mais ser

Como os inventos devem ser novos para o mundo inteiro, uma S

vez que o invento é divulgado, via de regra, ele ndo podera mais ser
protegido por patentes (item 2.6.2). Ou seja, mesmo que o proprio
inventor divulgue sua invengdo, via de regra, ela passara a fazer parte do estado da técnica e
nao podera mais ser protegida. Sdo exemplos de divulgacdo que impedem a protecdo por
patentes: colocar o produto a venda; exposicdo da tecnologia em feiras ou eventos;
apresentacdo de trabalhos académicos; publicacdo de artigo cientifico.

Ha alguns poucos casos em que a tecnologia fica excluida do estado da técnica por um
breve periodo de tempo (e ainda poderd ser protegida por patentes). Este é o caso do Periodo
de Graca (art. 12 da LPI); Prioridade Unionista (art. 16) e Prioridade Interna (art. 17).

2.6.1.1 Periodo de graca p

O periodo de graca possibilita a protecio de um invento
divulgado, até 12 meses antes do depdsito, em alguns casos especiais. “ Atencdo! )
Especificamente, n3o serd considerada como estado da técnica a 530 poucos paises
. N . . . gque possuem
divulgacdo de Invencdo ou Modelo de Utilidade, quando ocorrida sefosle e R,
durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a E nem todos s3o
data da prioridade mais antiga do Pedido de Patente, se essa de 12 meses.
divulgacao for promovida pelo proprio inventor ou por terceiros, com
base em informacgGes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou

em decorréncia de atos por este realizados.

Cabe observar que o INPI poderda exigir declaragcdo do inventor relativo a divulgacao,
acompanhada de provas ou nao, indicando a forma, local e data de ocorréncia da divulgacao.
Ainda, o inventor podera indicar essas informacdes por ocasido do depdsito do pedido.
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N3do sdo todos os paises que concedem periodo de graca. Isso significa que, uma vez
revelada a matéria por qualquer meio, o pedido encontra-se em dominio publico para aquele
pais. Em outras palavras, mesmo que o INPI conceda a patente, pois a divulgacdo ocorreu pelo
préprio inventor ou pessoa autorizada no periodo de 12 meses, outro pais pode negar com base
nessa mesma divulgacdo. Ou seja, se vocé pretende depositar o pedido de patente em outros
paises, recomenda-se nao divulgar o invento antes do depdsito do pedido de patente.

2.6.1.2 Prioridade unionista 7
A Prioridade Unionista é estabelecida pelo Art. 4° da CUP e
pelo Art. 16 da LPI. Ela busca permitir gue um mesmo invento possa Atencio!
ser protegido em varios paises no prazo de 12 meses (estabelecido
em CUP) sem que um interfira no outro. Dito de outra forma, a A Prioridade

- .. P . Unionista é
Prioridade Unionista assegura que, apds um pedido ser
fundamental para

depositado em um pais signatdrio, a tecnologia ja pode ser SrEiETr HE
divulgada sem que outros paises conveniados considerem que invento no exterior.
este invento se encontra no estado da técnica por um periodo de

12 meses. Portanto, qualquer divulgacdo ocorrida entre a data de

prioridade reivindicada e a data de depdsito do pedido em paises

signatarios ndo prejudica a novidade (item 2.6.2), nem a atividade inventiva (item 2.6.3) do
invento.

Caso, apds um depdsito inicial em um pais signatario, o depositante tenha aprimorado a
tecnologia, ainda é possivel reivindicar a Prioridade Unionista. Contudo, a matéria do pedido de
patente tera duas datas para a definicdo do estado da técnica: uma para a matéria inicialmente
depositada (o primeiro depdsito) e outra para a matéria adicional (protegida apenas no segundo
pais). Dito de forma técnica, a prioridade serd admitida apenas para a matéria revelada no pedido
anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida.

E possivel reivindicar a prioridade de mais de um Z
documento. Ou seja, se vocé tem 3 ou mais inventos com o mesmo
conceito tecnolégico, pode reivindicar a prioridade unionista dos Atencio!
trés ou mais documentos para efetuar um quarto depdsito. Neste
caso, a matéria de cada uma das prioridades terd uma data distinta A prioridade deve

ser requerida no
depdsito! Apenas a

A data da prioridade ndo interfere no periodo de vigéncia da comprovagdo que
patente (item 2.4.1), que serd contabilizada a partir da data de pode ocorrer em até

depdsito do pedido no Brasil. 180 dias.

para a definicdo do Estado da Técnica.

A reivindicacdo de prioridade unionista devera ser requerida
no ato do depdsito do pedido posterior, assinalando no formuldrio de depdsito o nimero e a
data do pedido anterior (item 5.5.5), sob pena de declaracdo de perda da prioridade reivindicada.
N3do é possivel reivindicar a prioridade unionista posteriormente, em vista do disposto na
norma legal (Art. 16 da LPI).

Ha duas maneiras de comprovar a prioridade unionista de um pedido de patente. A
primeira é com a apresentacao de documento habil da origem; a segunda é fornecendo o cédigo
DAS da biblioteca digital da OMPI informado pelo escritério de primeiro depdsito. Em ambos os
casos, a comprovacdo pode ser feita no depésito, assinalando o campo especifico (item 5.5.5);
ou por meio de peticdo, no prazo de até 180 dias a contar do protocolo de depdsito.
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2.6.1.3 Prioridade Interna

Como vimos, a prioridade unionista permite aprimoramentos entre um primeiro depdsito
e o depdsito subsequente, em outro pais, no periodo de 12 meses. A Prioridade Interna busca
dar esta mesma possibilidade para os depositantes exclusivamente nacionais. Ou seja, um pedido
de patente de invencdo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem
reivindicacdo de prioridade e ndo publicado, assegura o direito de prioridade a um pedido
posterior, sobre a mesma matéria, depositado no Brasil, pelo mesmo requerente ou sucessores,
dentro do prazo de um ano (Art. 17 da LPI).

A reivindicacdo de prioridade interna devera ser requerida pelo mesmo depositante, no
ato do depdsito do pedido posterior, assinalando no formuldrio de depdsito o nimero e a data
do pedido anterior. Assim, o pedido anterior que serve de base para a reivindicacao da prioridade
interna, ndo sera utilizado para invalidar a novidade do posterior. Importante destacar que o
pedido anterior sera considerado definitivamente arquivado.

A prioridade sera admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, ndo se
estendendo a matéria nova introduzida (Art. 17, § 12 da LPI). Tanto o pedido anterior quanto o
posterior deverdo ter conteudo técnico completo (com relatdrio descritivo, resumo, desenhos e
quadro reivindicatoério), cada qual com sua numeragdo. Cumpre ressaltar que o Pedido de
Patente originario de divisdo de pedido anterior ndo podera servir de base a reivindicacao de
prioridade (Art. 17, § 32 da LPI).

A prioridade interna ndo amplia os prazos para reivindicagdo da prioridade unionista, isto
é, se o usuario desejar depositar pedidos correspondentes em outros paises, devera fazé-lo no
prazo de 12 meses do depdsito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a
prioridade interna).

2.6.2 Novidade

A Invencado e o Modelo de Utilidade sdo considerados novos Atencio!
quando ndo compreendidos pelo estado da técnica, isto €, quando O invento deve ser
~ ~ . . . novo no mundo.
ndo sdo antecipados de forma integral por um Unico documento Ndo & possivel

compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). Ou seja, é R
necessario que nao tenham sido revelados ao publico, de qualquer produto existente
forma, escrita ou falada, por qualquer meio de comunicacéao, por uso, em outro pafs.
apresentacdao em feiras e, até mesmo, comercializado em qualquer

parte do mundo.

2.6.3 Atividade inventiva e Ato inventivo

As Invencdes e os Modelos de Utilidade sdo considerados patentedveis, quando atendem
também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art. 13 e Art. 14
da LPI).

Uma Invencdo apresenta atividade inventiva quando ndo decorre de maneira evidente ou
Obvia do estado da técnica para um técnico no assunto (Art. 13 da LPI). Assim, uma solucdo
apresentada em uma Invencdo é inventiva se ndo for alcancada de maneira ébvia para um
técnico no assunto, a época do depdsito, com os recursos disponiveis no estado da técnica.
Portanto, a Invencdo dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o
resultado de uma mera combinagao de caracteristicas conhecidas ou da simples aplicagao de
conhecimentos usuais para um técnico no assunto.
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O Modelo de Utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a
matéria objeto da protecdo ndo decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (Art.
14 da LPI). Nos Modelos de Utilidade dotados de ato inventivo, sdo aceitas combinac¢des dbvias,
ou simples combinacdes de caracteristicas do estado da técnica, bem como efeitos técnicos
previsiveis, desde que o objeto a ser patentedvel apresente nova forma ou disposicao que resulte
em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricacao.

Cumpre destacar que para a afericdo da novidade, é necessario que apenas um
documento do estado da técnica, contenha a matéria descrita no pedido de patente, enquanto
gue, para avaliacdo da atividade inventiva, pode ser utilizada combinacdao de dois ou mais
documentos anteriores ao depdsito do pedido, que possam levar um técnico o assunto a chegar
ao mesmo resultado descrito no pedido analisado.

2.6.4 Aplicagao industrial

Uma Invencdo e um Modelo de Utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo
industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de industria (Art. 15
da LPI), aplicando-se também as industrias agricolas e extrativas e a todos os produtos
manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.7 Condigoes de patenteabilidade do pedido de

Mesmo que um pedido
Existem requisitos de patenteabilidade (novidade, atenda aos requisitos de
atividade inventiva, aplicacdo industrial) e condi¢cdes de patenteabilidade, ele

patenteabilidade do pedido de patente. De maneira geral, o D (pOulars 9Rr A
se ndo atender as

documento deve ser elaborado de forma que o invento seja R (R TR,
suficientemente descrito e de forma clara. O INPI elaborou e e A RsEr e
algumas regras que, caso seguidas, auxiliam na garantia do clareza.
atendimento das condicdes de patenteabilidade do pedido de

patente (item 4).

2.7.1 Unidade do pedido

O pedido de Patente de Invencdo devera se referir a uma Unica invencdo ou a um grupo
de invencdes inter-relacionadas, de maneira a compreenderem um Unico conceito inventivo (Art.
22 da LPI). O pedido de Patente de Modelo de Utilidade tera de se referir a um Unico modelo
principal, que poderd incluir uma pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a
unidade técnico-funcional e corporal do objeto (Art. 23 da LPI).

O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de oficio ou a requerimento do
depositante, até o final do exame, desde que faca referéncia especifica ao pedido original e ndo
exceda a matéria revelada constante do pedido original (Art. 26 da LPI). Os pedidos divididos
terdo a data de depésito do pedido original e o beneficio de prioridade deste, se for o caso, e
estardo sujeitos a pagamento das retribuicdes correspondentes (Art. 27 e Art. 28 da LPI,
respectivamente).
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2.7.2 Suficiéncia descritiva

O objeto do pedido de patente deverd estar suficientemente descrito no relatério
descritivo, de forma clara e completa, de modo a permitir sua reproducdo por um técnico no
assunto, devendo conter condicles suficientes que garantam a concretizacdo da invencao e,
indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo (Art. 24 da LPI).

Um técnico no assunto, para este propdsito, é considerado o individuo ciente ndo apenas
do ensinamento da invencdo em si e de suas referéncias, mas também do conhecimento geral
da técnica a época do depdsito do pedido.

2.7.3 Clareza e precisao das reivindica¢oes

As reivindicagOes deverdo ser fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protecdo
(Art. 25 da LPI).

2.8 Titularidade e legitimidade para a pratica de atos

Atengao!
2.8.1 Direito dos titulares ( N3o confundir
inventor com
Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade sera depositante/titular!
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a O inventor é o autor,
propriedade, conforme o art. 62 da LPI. A patente podera ser criador do invento. O

requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do depositante/titular é
quem detém os

autor, pelo cessiondrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato >

~ . . direitos sobre o
de trabalho ou de prestagdo de servicos determinar que pertenca invento.
a titularidade.

Salvo prova em contrario, presume-se o requerente
legitimado a obter a patente. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenc¢ao ou
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter a patente serd assegurado
aquele que provar o depdsito mais antigo, independentemente das datas de invencado ou criacdo,
conforme estabelece o art. 72 da LPI.

A Invencdo e o Modelo de Utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando
decorrerem de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servicos para os quais o
empregado foi contratado (Art. 88 da LPI).

Pertencera 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, instalacées ou equipamentos do empregador (Art. 90 da LPI).

A propriedade da Invencdo ou do Modelo de Utilidade serd comum, em partes iguais,
guando resultar da contribuicdo pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais,
instalacGes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposicdo contratual em
contrario. Na falta de acordo prévio, o empregador terda 01 (um) ano, contado da data da
concessao da patente, para explorar o objeto da mesma, sob pena de passar a exclusiva
propriedade do empregado a titularidade da patente, salvo razdes legitimas para a falta de
exploracdo (Art. 91 da LPI).
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2.8.2 Regime de cotitularidade

Quando se tratar de invencdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por
duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante
nomeacao e qualificacdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos, conforme paragrafo
32 do art. 62 da LPI. A existéncia de cotitulares devera ser informada no momento do depdsito,
através do formulario eletronico (item 0), bastando para isso, a adicdo de depositante utilizando
o botdo correspondente.

2.8.3 Direitos dos inventores

O inventor devera ser nomeado e qualificado no momento Atenc3o!
do depdsito do pedido de patente, podendo requerer ou nao ( Caso o inventor
divulgagdo de sua nomeagdo. Mesmo que o inventor seja nomeado ndo conste no rol

de depositantes

no pedido, somente os depositantes/titulares terdo legitimidade .
nem de titulares,

para atuar junto ao INPI. Se solicitado o sigilo dos dados do

ele ndo tem
inventor, o campo correspondente do formulario de depdsito legitimidade para
devera ser marcado, e deverd ser apresentada declaracdo onde atuar junto ao INPI.

conste solicitacdo do préprio inventor a respeito do sigilo de seus
dados (Modelo de ndo divulgacao).

O empregador, titular da patente, podera conceder ao empregado, autor de invento ou
aperfeicoamento, participacdo nos ganhos econémicos resultantes da exploracao da patente,
mediante negociacdo com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa (Art. 89
da LPI).

De acordo com o Art. 93, Paragrafo unico, da LPI, na hipdtese do Art. 88, sera assegurada
ao inventor premiacao, na forma e condigbes previstas no estatuto ou regimento interno da
entidade a que se refere este artigo, de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido
ou com a patente, a titulo de incentivo.

2.8.4 Representantes legais (procuradores)

Podem praticar atos no INPI as pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no pais,
independentemente de possuirem ou ndo procurador. Requerentes domiciliados no exterior
devem constituir um representante legal no Brasil, por meio de instrumento de procuracdo que
inclua poderes para receber citacdes judiciais, conforme estabelece o art. 217 da LPI.

A procuracdo é o documento através do qual o(s) requerente(s) elege(m) um
representante legal para atuar, em prol de seus interesses, junto ao INPI. Para que esse
documento seja considerado valido pelo 6rgdo, é necessario que contenha os dados do(s)
outorgante(s), do outorgado, os poderes que estdo sendo concedidos, além de data, local e
assinatura do(s) outorgante(s). Essa procuracao deve ser redigida em portugués e, caso o original
esteja em outro idioma, o usudrio deve apresentar a sua traducdo, ndao havendo necessidade da
apresentacdo de legalizacdo consular e reconhecimento de firma. InformagGes adicionais sobre
o instrumento de procuracdo podem ser obtidas no item 5.5.7.

O instrumento de procuracdo deve ser apresentado no ato, ou em até 60 (sessenta) dias
contados da pratica do primeiro ato da parte no processo, independente de exigéncia. Caso um
procurador seja indicado no formulario e a procuragdo correspondente nao seja apresentada no
prazo devido, a peticao serd arquivada. Se isso ocorrer no caso do depdsito, o pedido de patente
sera definitivamente arquivado, conforme estabelecido no paragrafo segundo do art. 216 da LPI.
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https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio-1/Declaraodenodivulgaodosdadosdoautor_empapel.pdf

Algumas informagdes sobre representantes legais sdo importantes. No caso de processos
com cotitularidade (ver item 2.8.2), mesmo que estejam constituidos um procurador para cada
depositante, apenas um deles constard nas bases do INPI. No caso do depdsito realizado
diretamente pelo depositante (ver item 5.3), ainda que haja procurador outorgado e procuracao
apresentada, os dados correspondentes ao campo Procurador no formulario ndo serdo migrados
pela ferramenta de peticionamento eletronico. Esses dados, sé ficarao disponiveis e migrados
para a base de dados, nos protocolos efetuados por meio de acesso do préprio procurador
vinculando o cliente em questao.

2.8.5 Alteragdao de nome/razdo social e enderego/sede do titular %

O INPI possui um cédigo de servico especifico para a
alteracdo dos dados do titular, tais como a mudanga de nome e/ou Atencdo!
de endereco. Alteracdes de nome de pessoas fisicas por ( AR D

. C . o o especifico para a
casamento/divércio ou pessoas juridicas com alteragdes de razdo -
alteragdo de nome

social, sdo as atividades mais comuns, solicitadas para esse servico. e endereco e outro
= o ara a
Em caso de alteragdao de nome, o usudrio deve gerar e pagar trans?eréncia de
uma Guia de Recolhimento da Unido (GRU) de cédigo 248. Em titularidade

seguida, deve apresentar peticdo com todos os documentos que

comprovem essa alteracdo, indicando o nome anterior e qual foi a

mudanca realizada, seja apresentando um documento para pessoas fisicas ou a apresentacdo do
contrato social para pessoas juridicas. Importante ressaltar que documentos estrangeiros
requerem notarizagao e legalizacdo consular ou Apostila de Haia e tradugdo juramentada, caso
o documento ndo esteja em portugués.

No caso de altera¢do de sede, o usuario também deve gerar e pagar uma GRU de cddigo
248. Ao protocolar a peticdo para alteracdo de sede, basta apresentar uma declaragao, indicando
qgual o endereco anterior e qual o futuro.

Tanto para alteragcdo de nome/razdo social quanto para a altera¢do endereco/sede do
titular, caso haja procurador constituido, a peticdo deverd ser acompanhada de instrumento de
procuracdo com os dados do titular atualizados concedendo plenos poderes de atuar no INPI.
Importante ressaltar que para cada alteragdo que o usuario solicite é necessaria uma nova GRU
(de codigo de servigo 248) e a apresentac¢do de uma nova peticdo.

2.8.6 Transferéncia de titularidade Z

A Patente é um bem do tipo intangivel que pode conter
valor agregado. Pode ser do interesse do depositante/titular Atencio!
transferir este direito para outrem. O tipo mais comum de ( A alteracdo de CNPJ,
transferéncia decorre de cess3o ou venda do bem, mas também IS0 qECES

o - o o mantenha a mesma
pode ser resultado da fusdo, cisdo, carta de arrematacao, sucessao - .
razdo social ou

testamentaria ou decisdo judicial. A Patente pode ser cedida, total nome fantasia, s30

ou parcialmente, independentemente do tipo de pessoa, fisica ou consideradas

juridica. transferéncia de
titularidade.
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Para solicitar a transferéncia de titularidade, é necessario gerar e pagar uma GRU de
codigo 249. Na transferéncia por cessao, o usuario deve encaminhar o documento de cessao
assinado pelas partes. Esse documento ndo necessita reconhecimento de firma nem da
assinatura de testemunhas. Alteragdes de CNPJ, mesmo que se mantenha a mesma razao social
ou nome fantasia, sao consideradas transferéncia de titularidade.

Para a transferéncia por fusdo, cisdo ou carta de arrematacao, o usudrio deve encaminhar
os documentos oficiais que demonstrem o ato realizado. No caso da fusdo e cisdao, o usudrio
deve ficar atento a necessidade de associar a transferéncia de titularidade (peti¢do 249) com
uma alteracdo de razdo social e/ou sede do titular (GRU 248), que é um acontecimento comum
neste tipo de transferéncia. Para a sucessao testamentaria, o usudrio deve encaminhar o
documento da sucessao finalizado, identificando todos os herdeiros, ou a autorizacao judicial
para que a sucessdo seja realizada antes do processo testamentario ser finalizado. Por decisao
judicial, como o tipo ja diz, é por requerimento do Poder Judicidrio em um determinado
processo.

Os documentos estrangeiros requerem notarizacao e legaliza¢ao consular ou Apostila de
Haia. A traducdo juramentada é necessdria, caso o documento nao esteja em portugués. Caso
haja procurador constituido, a documentacdo deve ser acompanhada de instrumento de
procurag¢ao com os dados do titular atualizados, concedendo plenos poderes de atuar no INPI.
Também, cada transferéncia solicitada deve ser efetuada com uma peticdo 249 distinta.

2.9 Familia de patentes

De maneira geral, uma familia de patente é um conjunto de pedidos de patente
depositados e de patentes concedidas em mais de um pais, referentes a uma mesma invencao,
requeridos pelo(s) mesmo(s) depositante(s). Caso seja depositado um mesmo invento no Brasil
e em outro(s) pais(es), este grupo de pedidos/patentes irdo compor uma “familia de patentes”.

Ha diversas formas de definir uma familia de patentes. A definicdo de familia simples é
aquela relacionada a pedidos que possuem as mesmas prioridades. A familia INPADOC
(International Patent Documentation), se refere a pedidos que possuam as mesmas prioridades
ou combinacdo de prioridades.

A familia de patentes é utilizada, inclusive, para solicitar alguns servicos no INPI, por
exemplo, para efetuar o requerimento de tramite prioritario nas modalidades ‘Familia de
patentes iniciada no Brasil’ e ‘Patent Proscution Highway' (PPH). A definicdo de familia de
patentes para estes servicos é estipulada no art. 22, inciso |l da Portaria INPI / PR / n2 247, de
22/06/20 (lembrando que existem diversa definicdes e que outras podem ser empregadas,
inclusive pelo INPI, de acordo com o servico prestado):

Familia de patente é o conjunto de patentes e/ou pedidos de patente, nacionais ou com
efeito de nacionais regulares, diretamente relacionados entre si pela reivindicagéo de

prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depdsito
internacional.
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Os exemplos que seguem sao ilustrativos da definicio empregada para o tramite
prioritario (podendo ser diferente para outros servigos). Na Figura 3, apresentam-se exemplos
de familias de patentes relacionados por reivindicacdo de prioridade de depdsito (CUP). Cada
pedido foi depositado em um pais diferente e ndo ha depdsitos internacionais (ndo ha PCT).
Considere que o Pedido A é mais antigo (foi depositado antes) do que o Pedido B, que é mais
antigo que os demais.

Figura 3 - Exemplos de familia de patentes no caso CUP
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Fonte: elaboragao prépria

Neste caso, a Familia F1 é constituida por 3 documentos: o Pedido A (Prioridade), o Pedido
D e o Pedido E. A Familia F2 é constituida por 3 membros: o Pedido B (Prioridade), o Pedido E e
o Pedido F. O Pedido C ndo possui familia, pois ele nao possui prioridade. O Pedido A e o Pedido
B ndo participam da mesma familia.

Na Figura 4, apresentam-se exemplos de familias de patentes para pedidos que fizeram
uso do PCT. Lembrando que, para o servico de tramite prioritario, somente a fase nacional de
um PCT tem efeito de pedido nacional regular — outros servicos podem ter outras defini¢des e
incluir as fases internacionais no conceito de familia de patentes. Considere que cada pedido foi
depositado em um pais ou organismo receptor distinto e que o Pedido A é mais antigo (foi
depositado antes) do que o Pedido B, que é mais antigo que os demais.
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Figura 4 - Exemplos de familia de patentes no PCT
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Fonte: elaboragao prépria

Neste caso, a Familia F3 é constituida por 2 membros: O pedido B e o Pedido F (que passou
a ter efeito de pedido regular quando entrou em fase nacional). A Familia F4 é constituida por
dois membros: as fases nacionais do Pedido H. O Pedido de patente A (para efeitos de solicitacdo
de tramite prioritario) ndo constitui familia de patentes, pois os pedidos internacionais D e E ndo
tém efeito de pedido nacional regular (ndo entraram em fase nacional). O Pedido C ndo possui
familia, pois é um Unico pedido em Fase Internacional. O Pedido de G também nao tem familia,
pois se trata de um mesmo pedido de patente com duas fases (internacional e nacional).

2.10 Classificacao do Pedido de Patente

As bases de patentes sdo bibliotecas que guardam toda a informacao tecnolégica contida
em documentos de pedidos de patente e patentes. Como toda biblioteca essa informacao deve
ser indexada de acordo com sua area do conhecimento. Diante da quantidade de invengdes que
sdo depositadas e patenteadas anualmente, é preciso que exista um sistema para organizar,
catalogar e arquivar os documentos de patentes, possibilitando uma maneira de buscar
informacgdes sobre uma determinada tecnologia de forma mais facil.
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A Classificacdo Internacional de Patentes, conhecida pela sigla IPC — International Patent
Classification, foi estabelecida pelo Acordo de Estrasburgo em 1971 e prevé um sistema
hierarquico de simbolos para a classificacdo de Patentes de Invencao e de Modelo de Utilidade
de acordo com as diferentes dreas tecnolégicas a que pertencem, independentemente do idioma
em que foi depositado o pedido de patente. De acordo com Organizacao Mundial da Propriedade
Intelectual = OMPI, a IPC é adotada por mais de 100 paises, sendo coordenada pela prépria OMPI
(versdo em portugués da IPC).

A IPC funciona como um catdlogo para especificar o conteudo técnico de uma patente.
Assim como o CEP serve para ajudar a encontrar um endere¢co de uma casa, a IPC auxilia a
encontrar o conteldo técnico de uma patente. Um exemplo da versdo compacta da IPC pode ser
visto na Figura 5.

Figura 5 — versdo compactada da IPC para a classificagdo B09B 3/00

B s SEGAO B — OPERAGCOES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE
3 so PROCESSOS OU APARELHOS FiSICOS OU QUIMICOS EM GERAL
E3l so2 TRITURAGAO, PULVERIZAGAO OU DESINTEGRAGAO; BENEFICIAMENTO

PRELIMINAR DO GRAO ANTES DA MOAGEM

Bl o ELIMINAGAO DE RESIDUO SOLIDO [3]

B09B 3/00 Destruicdo de lixo sélido ou transformacdo de lixo sélido em algo de util ou
inofensivo [2006.01]

Fonte: http://ipc.inpi.gov.br/classifications/ipc/

A Classificacdo é indispensdvel para a recuperacdo de documentos de patentes, na
procura do "estado da técnica", sendo que tal recuperacdo é necessdria para as autoridades
emissoras de patentes, potenciais inventores, unidades de investigacdao e desenvolvimento, e
outros interessados na aplicacdo ou desenvolvimento de tecnologia.

Dentre as utilizagdes da Classificagdo Internacional de Patentes encontram-se:

auxiliar na busca e recuperacao de documentos de patente;
auxiliar o monitoramento tecnolégico de setores;

organizar os documentos de patente, a fim de facilitar o acesso as informacoes
tecnoldgicas e legais contidas nesses documentos;

servir de base para investigar o estado da técnica em determinados campos da
tecnologia;

servir de base para a elaboracdo de estatisticas sobre propriedade industrial que
permitam a avaliacdo do desenvolvimento tecnoldgico em diversas areas; e

servir para indexacdao de documentos e assim, auxiliar na busca de patentes.

A Classificacdo Internacional de Patentes (IPC) é uma sequéncia de letras e nimeros que
indica em qual ou quais areas do conhecimento, o pedido esta contido. Assim, todo pedido deve
ser classificado antes de ser publicado (folheto de publicagdo).
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A IPC é constituida de um cédigo alfanumérico que é extremamente atil nas buscas pela
internet, pois permite direcionar a pesquisa para a drea tecnolégica de interesse, dividindo o
conhecimento tecnoldgico em oito grandes areas do conhecimento (Sec¢des), a saber:

e Secdo A - Necessidades Humanas

e Secdo B - Operagdes de Processamento; Transporte

e Secdo C - Quimica e Metalurgia

e Secdo D - Téxteis e Papel

e Secdo E - Construgdes Fixas

e Secdo F - Eng. Mecanica; lluminacdo; Aquecimento; Armas; Explosdo
e Secdo G - Fisica

e Secdo H - Eletricidade

Essas secdes sdo subdividas em classes, sub-classes, grupos e sub-grupos (ver Figura 6).
Cada simbolo da classificagdo é constituido por uma letra, indicando a Seccao da IPC (p.ex. B),
seguida por um numero (dois digitos) indicando a Classe (p.ex. B09). Opcionalmente, o simbolo
da classificacdo pode ser seguido por uma sequéncia de uma letra, indicando a Subclasse (p.ex.
BO9B), um numero (varidvel, 1-3 digitos) indicando o Grupo principal (p.ex. BO9B 3), uma barra
obliqua "/" e um outro nimero (variavel, 1-3 digitos) indicando o Subgrupo (p.ex. BO9B 3/00).

Figura 6 - exemplo de Classificagdo Internacional de Patentes (CIP)
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Fonte: elaboragao prépria

Pode-se observar, pelo folheto de publicacdio, que o pedido de patente BR
102019023148-3 A2, possui 4 (quatro) classificacdes. A classificagdo BO9B 3/00 é chamada de
classificacdo principal e as demais de classificagdes secundarias.

As classificacdes F26B 21/08 e F26B 3/20 (em destaque no folheto de publicacdo),
também s3o consideradas classificacdes secundarias.

Portanto, ao se utilizar a IPC, é necessario saber que a matéria técnica de uma invencao,
ndo tem limites estabelecidos e que um invento pode receber mais de uma classificagcdao ou
tantas quantas forem necessarias. Nao havendo local especifico para tal invento, previsto na IPC,
é utilizado o que for mais apropriado.
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3 Busca p

A busca é muito importante j& na fase inicial do

Atencgao!
desenvolvimento de um produto e/ou processo para evitar gastos Conhecer o estado
desnecessarios de tempo e recursos, uma vez que ao realiza-la, é da técnica é
possivel determinar o estado da técnica e averiguar se a invengao é fundamental para

a concessao da
patente.

nova ou inventiva e identificar a natureza do invento.

Portanto, é fortemente recomendado que seja efetuada uma
busca prévia, antes do depdsito de um pedido de patente, para
avaliar o estado da técnica relacionado a matéria a ser pleiteada, de
modo a averiguar se a inveng¢ao é nova ou inventiva. Caso a inveng¢do nao seja nova, mas se for,
por exemplo, referente a uma melhoria funcional no objeto ja existente, poderd ser depositado
um pedido de modelo de utilidade.

3.1 Abrangéncia da busca Y

Como o estado da técnica (se¢do 2.6.1) abrange tudo aquilo
tornado publico antes do depdsito do pedido, a novidade é aferida a ( Atencdol
, . ~ . ~ Consulte mais de
nivel mundial (se¢do 2.6.2). Ou seja, ndo basta ser novo para a

um banco de
empresa ou para o mercado, deve ser novo considerando tudo que ja dados, em especial

foi tornado publico, seja por meio escrito, oral ou expositivo. Sendo de grandes
assim, é importante consultar diversas fontes. institutos de
patentes.

Duas fontes se destacam por terem a maior probabilidade de
compreenderem os Ultimos achados em tecnologia: artigos
cientificos (literatura ndo patentdria) e os bancos de dados de pedidos de patente. No primeiro
caso, cada editora possui seu proprio banco de dados (em geral) restrito as suas publica¢des. Da
mesma forma, cada escritdrio de patente possui seu préprio banco de dados (em sua maioria)
restritos aos pedidos de patente depositados neste.

A documentacdo de patentes é uma fonte de pesquisa muito importante. Estudos
apontam que 70% das informacdes tecnoldgicas contidas nestes documentos ndo estdo
disponiveis em qualquer outro tipo de fonte de informacdo (Federman, S.R., 2006). De acordo
com a Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o nimero de pedidos de patente
depositados em 2017 foi de 3,17 milhdes, sendo que, nesse ano, haviam 13,7 milhGes de
patentes em vigor no mundo.

Tanto as patentes ja concedidas, quanto os pedidos de patente publicados, contém
informacado tecnolégica que pode ser util para inventores, empresarios e instituicdes de pesquisa.
Estes documentos, nacionais e estrangeiros, sdo disponibilizados em bases de patentes que
podem ser acessadas pela internet. Uma busca pode revelar que uma inven¢ao ndo é nova, como
também a existéncia de outras solugdes técnicas.

A seguir sdo apresentadas as duas formas de executar uma busca na base de patentes do
INPI.
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3.2 Procedimentos para a busca nas Bases do INPI

O BuscaWeb é uma interface que estd disponivel no portal do INPI que permite consulta
a pedidos de patentes e patentes, depositados no Instituto, que ja tenham sido publicados. As
publicacdes ocorrem semanalmente na Revista da Propriedade Industrial, a RPl, normalmente as
tercas feiras, sendo o BuscaWeb atualizado entre 00:00 e 04:00.

O BuscaWeb permite consultas em campos cadastrais do pedido ou patente como:
Numero do Pedido; Numero da GRU (nosso numero); Numero do Protocolo; bem como Titulo,
Resumo, Nome do Depositante, Nome do Inventor e CPF/CNPJ do Depositante.

Para realizar a busca, acesse o portal do INPI em https://www.gov.br/inpi/pt-br e clique
no icone BuscaWeb, contido na pagina inicial do site.

Figura 7 — pagina inicial do INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br

A seguir, deve ser selecionada a opc¢do patentes.
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Figura 8 — pagina inicial do BuscaWeb (ou pePl)
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

Entre com login e senha ou entdo prossiga anonimamente apertando o botdo continuar:

Figura 9 — tela de login do WebBusca
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

Destacamos que a busca andénima ndo permite acesso as imagens de peticdes, mas os
campos disponiveis para as buscas sao os mesmos.

O INPI disponibiliza no BuscaWeb dois médulos para consulta: Pesquisa Basica e Pesquisa
Avancada. Ambos possibilitam a realizacdo de buscas de patentes por qualquer interessado.
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3.3 Pesquisa na base de dados do INPI

3.3.1 Pesquisa Basica

Apods realizar o acesso no BuscaWeb, conforme apontado no item 3.2 é aberta a tela de

pesquisa chamado de Pesquisa Basica.

Figura 10 — Tela de pesquisa basica
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/
Na Pesquisa Basica, a busca pode ser feita pelo nimero Z

do processo (pedido ou patente), pelo nimero de alguma GRU

utilizada para o protocolo de qualquer peticdo apresentada ao

INPI, pelo nimero de protocolo de qualquer peti¢cdo ou ainda Atencio!

por palavras-chave (no titulo ou resumo), por nome do ( Evite utilizar nome

inventor ou depositante, ou ainda por CPF/CNPJ do ST G [ VIR
depositante. Destacamos que ao passar o mouse no icone “?” Deﬁoec:it;lnigeoiodo
ao lado dos campos, sdo exibidas para o usuario informagdes "Inventor", procure

gue podem ajuda-lo a preenché-los. utilizar o a palavra

45 d % ha” ders lizad menos comum entre o
Através do campo Contenha , poderao ser realizadas TG R O

pesquisas ao digitar palavras e/ou nimeros nas caixas de texto. prenome.
Podera ser escolhido se a(s) palavra(s) e/ou nimero(s) sera(do)
recuperado(s) do Titulo ou Resumo, do Nome do Depositante ou

CPF/CNPJ. Pode-se buscar as palavras-chave de quatro formas distintas: todas as palavras; a

expressao exata; qualquer uma das palavras; a palavra aproximada.
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Figura 11 - busca por palavras
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

Caso selecionado “todas as palavras”, serdao buscados documentos de patente que
contenham todas as palavras, em qualquer ordem, mesmo que afastadas entre si. Caso alguma
das palavras ndo esteja descrita, este documento de patente ndo sera listado nos resultados.

Se for selecionado “a expressdo exata”, serdo buscados os p
documentos de patente que contenham todas as palavras em '
sequéncia na ordem que foram digitadas. Esta busca é util para Atencio!
identificar invengdes relacionadas com palavras compostas, tais como ( N3o ha limites
“maquina de lavar roupas”. paraa

quantidade de

Na selecdo de “qualquer uma das palavras”, serdo buscados palavras
documentos de patente que contenham uma ou mais das palavras, em inseridas na caixa
qualquer ordem, mesmo que afastadas entre si. Esse tipo de busca de pesquisa.

requer maior aten¢ao, tomando o cuidado de nao utilizar artigos,

pronomes, ou termos muitos genéricos. Por exemplo, caso digitado na busca “maquina de lavar
roupas”, aparecerdo todos os documentos com a palavras “maquina”, todos os documentos com
a palavra “de”, todas os documentos com a palavra “lavar” e todos os documentos com a palavra
“roupas”.

Caso selecionado “a palavra aproximada”, serdo buscados p
documentos com pelo menos uma das palavras digitadas.

A busca deve tentar identificar as palavras mais significativas ( Atengéo!
do documento de patente desejado. Isso garantird o retorno de Combine a
documentos mais relevantes. Termos genéricos, que se aplicam em classificacio com
muitos campos do conhecimento, devem ser evitados, pois retornam palavras-chave no
um numero excessivo de documento, dificultando o trabalho de resumo.

identificacdo do estado da técnica.

Apds selecionar os parametros desejados, é necessario clicar
em “pesquisar >>". Caso deseje apagar todos os termos digitados e reiniciar a busca, cliqgue em
“limpar”.
3.3.2 Pesquisa avangada

Para uma busca mais completa e detalhada, recomenda-se utilizar a “Pesquisa
Avancada”, que permite criar consultas refinadas que ajudam a retornar resultados mais
precisos.

Acesse o BuscaWeb conforme explicado no item 3.2 e clique na aba “Pesquisa Avangada”.
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Figura 12 - Pesquisa avan¢ada no WebBusca
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

A Pesquisa Avangada no BuscaWeb estd dividida em cinco blocos: Numeros, Datas,
Classificacdo, Palavra chave e Depositante/Titular/Inventor. Ao clicar em "+" na frente do nome
de cada bloco sdo abertos seus campos de busca.

Realizar buscas utilizando a opcdo “Pesquisa Avancada”, resulta no retorno de
documentos mais proximos do estado da técnica, para o pedido que se quer depositar, uma vez
gue possibilita a busca utilizando um maior nimero de op¢ées que a pesquisa basica e permite
a combinacdo dos campos de busca, que incluem a IPC, que como ja mencionado anteriormente,
auxilia na busca e recuperacdo de documentos de patente e serve de base para investigar o
estado da técnica em determinados campos da tecnologia (item 2.10).

E recomendado que o depositante acesse a IPC antes de efetuar a busca, a fim de verificar
em quais classificacbes podem ser encontrados documentos que se aproximem da matéria
contida no pedido que se quer depositar. A utilizacdo da IPC combinada com palavras chave no
titulo ou no resumo, possibilita a recuperacdo de documentos, que provavelmente, servirdo de
base para a orientacdo do interessado em efetuar o depdsito de um pedido de patente.

31



Para efetuar buscas utilizando a IPC, deve ser empregada a y
forma mais completa possivel da classificacdo, considerando, nao

apenas classes e sub-classes, mas também grupos e sub-grupos. Deve ( Atenciio!
também ser considerado, que um pedido de patente pode receber E importante
mais de uma classificagdo (item 2.10), e que a IPC pode aparecer em utilizar a IPC na
qualquer posicdo, ou seja, ndo se limita a IPC principal. forma mais
completa
A utilizagao da IPC combinada com palavra-chave, como ja dito possivel.

anteriormente, retorna documentos mais relevantes do estado da

técnica. Como exemplo, tem-se um inventor cuja criacdo se refere a

tratamento de residuos com formacdo de adubo de matéria organica. Ao consultar a IPC, foi
verificado que a classificagdo que melhor definia a invencgdo seria a classificacdo CO2F 11/16. De
posse dessa informacdo, o inventor efetuou a busca com a classificacdo selecionada, em
combinagdo com a palavra chave “organica” no campo “Resumo”. O resultado da busca retornou
4 processos que satisfaziam a pesquisa, dispostos em uma tabela, contendo o nimero do
processo, a data de depdsito, o titulo do processo e a classificacao principal da matéria na IPC.
Com o resultado da busca, o inventor tem a possibilidade de verificar se a matéria de sua criagao
é nova e inventiva, para depois efetuar o depdsito de seu pedido de patente.

Figura 13 — Resultado da busca
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

Para obter maiores informacdes sobre cada processo encontrado na busca, deve-se clicar
no numero do processo de cada documento de interesse (na lateral esquerda da tela, em verde).
Ao clicar no niumero do processo, aparecem os dados bibliograficos do documento, como data
de depédsito, data de publicagdo, titulo da invengao, resumo, nome do depositante, nome do
inventor, etc. Ficam também disponiveis, as peticdes e publicacdes referentes ao documento,
em formato PDF, dispostos nas colunas Imagens e Img (andamento do processo no INPI). Alguns
despachos publicados ndo contém imagens, porém sdo acompanhados da descricdo do
despacho. Na parte inferior da pagina, encontram-se os documentos do processo que foram
publicados pelo INPI.
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Figura 14 — Tela de acesso aos dados bibliograficos do pedido de patente selecionado
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

E importante ressaltar, que a busca somente retorna os documentos que ja foram
publicados pelo INPI. Portanto, essa busca ndo é exaustiva e podem haver pedidos de patente
depositados que ndo aparecerdo na busca. O nimero de resultados depende da data da
pesquisa, devido a publicacdao de novos pedidos de patente, entre outros fatores.

Destacamos ainda que, a busca andnima ndo permite acesso as imagens de peti¢bes e
publicacbes (item 3.2). Para ter acesso aos documentos publicados é necessario que o usuario
faca acesso com seu login e senha. Para fazer o download do documento, basta clicar no
documento desejado, que sera visualizado na janela do navegador, no formato PDF e podera ser
impresso e/ou salvo.
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3.4 Pesquisa em bancos de dados de Patentes

A fim de orientar a realizacdo de buscas de patentes através do BuscaWeb, assim como
na internet, foi elaborado um passo a passo simplificado, com informacdes necessdrias para
descobrir detalhes sobre qualquer invento, que ja pode ter sido alvo do interesse de pessoas e
empresas, no Brasil e no exterior.

Existem varias formas de fazer busca, sendo que, foi elaborado um Guia Pratico para
Buscas de Patentes. https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-
patentesO Guia Basico apresenta como fazer buscas em quatro bases de patentes, bem como
guias de introducdo a Classificacdo Internacional de Patentes (CIP ou IPC em inglés) e aos
operadores utilizados em buscas de patentes.

Quadro 5 — Exemplo de bases de dados de patentes gratuitas

Base de dados | Idioma link

Patentscope Portugués e outros https://patentscope.wipo.int/search/pt/search.jsf
Google patents | Portugués e outros https://www.google.com/?tbm=pts

Latipat Portugués e Espanhol | https://Ip.espacenet.com/?locale=pt_LP
Espacenet Inglés https://worldwide.espacenet.com/

Fonte: elaboragdo prépria
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4 Consideragdes iniciais sobre como elaborar um pedido p
de patente ou certificado de adigao.
Atencao!
Apds a realizagdo da busca prévia poderad ser iniciada a ( Este titulo trata de
redacdo do pedido de patente. As informagdes bdsicas para consideragdes
elaboracio do Pedido de Patente ou Certificado de Adicdo B

t . aprofundar o
encontram-se a seguir. Srsie Al e

E fundamental que, antes de iniciar a redagdo do pedido de G Cafja categoria
patente, o usudrio leia a Lei da Propriedade Industrial n? Qainyento.
9279/1996 (LPI), as Instrugées Normativas 30/2013 e 31/2013, que
dispdem sobre a aplicacdo da LPlI em relagdo as patentes e aos certificados de adicdo. E
fortemente recomenddvel ler também as Guias de Exame Técnico (material que o examinador
de patentes utilizada para realizar o exame substantivo) do campo técnico especifico da
invengao.

O INPI disponibiliza um conjunto de ferramentas simples p
para auxiliar o inventor e/ou depositante nacional a redigir seu
pedido de patente (bem como depositar e acompanhar a

Atencao!
tramitacdo) chamado Minha Primeira Patente. (

. o . . Utilize o “Minha
Esse conjunto de ferramentas ndo dispensa a leitura da o ”
Primeira Patente

legislagdo sobre patentes, mas pode ser um bom comego para quem para auxilid-lo na
ndo esta familiarizado com o assunto. No Minha Primeira Patente redagdo de seu
vocé poderd ter exemplos de patentes deferidas em diferentes pedido de patente.
campos técnicos.

De maneira geral, os Pedidos de Patente ou Certificado de
Adicao devem conter:

) relatdrio descritivo;
° reivindica¢des (quadro reivindicatorio);
° listagem de sequéncias, se for o caso (vide itens 4.6 e 5.5.9);

) desenhos, se for o caso; e
° resumo.

As folhas relativas ao relatério descritivo, as reinvindicacdes, aos desenhos e ao resumo
deverdo ser numeradas consecutivamente, com algarismos arabicos, indicando o numero da
pagina e o numero total de paginas, de cada uma dessas partes, como por exemplo 1/3, 1 de 3,
1-3, etc.

4.1 Titulo

O titulo do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da
invencao, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatdrio descritivo, o resumo, e a listagem
de sequéncias, se houver. O titulo deve representar adequadamente as diferentes categorias de
reivindicacGes e ndo conter expressdes ou palavras irrelevantes ou desnecessarias, tais como,
“novo”, “melhor”, “original” e semelhantes, ou quaisquer denominagdes de fantasia ou de
marca.
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4.2 Resumo

O resumo deve conter uma descricdo sumaria do objeto do pedido de patente. Ele deve
ser iniciado pelo titulo, em destaque com relacdo ao restante do texto e ressaltar de forma clara
a matéria objeto de protecdo. Deve englobar as caracteristicas técnicas, a solugdo para o
problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a busca do
pesquisador nos Bancos de Patentes. O resumo deve contar entre cinquenta (50) e duzentas
(200) palavras, e no maximo 25 linhas de texto. Importante: Ndo devem ser incluidos caracteres
diferentes da ABNT2 (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

4.3 Relatorio descritivo

O relatdrio descritivo deve apontar o problema existente
no estado da técnica e a solugdo proposta, especificando o setor

Atencgao!

técnico a que se destina. Além disso, o relatorio deve ressaltar ( e
nitidamente a novidade, o efeito técnico alcangado (no caso de assunto deve ser
invencdo) e as vantagens em rela¢do ao estado da técnica. capaz de executar o

. invento com base no

E no relatdrio descritivo que o depositante deve descrever descrito no relatério
todos os detalhes que permitam um técnico da drea reproduzir a descritivo, sob pena
invencdo ou modelo de utilidade. Nele deve também constar, de indeferimento do

- x edido de patente.
guando for o caso, as variantes de execuc¢ao e a melhor forma de P P

execucdo (Art. 24 da LPI). Em outras palavras, o relatério
descritivo de um Pedido de Patente ou Certificado de Adigdao deve
ter suficiéncia descritiva.

Como ja visto anteriormente, ha diferentes categorias de
invento que podem ser patenteadas (item 2.5). Os inventos estdo
divididos em dois grupos principais: produtos e processos. Os

produtos podem ser equipamentos/aparelhos; objetos, invengdo ( Atenciol

implementada por computador (IIC), compostos, composicdo ou N Y

Kit. Os processos podem ser métodos, uso e |IC. Deve ficar claro de redacdo do

qual o tipo de invento descrito e ha regras especificas de reda¢ao relatério descritivo

de cada categoria. para cada categoria
de invento.

Os modelos de utilidade, s6 podem fazer referéncias a um
tipo particular de produtos: os objetos de uso pratico. O relatério
descritivo de um Pedido de Patente de Modelo de Utilidade devera
evidenciar a condicdo de melhor utilizacdo do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e
disposicdo introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcancada.

As seguintes etapas devem ser seguidas para a confeccdo do relatério descritivo:
e |niciar com o titulo, em destaque com rela¢do ao restante do texto;

e Referir-se a uma Unica invengdo, ou a um grupo de invencdes inter-relacionadas de
maneira que constituam um sé conceito inventivo;

e Descrever afinalidade, aplicagcdo e campo técnico de utilizacdo da invencéo;

e Comparar a matéria objeto de protecdo com o estado da técnica, ressaltando suas
vantagens e o problema que vem solucionar;
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Ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcangado;

Indicar, explicitamente, a utilizacdo industrial, quando essa ndo for evidente a partir da
descri¢ao da invengao;

Cada paragrafo do relatério descritivo devera ser iniciado com uma numeracao
sequencial, em algarismos ardbicos, localizada a esquerda do texto, como por exemplo
[003], 015, etc.

Relacionar os desenhos apresentados, numerando-os consecutivamente e descrevendo
o seu significado, conforme o exemplo abaixo, e assim sucessivamente para todas as
figuras apresentadas no pedido de patente. A relacdo de figuras ndo deve ser numerada
como pardagrafos.

Figura 15 — Exemplo da descrigao dos desenhos

BREVE DESCRIGAD DOS DESENHOS

[012]0s desenhos anexos exemplificarn o digesior aerdbico rotativo de
ACONID COMm A presente INVencao & seus egquipamentos acessonos, em que

- a Figura 1 representa uma vista frontal,

- @ Figura 2 representa uma vista superior, g

- a figura 3 represanta uma vista em perspectiva.

O digestor sendo malhor descrilo por maio dos numerais de referéncia a
SEGLUIr:

01 = transporadar a manlanie G0 nfuradosimomha,

02 = triturador [ moinho,

(3 = transporador 8 montante do digestor,

(4 — digestor asrabico rotativo,

0% - soprador de ar,

Fonte: elaboragao prépria

Descrever pormenorizadamente o objeto do pedido de patente, de acordo com os
desenhos apresentados, reportando-se as referéncias numéricas de cada parte do
desenho, por exemplo:
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Figura 16 Exemplo da descrigao detalhada da invengao
DESCRICAD DETALHADA DA INVENCAD
13 0e acords o0M O0F Aumeras de melendncs, O oeds de presane
IERCEHn. DeM COM0 SSUS SJpamenios Scassoncs, b0 Compieaniaang por
EEnamenho paEra Iranspoite 8 madersl 8 granal (1), Muradsr ou Mmoo para
reducho da laranho da malsvian a serem procbssados (2], ransponador de mislanal
a granel para carmegamento de malerial no digestor (3), digeston aendbicd rolative (&)

Sofackor de ar {5), saparador para recupsracht de particulas (B), saparador msthnco

T1295 e )] SN rl.-: -

de dguadar (T} filtro para remogho de odores (Bl aberlura supenor dolada de tampa
para caregamenio (3. rolos de apoio |10), conunto de acionamenio (11) ¢ alhstas
para movimentaciio (12}

Fonte: elaboragdo prépria

4.4 Reivindicac¢oes

A redacdo das reivindicacbes é da maior importancia na elaboracdo de um pedido de
patente. A extensdo da protecdo conferida pela patente é determinada pelo conteldo das
reivindicacdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos. Ou seja, as
reivindicagoes definem e delimitam os direitos do autor do pedido (Art. 41 da LPI).

As reivindicacGes devem ser fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido, e definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da protecéo,
evitando expressdes que acarretem em indefinicGes (Art. 25 da LPI).

4.4.1 Formulagao das Reivindica¢Oes i

A formulacdo da reivindicacdo tem regras préprias e
especificas. Para melhor resguardar seus direitos, recomenda-se Atencio!
gue se iniciem com o titulo do invento; seguidas por um preambulo (
explicitando as caracteristicas essenciais a definicdo da matéria
reivindicada e ja compreendidas pelo estado da técnica; conter uma

A matéria
reivindicada
corresponde aquela

Unica expressao "caracterizado por"; seguida pelas caracteristicas localizada apés a
técnicas essenciais e particulares que, em combina¢do com os expressdo
aspectos explicitados no predmbulo, se deseja proteger. No “caracterizado por”.

eventual deferimento do pedido de patente, o trecho da matéria
apos a expressao “caracterizado por” serd de propriedade do titular.

As reivindicacdes sao classificadas como independentes e dependentes:
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e Reivindicagbes independentes - sdao aquelas que, mantida p
a unidade de invengao - ou técnico-funcional e corporal do
objeto (no caso de Modelo de Utilidade) - visam a protec¢ao

L .. . e Atencgdo!
de caracteristicas técnicas essenciais e especificas da

Podem existir

inven¢ao, ou do modelo de utilidade, em seu conceito reivindicacdes de
integral. As reivindicagdes independentes podem servir de uma ou varias
base a uma ou mais reivindicagdes dependentes. categorias, contanto
que elas estejam
e Reivindicagdes dependentes - sao aquelas que, mantidas a ligadas pelo mesmo
unidade de invengdo, ou técnico-funcional e corporal, conceito inventivo.

incluem caracteristicas de outra(s) reivindicagao(des)

anterior(es), e definem detalhamentos dessas

caracteristicas e/ou caracteristicas adicionais, contendo uma indica¢do de dependéncia a
essa(s) reivindicacdo(des). Por exemplo:

Figura 17 — exemplo da uma reivindicagao dependente
2. DIGESTOR AEROBICO ROTATIVO, de acordo com a reivindicacio 1,
caracienzado F'H.‘:'ﬂ fato de Qque as aimelas r]::f':l sao alhetas lermas para

mavimeniagio e provocacso de atritc do material.
Fonte: elaboragdo prépria

No pedido de Patente de Invencgdo, ndo ha limite de reivindicagdes (dependentes e/ou
independentes). As reivindicagdes devem ser arranjadas da forma mais pratica possivel. A forma
usual é agrupar as reivindica¢Oes por categorias (ver secdo 2.5). Podem existir reivindicacdes de
uma ou varias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto e
aparelho, etc.), contanto que elas estejam ligadas pelo mesmo conceito inventivo. Inclusive, é
permitido a existéncia de mais de uma reivindicacdo independente da mesma categoria, se tais
reivindicacdes definirem diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais a
realizacdo da invencao.

As reivindica¢Oes independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias
seja especialmente adaptada a outra, serdo, de preferéncia, formuladas de modo a evidenciar
sua interligacdo, empregando-se, na parte inicial da reivindicagdao, expressées, como por
exemplo: "Aparelho para realizacdo do processo definido na reivindicagdo...", "Processo para a
obtencdo do produto definido na reivindicagdo...".

As reivindicacGes devem efetivamente descrever as caracteristicas de forma positiva. Isso
significa que ndo podem conter textos do tipo "como descrito no relatério descritivo" ou "como
representado pelos desenhos". Isso também significa que ndo deve conter textos explicativos
com relacdo ao funcionamento, forma de utilizar, ou vantagens. Da mesma forma, a
reivindicacdo ndo pode conter expressdes do tipo "...caracterizado por ndo possuir ... ".

Quanto a forma, cada reivindicacdo devera ser em texto continuo, com um Unico ponto
no final. Porém, ndo ha limites para o uso da virgula (,) ou o ponto-e-virgula (;) no texto. No caso
de o pedido conter desenhos, deve-se citar nas reivindicagdes os respectivos sinais de referéncia,
entre parénteses, visando facilitar a compreensao do examinador do pedido.
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4.4.1.1 Reivindicacdes de modelos de utilidade

No caso de Patente de Modelo de Utilidade, o objeto devera estar integralmente
caracterizado em uma Unica reivindicacdo principal e independente. No caso de um pedido de
patente de modelo de utilidade, ap6s a expressao "caracterizado por" devem ser definidos todos
os elementos que o constituem, bem como os seus posicionamentos e interconexdes em relagao
ao conjunto.

O modelo podera incluir elementos complementares de uso opcional ou variacdo de
forma caracterizada em reivindicacdes dependentes, definidos na reivindicacdo principal. Caso o
modelo seja uma estrutura planificada definida na reivindicacdo principal, admite-se uma
reivindicacdo dependente descrevendo a forma tridimensional secunddria do objeto decorrente
daquela estrutura planificada.

4.5 Desenhos y

Os desenhos deverao ser apresentados com clareza, em tragos B
. . . . , o Atencao!
firmes, uniformes, em tinta indelével e, serdo tantos quantos forem ( s
necessdrios a perfeita compreensdo do objeto da patente, sendo patente de
numerados consecutivamente. modelos de

utilidade devem

Cada parte, pe¢a ou elemento do desenho, devera conter T e b

referéncias numéricas, as quais deverdao ser descritas no relatério
descritivo, bem como nas reivindicagdes.

Nos pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade é obrigatério apresentar um ou mais
desenhos, uma vez que a leitura do quadro reivindicatério é sempre associada a eles, tendo em
vista que se referem especificamente a objetos tridimensionais.

Figura 18 — exemplo de desenho de um pedido de patente

Fonte: banco de patentes do INPI
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4.6 Listagem de sequéncias

As vezes, é impossivel descrever a invengdo de forma escrita. Este é o caso, por exemplo,
de produtos como proteinas e polinucleotideos que sdo caracterizados por suas sequéncias
bioldgicas. Portanto, caso a invencdo contenha essas moléculas é necessdario que suas Sequéncias
Bioldgicas sejam apresentadas no formato de uma listagem.

E fundamental que, antes de apresentar uma Listagem de Sequéncias Bioldgicas, o
usuario leia atentamente os Dispositivos Normativos do INPI relacionadas as questdes técnicas e
formais das Sequéncias Bioldgicas, e em caso de duvida entre em contato. A apresentacdo da
Listagem de Sequéncias Bioldgicas ocorre em formato TXT ou XML conforme as regras
estabelecidas no Dispositivo Normativo especifico em vigor (Portaria/INPI/PR N2 405, de
21/12/2020).

4.7 Material bioldgico

Quando a invencdo contiver material biolégico essencial a sua realizacdo, a descricao
completa deste também pode ser impossivel de ser alcangada na forma escrita. Nesses casos, o
usudrio devera realizar o Depdsito do Material Bioldgico em instituicdo autorizada pelo INPI, ou
indicada em acordo internacional vigente no pais, ou em qualquer uma das autoridades de
depdsito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste.

O depdsito de material bioldgico deverd realizar-se em uma das Autoridades de Depdsito
Internacional (IDA) cadastradas na Organiza¢cdao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI para
fins do Tratado de Budapeste. Ressalta-se que, caso a informacgao sobre o depdsito do material
bioldgico ndo conste no relatdrio descritivo (cépia do recibo de material bioldgico emitido pela
Autoridade de Depdsito Internacional), este pode ser exigido pelo examinador. Tal medida visa
a cumprir o disposto no paragrafo Gnico do Artigo 24 da Lei 9.279/96.

E fundamental que, antes de realizar o Depésito de Material Bioldgico e o pedido de
patente, o usuario leia atentamente os Dispositivos Normativos do INPI relacionados as questées
técnicas e formais do Depdsito de Material Biolégico, bem como se informe quais sdo as
Autoridades de Depésito Internacional (IDAs), e em caso de duvida, entre em contato com o INPI.

4.8 Acesso ao patrimonio genético

O Governo Federal publicou a Lei de Acesso ao Patrimonio Genético n? 13.123 de
20/05/2015, que entrou em vigor em 17 de novembro de 2015. Esta Lei substituiu a MP 2.186-
16/2001, que comegou a ser editada em 29/06/2000 como a Medida Proviséria (MP) 2.052/2000,
e que estabeleceu o estatuto legal sobre o Acesso ao Patrimbnio Genético Nacional e/ou
Conhecimento Tradicional Associado. A Lei 13.123/2015, bem como ja ocorria na MP
2.186/2001, estabelece no artigo 47, que a concessado de Direitos de Propriedade Intelectual pelo
6rgdao competente sobre produto ou processo obtido a partir de acesso a patrimonio genético
ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorizacgao,
nos termos da lei.
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Portanto, todos os usudrios que acessaram o patrimbénio genético nacional ou o
conhecimento tradicional associado que pretendem ter seu Pedido de Patente, Modelo de
Utilidade ou Certificado de Adicdo de Invencdo concedidos, deverdo realizar o Cadastro, ter a
Autorizacdo Prévia, ou regularizar o seu acesso, conforme a legislacdo vigente. Cabe destacar que
o cadastramento deve ocorrer previamente ao depésito do pedido de patente. No ato de um
depdsito de um pedido de patente o usudrio devera informar se houve acesso ao patriménio
genético ou ao conhecimento tradicional associado, como também se ha cadastro de acesso. O
INPI ndo emite cadastro/autorizacdo de Acesso a Recursos Genéticos e/ou Conhecimento
Tradicional Associado. O cadastramento/autorizagdo de acesso, bem como a regularizacdo
destes, é realizado no Sistema Nacional de Gestdo do PatrimoOnio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado — SisGen, (http://sisgen.gov.br), e deve seguir os prazos estabelecidos pelo
CGEN (Conselho de Gestdao do Patrimoénio Genético). Para mais informagdes acesse Cadastro ao
Patrimonio Genético em Acesso ao patrimonio genetico

E fundamental que, antes de realizar o depésito do pedido de patente e de modelo de
utilidade ou certificado de adi¢cdo de invengdo, o usudrio leia atentamente toda a legislacao
relacionada a Acesso ao Patrimonio Genético e os Dispositivos Normativos do INPl e, em caso de
duvida, entre em contato com o INPl ou com o CGEN.

4.9 Informagodes adicionais sobre a redag¢ao de pedidos de patente

A redacdo do pedido de patente é fundamental para a aquisi¢ao do direito. Além do mais,
cada tipo de invento tem caracteristicas proprias que devem ser atendidas — o que impede o
aprofundamento neste manual. Sugerimos fortemente as seguintes consultas adicionais:

a) Artigos 19 a 29 da Lei da Propriedade Industrial (LP1) n2 9279/1996;

b) A integralidade das Instru¢ées Normativas 30/2013 e 31/2013, que dispGe sobre
a aplicacdo da LPl em relacdo as patentes e aos certificados de adicdo;

c) As Guias de Exame Técnico (material que o examinador de patentes utilizada para
realizar o exame substantivo) do campo técnico especifico da invencao;

d) Uso da ferramenta Minha Primeira Patente.

A LPI, as Instru¢cdes Normativas 30/2013 e 31/2013 e as Diretrizes de Exame de
Patentes, encontram-se disponiveis no endereco eletrénico Legislacdo.

O Minha Primeira Patente pode ser acessado através do link Minha Primeira Patente.

Para a obtencdo de uma patente, cabe ao autor da Invencdo ou Modelo de Utilidade
requerer a protecdo legal junto ao INPI, observadas as condicoes e formalidades previstas na
legislacdo. De posse dos documentos descritos no Titulo 4, tona-se possivel efetuar o depdsito.
O texto que segue apresenta os procedimentos para efetuar o depdsito através do
peticionamento eletrénico. Para efetuar um peticionamento eletronico, o requerente devera
observar os seguintes passos, exatamente na ordem abaixo descrita:
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5 Procedimentos para efetuar o depdsito eletrénico

Para a obtencdo de uma patente, cabe ao autor da Invencdo ou Modelo de Utilidade
requerer a protecao legal junto ao INPI, observadas as condicdes e formalidades previstas na
legislacdo. De posse dos documentos descritos no Titulo 4, tona-se possivel efetuar o depdsito.
O texto que segue apresenta os procedimentos para efetuar o depdsito através do
peticionamento eletronico. Para efetuar um peticionamento eletronico, o requerente deverd
observar os seguintes passos, exatamente na ordem abaixo descrita:

Quadro 6 — passo a passo para efetuar o depdsito
12 Passo  Efetuar o cadastro no e-INPI, obtendo um login e uma senha.
22 Passo | Consultar a Tabela de Retribui¢es de Patentes (Resolu¢do 251/2019, (Tabela de-Retribuicao),
disponivel no portal do INPI, visando ter a certeza do servigo que deseja protocolar e o valor.
32 Passo  Emitir uma Guia de Recolhimento da Unido (GRU), de acordo com o servigo escolhido.
42 Passo = Efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento, a menos que esta seja isenta de retribuicdo.
52 Passo  De posse do numero da Guia de Recolhimento paga, acessar e preencher o formulario eletrénico
através do link Peticionamento Eletrénico, no Portal do INPI.
62 Passo  Enviar o pedido de patente, modelo de utilidade ou certificado de adigdo.
Fonte: elaboragao prépria

5.1 Cadastro no sistema e-INPI

O cadastro no sistema e-INPI possibilitard o acesso ao mddulo de Sele¢do de Servigos,
conhecido como GRU (Guia de Recolhimento da Unido). Este cadastro é obrigatdrio para toda
pessoa, fisica ou juridica, que queira solicitar servicos a Diretoria de Patentes. O préprio
interessado, seu advogado ou representante legal podera cadastrar uma identificacdo eletrénica,
composta por login e senha, que autentique seu acesso ao sistema.

No portal do INPI, o usudrio devera clicar no link “cadastro no e-INPI”, que se encontra na
parte superior do Portal:
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Figura 19 — Aceso ao castro no e-INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br

Na tela do e-INPI, o novo usuario devera se cadastrar, clicando no botdo “Cadastre-se
aqui”. Existem duas opc¢0es para o cadastro: como o “Préprio interessado”, para Pessoas Fisicas
ou Juridicas que irdo efetuar o depdsito por conta prépria ou como “Advogado/Procurador sem
habilitacao especial”, para usuarios que irdo atuar como representante legal de outrem.

Figura 20 — Selegdo de usuario no e-INPI

Cadastro no e-INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi

Em seguida, o usuario devera aceitar o “termo de adesdo” ao e-INPI, em que constam as
condicOes gerais do servico:
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Figura 21 — Termo de adesao ao sistema e-INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi

Procedendo dessa forma, o usuario serd direcionado a area de cadastro, tal como exposto
na tela abaixo:

Figura 22 — Cadastro no e-INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/cadastro-no-e-inpi
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A senha deve conter o minimo de 6 (seis) e o
maximo de 10 (dez) caracteres, podendo conter letras
e nimeros ou os dois itens, sem espacos. Nao utilize
caracteres especiais do tipo &, !, %, ?, hifens ou aspas.
O login e a senha sdo do tipo Case Sensitive, ou seja, o

sistema diferencia as letras maiusculas das minusculas (

no registro do login e senha.

A senha é de uso pessoal e intransferivel. Ndo
transmita a sua senha a terceiros. O ideal é que o
depositante ou titular da patente, modelo de utilidade
ou certificado de adi¢cdo de invencdo tenha uma senha
e seu procurador ou representante legal tenha outra.

Ndo é necessdrio que o representante legal
saiba a senha do requerente/outorgante para emitir
uma GRU. Além disso, a transmissao da sua senha pode
acarretar problemas futuros, de uso ndao autorizado
apds uma eventual destituicdo de procurador.

Atengao!
Recomenda-se o
preenchimento cuidadoso de
todos os campos da tela de
cadastro, de maneira que seu
cadastro seja o mais completo
possivel. Lembre-se que sera
justamente mediante as
informagdes prestadas nesta
fase que a diretoria de patentes
disponibilizara uma série de
servigos aos usuarios através do
portal do INPI.

Nunca se esquec¢a de manter atualizado o seu cadastro no INPI. O instituto trata milhares
de pedidos todos os anos, movimentando uma quantidade incalculdvel de informacdo. E
unicamente com base nas informagdes do cadastro, que o INPI poderd entrar em contato com o
depositante ou seu procurador. Tudo depende da consisténcia das informagdes sobre o
depositante e/ou seu procurador. Portanto, toda e qualquer mudanca de dados, além, é claro,
de quaisquer alteragdes que interfiram no curso do processo junto ao INPI, devem ser

comunicadas ao 6rgao.

5.1.1 Observagdes gerais relativas ao preenchimento
dos dados do requerente durante o cadastramento no
sistema e-INPI:

Apesar do médulo de selecdo de servicos do e-INPI
ja disponibilizar uma ferramenta de ajuda ao
preenchimento do cadastro, cumpre esclarecer alguns
pontos relacionados aos dados do requerente, uma vez
gue algumas informacdes preenchidas nessa etapa sdo
migradas automaticamente para o formulario eletrénico.

Os dados do requerente - ou seja, os dados da
pessoa, fisica ou juridica, que solicita a patente ou modelo
de utilidade no INPI - que constardo do formulario sdo:

Atengao!
s dados preenchidos no

( cadastramento da GRU sao

automaticamente
importados para o
formulario eletrénico. Nao é
permitida a edigao destas
informagdes. No caso de
necessidade de corregdes
dos dados, deve ser gerada
uma nova GRU.

Quadro 7 — Como preencher os dados do e-INPI

Campo que constara Observag¢ao importante:

automaticamente no

formulario:

a) Nome completo: Devera ser preenchido o nome (pessoa fisica) ou razdo social (pessoa juridica)

completo e sem abreviac¢ses.

b) Enderego completo: O enderecgo devera constar de logradouro, nimero, bairro, complemento, cidade, UF
e CEP; caso o requerente seja residente no exterior, o CEP deixa
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de ser necessario.

c) Natureza juridica do De acordo com a resolugdo n2 251/2019, alguns servicos terdo o valor de sua

requerente: retribuicdo reduzido em 60% quando devido por pessoas naturais; microempresas;
microempreendedores individuais; empresas de pequeno porte e cooperativas
assim definidas em lei; instituicdes de ensino e pesquisa; entidades sem fins
lucrativos, bem como por drgaos publicos, quando se referirem a atos proprios.
Portanto, o correto preenchimento da natureza juridica proporcionara o desconto
automatico no momento de emissdo da Guia de Recolhimento da Unido. Cabe
destacar que somente as empresas, organizagoes e instituicGes nacionais fazem jus
ao desconto de 60 %, conforme a Resolugdo 251/2019.

d) CPF ou CNPJ, O usuario devera estar atento para o preenchimento desses campos: O CPF deverd

conforme o caso: ter 11 digitos, assim como o CNPJ deverd possuir 14 digitos. E permitido apenas um
cadastro por CNPJ ou CPF. Obrigatdrio somente para nacionais.

f) E-mail: E de extrema importancia que o usuario informe seu e-mail corretamente. Da

mesma forma, é fundamental que o e-mail em questdo seja acessado com relativa
frequéncia pelo usuario, uma vez que a Diretoria de Patentes pode, eventualmente,
entrar em contato com o usuario através desse canal.

Qualquer alteracdo em um dos campos acima descritos p
deve ser efetuada antes da emissdo da GRU. Migrardo para o
formulario eletrénico tdo somente os dados que constavam a

Atengao!
época de emissdo da GRU. (

A solicitacdo de

S . alteragdo de dados
Os dados que ficardo registrados no banco de dados de ¢

~ e o do banco de
patentes e certificados de adigdo sdo os da GRU e formuldrio de patentes deve ser
depodsito. As alteragdes no cadastro do Modulo GRU nao feita por intermédio
substituem os dados do requente ou titular que constam nestes de servigo especifico.

bancos de dados. Para modificar os dados do cadastro, é

necessario solicitar o servico de Alteracao de Nome, Razao Social,

Sede e/ou Endereco (ver se¢do 2.8.5). Caso tenha ocorrido alteracdo do CNPJ ou CPF do titular,
fusdo, incorporacao ou algo semelhante deve ser utilizado o servico de a Anotacdo de
Transferéncia de Titular (ver secao 2.8.6).

5.2 Consulta a tabela de retribuicoes da diretoria de y
patentes
No portal do INPI| esta disponivel a tabela de retribuicdes ( Atencdo!
dos servicos prestados pela Diretoria de Patentes. Esta tabela de O desconto de 60% ¢

concedido as pessoas

retribuicbes possui diferentes valores e deverd ser estudada pelo naturais; MEI, ME ou

requerente antes da emissdao da Guia de Recolhimento, a fim de EPP: ICTs: entidades

gue o mesmo escolha o servico que se enquadra a sua realidade sem fins lucrativos; e

(Tabela de-Retribuicao). érgdos publicos
nacionais.

Os usudrios deverdo consultar a tabela antes de efetuar o
seu depdsito de pedido ou efetuar uma peticdo, visando tomar
conhecimento dos valores de cada servico, assim como dos descontos concedidos pelo INPI (ver
secdo 5.1.1).

Importante saber que os descontos ndo incidem sobre todos os cédigos e nao sao
estendidos aos estrangeiros.
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https://www.gov.br/inpi/pt-br
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/TabelaPatentesapsalteraesCGRECincpapelpct.pdf

Para acessar a Tabela de RetribuicGes, acesse o site do INPI e clique em “Custos e
Pagamento.

Figura 23 — Acessar pagina de custos e pagamentos
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br
Na sequéncia, é necessario selecionar “Patentes”:
Figura 24 — Acessar pagina de custos de patentes
Custos e Pagamento
P ey
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/custos-e-pagamento



Em seguida, selecione a tabela de servicos de Patentes:

Figura 25 — Acessar tabela de servigos de patentes

L]

Custos ¢ Pagamento

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/custos

A tabela vigente no momento da elaboracdo desse manual é a definida pela Resolugdo
INPI n2 251, de 02/10/19. Um extrato da tabela é demonstrado na figura abaixo.
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Figura 26 — Tabela de retribuicao dos servigos de patentes prestados pelo INPI
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/custos

No caso do depdsito do pedido de patente, deve ser observado o valor do servigco de
codigo 200, referente a “Pedido nacional de invencdo; Pedido nacional de modelo de utilidade;
Pedido nacional de certificado de adi¢cdo; e Entrada em fase nacional do PCT.

5.3 Emissao da Guia de Recolhimento da Unido (GRU)

Ap0s ter realizado o cadastro no Médulo de Selegdo de Servigos do e-INPI, o usuario, a
fim de selecionar o servi¢o a ser demandado a Diretoria de Patentes, deverd acessar o referido
sistema de emissdo da Guia de Recolhimento da Unido (GRU), conforme orientagdo a seguir.
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A emissdo da GRU corresponde a etapa de selecdo do servico p
pretendido e, portanto, deverd ser efetuada obrigatoriamente pelo

requerente ou por seu procurador (ou representante deste ultimo), ( Atengso!
nunca por terceiros. Por esse motivo, o acesso ao sistema é condicionado A GRU deve ser
a prévia identificacdo do usudrio. Assim, a excecdo do representante do emitida pelo

Agente da Propriedade Industrial, 0 nome do usudrio que acessa o el e e
seu procurador,

sistema para a selecdo do servico e consequente emissdo da GRU, R e
constara impresso na guia gerada, ficando consignada a vinculagdo do terceiros.
usuario em questdo ao ato praticado.

Ap0s clicar na Pagina de Custos e Pagamento, o usudrio devera clicar em “Patentes” e a

seguir em “Sistema de Emissao de GRU”:

Figura 27 — Acesso ao sistema de emissao de GRU
goub C

A S pe—

Custos e Pagamento

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/custos

Em seguida, deverd preencher o login e senha, previamente cadastrados, conforme a

figura a seguir:
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Figura 28 — login no sistema de emissdo de GRU
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Fonte: https://gru.inpi.gov.br/pag

As seguintes informacgdées serdo disponibilizadas:

Figura 29 — Preenchimento dos dados do cliente
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Fonte: https://gru.inpi.gov.br/pag

Em “Tipo de Servi¢o”, selecione “Patente de Invencdao e Modelo de Utilidade”.

Em “Servico”, escolher o servico desejado digitando o respectivo cddigo (serd 200 para
depdsito de pedido de patente) e teclar "enter"; ou escolher o servico buscando pelo seu nome
dentro da caixa correspondente. A seguir, clicar em “Confirmar”.
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Observacdo: Para determinados servigos, outras informacdes i
serdo solicitadas, como por exemplo, a natureza do depédsito, a 4
numeracdo do pedido ou ainda, a especificacdo do objeto da

Caso a GRU tenha sido
Apds selecionar o servico, uma janela com uma prévia do gerada com a natureza
servigo solicitado aparecerd na tela; o usudrio deverda conferir o errada, sera necessario

servico desejado, bem como os dados informados, tais como o gerar uma nova GRU.
Jamais utilize para o

numero do processo ou o valor do servico em questdo. Para deposito uma GRU
finalizar, o usuario devera clicar em "Gerar Boleto"; caso tenha A TR B
se enganado quanto a escolha do servigo ou ao preenchimento errada!

de quaisquer outras informacdes durante essa fase, acionar o

botdo "Cancelar Servigo":

Figura 30 — escolha dos dados do servigo desejado

Dados &0 Serdo

Fonte: https://gru.inpi.gov.br/pag

Clicando em “Gerar boleto”, sera aberta a janela que disponibiliza o boleto de pagamento
e o numero da GRU gerada.
Figura 31 — icone para baixar (dowload) da GRU
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Fonte: https://gru.inpi.gov.br/pag
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Caso opte por salvar ao invés de imprimir, guarde o “Nosso
Numero” (nimero da GRU), porque sera necessario para o

peticionamento eletrénico. .
( Atencao!
Para solicitar outro servico da mesma "Unidade" escolhida, o Caso a GRU seja
usudrio devera acionar o botao de "Novo Servigo”. Ao terminar a ”ise”ta' C?pie °
emiss3o da GRU, o usuario devera clicar no botdo "Sair do Sistema”, plossolNtmero

) .. . gerado.
no canto superior direito da pagina. N3o ser4 possivel

Abaixo se encontra um exemplo de uma Guia de Recolhimento 'mpr(';:'l; €ssa
da Unido (GRU), no qual foi dado destaque ao campo “Nosso '
numero”, que possibilitara o acesso ao formulario eletrdnico.

Figura 32 — exemplo de GRU com destaque para o “Nosso nimero”
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Fonte: elaboragdo prépria

5.3.1 Observag¢6es importantes sobre a geragdo de GRU

Recomenda-se guardar uma cdpia salva ou impressa da GRU.
Recomenda-se a impressdo a jato de tinta (ink jet) ou laser em
qualidade normal ou alta (evite 0 modo econdmico). Utilize folha A4 ( Atencdo!
(210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimas a Néo utilize a

_— - L. p . . mesma GRU mais
esquerda e a direita do formulario. A pagina é melhor visualizada na

N de uma vez, nem
resolucao 1024 x 768. com dados errados

Jamais utilize a guia mais de uma vez! Caso queira demandar o _gecatr?zt'f‘“jgao
. , s . e e e retribuigcao.
mesmo servico novamente, é necessdrio reiniciar o processo e ¢

selecionar de novo o mesmo servico de forma que uma nova GRU seja
emitida.

Caso tenham sido inseridos dados errados e, mesmo assim, a GRU tenha sido emitida e
paga, ela nao poderd ser utilizada. Serd necessario emitir uma nova GRU com as informacdes
corretas do servico desejado. Adicionalmente, podera ser solicitada a devolugado do valor pago
relativo a GRU ndo utilizada. Para tanto, é necessario gerar uma GRU de cddigo 801, preencher
e submeter o formuldrio correspondente atendendo aos procedimentos regulamentados pela
Diretoria de Patentes.
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5.4 Pagamento da retribuigao

De posse da Guia de Recolhimento da Unido (GRU) emitida
pelo Sistema e-INPI, o usuario devera observar que o pagamento da
GRU, devera ser obrigatoriamente realizado antes do envio do
Formuldrio Eletronico, sob pena do servico solicitado ndo ser
considerado.

A data de vencimento da GRU nao possui relagdo com os
prazos administrativos, que devem ser estritamente observados
pelos requerentes, de acordo com o que preceitua a Lei da
Propriedade Industrial. Por tanto, caso o requerente deseje enviar o
seu pedido ou peticao na data de hoje, devera efetuar o pagamento
até a data de hoje, mesmo que a GRU gerada apresente uma data de
vencimento futura ou que contenha informacgdes tais como “contra-
apresentac¢do” no campo Vencimento.

Cumpre observar que, para fins de validade dos atos
praticados pelo usuario que dependam de pagamento de retribuicdo,
o servico pretendido serd considerado como efetivamente pago
somente apds a conciliagdo bancaria da respectiva GRU.

5.4.1 Pagamento da retribuicao fora dos horarios de expediente
bancario

Para fins de pagamento da retribuicao referente ao depdsito
de pedido de patente de invengdo e de modelo de utilidades e
certificado de adi¢cdo de invengdo, a data da operacdo bancdria sera
considerada como a data efetiva do pagamento, ainda que aquela
tenha sido realizada em horarios ou em dias durante os quais ndao ha
expediente bancdrio e desde que efetivamente comprovada.

Portanto, nos casos em que a operacdo bancaria relativa ao
pagamento da retribuicdo for realizada até a data do envio do
formuladrio eletronico, mas fora dos horarios ou dos dias de
expediente bancdrio, o usudrio devera encaminhar, como anexo ao
formulario eletrénico, o comprovante digitalizado do pagamento da
Guia de Recolhimento da Unido (GRU) contendo claramente o n2 da
GRU, a data de pagamento e autenticacdo bancaria legiveis. Nao
serdo aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de
operacao bancaria.

Da mesma maneira como todos os documentos enviados
digitalmente, os comprovantes em papel relativos ao pagamento de

(

(

(

Atencgao!

Vocé deve pagar a
GRU antes de
submeter o
formulario.

Atencao!

A data de
vencimento da
GRU ndo possui
relagdo com os

prazos
administrativos.

Atencgao!

N3o serdo aceitos
como comprovante
de pagamento os
agendamentos de
operagdo bancdria.

Atencao!
Gerar a GRU é
obrigatéria para
todos servicos,
mas alguns
dispensam a
peticdo.

retribuicdes ao INPI deverao ser guardados pelo usuario a fim de, numa eventual exigéncia, os

mesmos possam ser apresentados ou remetidos ao INPI.
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5.5 Acesso e preenchimento dos formularios eletronicos é\

Para ter acesso aos formularios eletronicos de pedido e de petigdo, é ( “Atengao!
necessario cumprir os passos de um a cinco (consulta a Lei da Propriedade Alguns
Industrial e ao Manual do Usudrio, cadastro no sistema e-INPI, consulta a servicos
tabela de retribui¢cdo da diretoria de patentes, emissao da GRU, pagamento dispensam
da retribuic3o). peticdo.

5.5.1 Acesso a area do cliente

No portal do INPI, o usudrio devera clicar no link “Sistemas de peticionamento”:

Figura 33 — Acesso ao sistema de peticionamento eletronico
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br

Na sequéncia, deve ser selecionado o sistema de patentes:
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Figura 34 — Acesso ao sistema e-Patentes
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Em seguida, acessar e-Patentes.

Figura 35 — 22 tela de acesso ao e-Patentes
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Devera ser preenchido o login e senha, conforme a figura a seguir:
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Figura 36 — Login no e-Patentes
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Fonte: Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

A partir do momento em que se logar, o usuario terd 30 minutos para efetuar o
preenchimento do formulario eletrénico. No entanto, caso o tempo de sessao se encerre durante
o preenchimento, as informacdes lancadas até aquele momento estardo salvas. Basta que o
usuario faca o login, novamente, para continuar o preenchimento.

5.5.2 Acesso ao Formulario Eletronico

Apds inserir seu login e senha e clicar em “Acessar”, o usuario devera inserir o nimero da
GRU (também chamado “nosso numero”), devidamente paga, no campo abaixo reproduzido.
Cumpre lembrar que é por intermédio desse nimero que a Diretoria de Patentes confirma a
solicitacdo dos servicos e a conciliacdo bancdria dos respectivos pagamentos. Portanto, o nimero
da GRU constitui dado fundamental relativo a retribuicdo, além de possibilitar a eventual
recuperacao da segunda via do recibo do pedido.

Figura 37 - Inser¢do do Nosso Numero
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ao inserir o nimero da GRU no campo apropriado e clicar em “Avancar”, o usuario terd
acesso ao formulario eletronico de pedido de patente de invencado e de modelo de utilidade ou
certificado de adi¢do de invencdo que reproduzird ndo apenas as informacdes referentes ao
requerente e ao seu procurador (caso haja), como também alguns dados - natureza e forma de
apresentacao - relativos ao depdsito requerido. Portanto, tais campos ndo poderao ser alterados.

Este guia segue apresentando os dados referentes ao depdsito. A depender de cada
servico desejado, serd necessario preencher os dados especificos no formulario eletronico, bem
como apresentar os anexos particulares.
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Determinados servicos sdo isentos de peticionamento, bastando apenas que a GRU seja
paga, e quando houver o conciliamento do pagamento com o sistema financeiro serd gerado um
numero de protocolo de forma automatica. Esses servicos isentos de peticionamento sdo as
GRUs com cédigo de servigo:

Quadro 8 — Servigos isentos de peticionamento

Cédigo | Servigo

202 Publicagdo Antecipada;

220 a Todos os servigos de anuidades;

247

208 Restauragdo de pedido, patente ou certificado de adi¢do de invengdo (por falta de recolhimento de
anuidade);

212 Expedicdo de carta- patente ou certificado de adigdo de invengdo no prazo ordinario;

213 Expedigdo de carta- patente ou certificado de adigdo de invengdo no prazo extraordinario;

203 Pedido de exame de Patente de Invengao;

204 Pedido de exame de Modelo de Utilidade;

205 Pedido de exame de Certificado de Invengao;

284 Pedido de exame de invencdo via PCT para pedidos ja examinados pelo INPI como ISA/IPEA;

285 Pedido de exame de modelo de utilidade via PCT para pedidos ja examinados pelo INPlI como
ISA/IPEA;

209 Desarquivamento de pedido (por ndo requerimento de exame dentro do prazo); e

800 Complementacdo de retribui¢do (caso tenha sido publicada uma exigéncia para complementacdo de

retribuicdo, devera ser apresentado o comprovante de pagamento da GRU 800, através de
cumprimento de exigéncia com GRU 207)

Fonte: elaboragao prépria

5.5.3 Dados do depositante

Os dados do depositante precisam da atualizacdo (obrigatéria) da nacionalidade e da

qualificacdo do depositante (pessoas juridicas estdo isentas da atualizacdo de qualificagdo) (ver
item 2.8.1). Além disso, o pedido de Patente de Invencdo e de Modelo de Utilidade e certificado
de adicdo de invengao permitem a cotitularidade, bastando para isso, a adicao de depositante
mediante o botdo correspondente (ver item 2.8.2).

Figura 38 - dados do requerente
Dados do Depostante (71)

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes
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5.5.4 Dados do Pedido de Patente ou Certificado de Adi¢ao de Invengao

O dado de natureza do pedido é carregado automaticamente com a informacao fornecida
na emissdo da GRU. O requerente deve observar se existe alguma inconsisténcia nesse dado e,
caso exista, podera alterar a natureza clicando em “Alterar Natureza”. Na duvida de qual a
natureza adequada para sua invencao, consulte o item 2.5.

Figura 39 - dados do pedido de patente
Dados do Pedido

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

O usudrio devera preencher o campo com o titulo da invengdo, que devera ser idéntico
ao titulo utilizado no Relatério Descritivo, Resumo, e Reinvindica¢cdes que serdo enviados ao INPI.

O resumo do pedido devera ser digitado ou copiado no campo, devendo ser idéntico ao
resumo que serd anexado em PDF. O preenchimento do resumo no campo do formulario ndo
dispensa a apresentacao do mesmo em formato PDF. Se tiver duvidas sobre a redacdo do
resumo, consulte o item 4.2.

A janela “Figura a publicar” é utilizada para o depositante escolher qual das figuras
(desenhos) apresentadas sera a representativa da invencdo no momento da publicacdo do
pedido. O Preenchimento deste campo é obrigatério em todos os depdsitos em que forem
anexados desenhos. Somente deve ser escolhida uma figura a ser publicada.

5.5.5 Dados da Prioridade Unionista ou Prioridade Interna:

A reivindicacdo de prioridade indica a existéncia de depdsitos da mesma matéria pelos
mesmos depositante/titulares dentro de um prazo de 12 meses. A prioridade garante a utilizacdo
da data mais antiga para fins de exame de anterioridade. A prioridade de depdsito pode ser de
pedidos de patente estrangeiros (prioridade unionista - ver item 2.6.1.2) ou pedidos de patente
depositados no Brasil (prioridade interna — ver item 2.6.1.3).

A reivindicacdo da prioridade devera ser feita no ato do depdsito, clicando na quadricula
especifica. Ao marcar a solicitacdo, abre-se o campo para a indicacdo do tipo (Prioridade Interna
ou Unionista), pais ou Organizacdo e niumero e data, em que ocorreu o primeiro depdsito. Nao
sera possivel efetuar essa solicitagdo em outro momento. A comprovacao da prioridade podera
ser apresentada no depdsito (como segue) ou em até 180 dias a contar da data em que o
depdsito foi efetuado.
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Tendo selecionado a quadricula de reivindicacdo de prioridade, o formuldrio
disponibilizard os campos conforme a figura a seguir. Devem ser preenchidos os campos relativos
ao tipo de prioridade (unionista ou interna); o pais ou instituicdo da prioridade (para a Prioridade
interna, somente o pais “Brasil” estara disponivel); o numero do documento da prioridade em
guestdo; a data de depdsito do documento de prioridade; campo para informacao do cddigo
DAS, caso seja essa a forma de comprovacao escolhida pelo depositante.

Figura 40 — Preenchimento dos dados da prioridade de depdsito (CUP)

Diadas da Priondade do Depasita

3

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Caso o usuadrio queira reivindicar mais de uma prioridade, ele podera fazé-lo mediante o
preenchimento dos respectivos campos e clicando no botdo “Adicionar Prioridade”.

5.5.6 Dados do Inventor:

O inventor é o responsavel pela criacdo da patente de invencdo e de modelo de utilidade.
N3do necessariamente é o depositante do pedido, pois pode ceder ou transferir seus direitos
patrimoniais a outra pessoa fisica ou juridica (ver item 2.8.3). Mesmo no caso de cessdo ou
transferéncia, é obrigatdério constar no formuldrio o nome e a qualificagdo do inventor,
necessariamente uma pessoa fisica.

Ao clicar em “Adicionar inventor”, a seguinte caixa de dialogo se abrira:

Figura 41 — Preenchimento dos dados do inventos

Adicionar Inventor

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes
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Caso seja de interesse do inventor a ndo divulgacdo de seu nome, esta devera ser
solicitada no ato do preenchimento dos dados. A informacdo ndo aparecerd no formuldrio
protocolado, porém serd salva no banco de dados interno do INPI, portanto devera: (1) ser
preenchido completamente os dados do inventor que se deseja que fique em sigilo, e (2)
obrigatoriamente ser anexada uma “Declaracdo de ndo divulgacdo dos dados do Inventor/Autor”
utilizando o modelo se encontra no site do INPI (Modelo de ndo divulgacdo). No item 5.5.12
constam detalhes das informacdes desta declaracao.

Havendo mais de um inventor, basta clicar no botdo “Adicionar Inventor”.

5.5.7 Dados do Procurador:

Os dados relativos ao seu procurador, caso haja, reproduzirdo as informacgdes cadastradas
pelo préprio advogado/agente da propriedade industrial para sua identificacdo no e-INPI. Assim,
caso o acesso ao formulario eletronico esteja sendo realizado pelo seu procurador, o formuldrio
trard 2 (duas) informagdes bdasicas: um campo referente aos dados do requerente e outro
relacionado aos dados do procurador.

Observa-se que caso o preenchimento seja feito pelo procurador o mesmo devera estar
constituido através de procuracdo valida ou substabelecimento da procuragdo, caso a
procuragao assim o permita fazer (ver item 5.5.12).

Figura 42 — Preenchimento dos dados do procurador
Dados do Procurador

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

5.5.8 Declaracdo de Divulgacdo Anterior Nao Prejudicial:

A quadricula de “Declaracao de divulgacdo anterior ndo prejudicial” sé deve ser marcada
se o depositante estiver fazendo jus ao “Periodo de Graga” previsto no Artigo 12 da Lei 9.279/96
(ver item 2.6.1.1). O periodo consiste no direito de depositar o pedido em até 12 meses contados
a partir da primeira divulgacdo da invencdo requerida. Caso selecionado, o usudrio devera
anexar documentag¢do que comprove que, essa publicacao anterior, ocorreu dentro dos 12
meses que antecedem o depdsito.

Figura 43 — Preenchimento da declaracdo de divulga¢ao anterior ndo prejudicial (periodo de graga)

Declaragao de Divulga¢ao Anterior Nao Prejudicial

https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes
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https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio-1/Declaraodenodivulgaodosdadosdoautor_empapel.pdf

5.5.9 Sequéncias Bioldgicas:

As Proteinas, o DNA e o RNA sdo caraterizados através de suas sequéncias de aminodcidos
e nucleotideos, portanto, caso a invencdo se refira a essas moléculas é necessario que suas
Sequéncias Bioldgicas sejam apresentadas no formato de uma listagem, conforme descrito no
item 4.6.

Ao preencher o formulario de depdsito, o usuario devera selecionar a quadricula, para
habilitar o campo de anexacdo da listagem e clicar em “Adicionar Anexo”. A marcacdo da
quadricula dispensa a apresentacdo adicional de Declaracdo de Veracidade, conforme
estabelecido na Resolucdo referente a Listagem de Sequéncias (ver exemplo abaixo).

Figura 44 — Declaragdo de limitagdao da sequencia bioldgica

Sequéncias Biologces

3 AT as

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ao selecionar a quadricula, serd aberto apenas um campo para a anexacado da Listagem
de Sequéncias Biolégicas em formato TXT ou XML conforme as regras estabelecidas no
Dispositivo Normativo especifico em vigor.

Apds o upload do arquivo da listagem de Sequéncias, o sistema gerard automaticamente
e anexara o cddigo de controle referente a listagem no formulario. O Cédigo de barras do cédigo
de controle em formato PDF e o Cédigo de controle em formato XML n3ao devem ser anexados
ao formulario. O envio do arquivo PDF da Listagem de sequéncias é facultativo.

5.5.10 Material Biolégico:

Quando a invengdo contiver material bioldgico essencial a sua realizacdao, a descrigao
completa deste pode ser impossivel de ser alcangcada na forma escrita. Nesses casos, o usuario
deverad realizar o Depésito do Material Biolégico em instituicdo autorizada pelo INPI, ou indicada
em acordo internacional vigente no pais, ou em qualquer uma das autoridades de depdsito
internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, conforme descrito no item 4.7.

Ao preencher o formuldrio de depdsito, o usudrio devera selecionar a quadricula para
habilitar os campos de preenchimento das informagdes relacionadas ao Material Bioldgico e a
Autoridade de Depdsito Internacional.

Figura 45 — declaragao de acesso ao material biolégico
Malenial Biokigico

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes
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O usuario devera completar as informacdes solicitadas (1) Tipo de Material (Descreva de
forma sucinta, por exemplo: Levedura (Saccharomyces cerevisiae)), (2) o Numero de Acesso
fornecido pela Autoridade Depositaria e (3) qual foi a Autoridade Depositdria em que o depdsito
foi realizado.

Cabe destacar que, caso o usudrio tenha mais de um deposito de material bioldgico, ele
poderd incluir mediante o preenchimento dos respectivos campos e clicando no botao
“Adicionar”.

O usudrio devera apresentar nos anexos, um “Recibo de Material Bioldgico” que
comprove o depdsito na Autoridade Depositaria.

5.5.11 Acesso ao Patrimonio Genético:

O Governo Federal publicou a Lei de Acesso ao Patriménio Atenggo!
Genético n?13.123 de 20/05/2015, a qual, estabelece no artigo 47, ( O INPI n3o emite
que a concessdo de Direitos de Propriedade Intelectual pelo 6rgao autorizagdo de
competente sobre produto ou processo obtido a partir de acesso a aai‘iisrioéifo
patrimoOnio genético ou a conhecimento tradicional associado fica gené’zico. Ela devera
condicionada ao cadastramento ou autorizagao, nos termos da lei, ser solicitada ao
conforme descrito no item 4.8. CGEN.

Figura 46 — declaragdo de acesso ao patrimonio genético

Bcessn 30 Paimemdnk Gendlioo

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

A primeira opgdo “Declaragdo Negativa de Acesso” devera ser selecionada quando
envolver as seguintes situacoes: (a) ndo se aplica - quando a area tecnoldgica (ou o campo
tecnoldgico) da invencdo ndo envolva nenhuma relagdo com amostra do patrimonio genético,
seja nacional ou estrangeiro; (b) quando a invencdo envolver acesso a amostra do patrimonio
genético, porém nao seja de Patrimonio Genético Brasileiro; (c) a amostra seja de Patrimonio
Genético Brasileiro, contudo o acesso tenha ocorrido antes de 29/06/2000 (data da primeira
edicdo da MP 2186-16/2001); ou (d) o acesso se enquadre nas excecles estabelecidas na
legislacao especifica e em Resolugdo do CGEN.

A segunda opcao “Declaracdo Positiva de Acesso” devera ser selecionada sempre que a
invencdo for obtida em virtude de acesso a amostra de patrimdnio genético e/ou conhecimento
tradicional associado Brasileiro. O usuario, ao marcar a quadricula, ird habilitar os campos de
preenchimento: (1) NUmero da Autorizacdo de Acesso, (2) Data da Autorizacdo de Acesso e, (3)
Origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for ao caso, o
qual devera ser descrito de forma sucinta, visto que a descrigado completa ja foi apresentada e
analisada pelos érgdos que concederam o cadastro/autorizagao.
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5.5.12 Anexos

O campo Documentos Anexados, é de extrema
importancia no peticionamento do pedido ou peticdo. Deve-se
estar atento a conferéncia dos arquivos enviados, e a correta
identificacdo do Tipo de anexo que estd sendo inserido no
documento.

De acordo com natureza do depdsito ou a especificidade
de cada peticao, o formulario eletrénico correspondente devera
conter anexos, que poderdo ser obrigatérios ou facultativos,
conforme o caso. A figura a seguir mostra os tipos de anexos mais

Atencao!

O pedido deve ser
apresentado
contendo ao menos
relatério ou
reivindicagdo em
lingua portuguesa ou
ndo sera aceito (sem

o . exigéncia).
comuns para o depdsito do pedido de patente ou modelo de
utilidade (é muito importante que seja escolhida a identificacao
mais adequada ao tipo de documento que esta sendo anexado):
Figura 47 — Anexo de documentos
Documentos anexados
fe
Declaracdo de vers : 3
"’

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

O usudrio devera (a) escolher o tipo de anexo que deseja inserir, (b) clicar no botdo
“Adicionar Anexo” e em seguida (c) selecionar, no seu computador o arquivo em formato PDF,
gue deseja anexar no formulario eletrénico. Apds estes trés passos o anexo constard no
formulario eletrénico, que também apresentara o nome selecionado para o arquivo.

O Relatdrio Descrito, Reivindicagdes, Resumo e Desenhos deverdo, obrigatoriamente, ser
enviados em arquivos separados (no caso, PDF separados). O quadro abaixo apesenta os

documentos necessarios para o depdsito:

Quadro 9 — Lista de documentos para depdsito

Documento Observagao

Obrigatoério?

Comprovante N&o é mais necessaria a apresenta¢do do comprovante de

de pagamento | pagamento da GRU referente ao depdsito do pedido (GRU 200),
de GRU 200 tornando-se facultativa. Entretanto, no caso de apresentagdo

nao sera aceito pelo INPI comprovante de agendamento.

Facultativo

Resumo Texto conciso com as principais caracteristicas do invento. Deve ser
igual ao informado no preenchimento do formulario. Ver item 4.2 e

Sempre, desde a
apresentacdo inicial

5.5.4. dos documentos
Relatério Documento descrevendo o estado da técnica, a tecnologia e o Sempre, desde a
Descritivo problema solucionado, escrito conforme item 4.3. apresentagao inicial

dos documentos
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Documento

Observagao

Obrigatdrio?

Reivindicagdo

Documento contendo as reivindica¢des do pedido de patente, escrito
conforme item 4.4.

Sempre, desde a
apresentacdo inicial
dos documentos

Desenho Documento contendo os desenhos necessarios para a compreensao Sim, no caso de
do invento, conforme escrito no item 4.5. modelos de
utilidade
Recibo de Documento demonstrando o depdsito de material biolégico em Sim, no caso de
material instituicdo autorizada pelo INPI, conforme item 4.6. haver de material
biolégico bioldgico
Prioridade Caso o usuario reivindique prioridade unionista, ele devera, num Sim, no caso de

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do depdsito,
enviar os documentos comprobatdrios que deverao conter: Pais ou
organizagdo de origem do pedido de patente ou modelo de utilidade;
Numero e data do pedido de patente ou modelo de utilidade;
Reproducgdo do pedido de patente ou modelo de utilidade,
acompanhada de tradugdo simples, cujo teor sera de inteira
responsabilidade do depositante. Na hipdtese de a prioridade ser
obtida por cessdo, o documento correspondente devera ser
apresentado, como anexo, junto com o préprio documento
comprobatdrio da prioridade. No caso dos pedidos internacionais
(depositados em virtude de acordo - PCT), o prazo para apresentagao
da Tradugdo e do Documento de cessdo é de 60 (sessenta) dias a
contar da data da entrada no processamento nacional.

depdsito anterior do
invento pelo mesmo
de depositante no
Brasil ou no exterior
ou em até 60 dias.

Declaragao de
periodo de
graca

Documentag¢do que comprova que, essa a tecnologia foi divulgada
dentro dos 12 meses que antecedem o depdsito.

Sim, no caso de
haver exposi¢do do
invento antes do
depésito

Declaragao de
nao divulgagao
dos dados do
inventor/autor

A “Declaragdo de n3o divulgacdo dos dados do Inventor/Autor”
deverad ser assinada pelo inventor que deseja a ndo divulgagdo dos
seus dados e pelo depositante/titular ou seu representante legal.
Devera ser uma declaragdo por inventor que desejar o sigilo. No
momento da publicagdo do pedido e de qualquer outra publicagdo,
inclusive na emissdo da Carta—Patente, o nome deste inventor sera
omitido. Cabe destacar, que caso haja mais de um inventor, ndo
necessariamente todos devem solicitar a ndo divulgag¢édo, podendo
ela recair em somente um desses inventores.

Sim, no caso de o
inventor nao desejar
ser divulgado

Contrato
Social

No caso de o requerente ndo ser pessoa natural, é necessario que
seu representante efetue o requerimento (ou que o seu procurador
atue em seu nome). O representante é definido pelo art. 75 da Lei n?
13.105, de 16 de margo de 2015, ou Novo Cadigo de Processo Civil
(CPC)

Sim, no caso de o
depositante ndo ser
pessoa natural.

Portaria

No caso de o requerente ndo ser pessoa natural, é necessario que
seu representante efetue o requerimento (ou que o seu procurador
atue em seu nome). O representante é definido pelo art. 75 da Lei n2
13.105, de 16 de margo de 2015, ou Novo Cédigo de Processo Civil
(CPC)

Sim, no caso de o
depositante ndo ser
pessoa natural.

Contrato de
trabalho

Contrato que esclarece a relagao trabalhista entre o empregador e o
inventor (ver item 2.8.3).

Sim, no caso de
relagdo de trabalho

Documento de
Cessao

Documento que esclarece os detentores de direitos no Brasil (ver
item 2.8). Devera ser utilizado para anexar documento oficial de
cessdo de pedido de patente, Patente de Invengao, Pedido de
modelo de utilidade, Patente de Modelo de Utilidade ou Certificado
de Adigdo de Invengdo. Também devera ser utilizada para o envio de
documento de cessdo das prioridades reivindicadas, cujo titular seja
diferente daquele que depositou o pedido no INPI.

Sim, no caso de
cessdo de direitos
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Documento Observagao Obrigatério?

Procuragdo O instrumento de procuragdo, para que seja considerado valido junto | Sim, no caso de
ao INPI, devera conter necessariamente: Dados do Outorgante; depositante
Dados do Outorgado; Tipo de poder Outorgado, observando os domiciliado no
poderes para receber cita¢des judiciais; Data, local e assinatura do exterior e/ou
Outorgante. A procurag¢do deve ser em lingua portuguesa e, caso o depdsito por
original seja em outro idioma, o usuario devera enviar a sua procura¢do ou em
traducdo, ficando dispensados a legalizagdo consular e o até 60 dias.

reconhecimento de firma. O instrumento de procuragdo deve ser
apresentado em até 60 (sessenta) dias contados da pratica do
primeiro ato da parte no processo. Caso a procuragdo nao seja
apresentada no prazo devido, a petigdo serd arquivada, sendo o
pedido de patente definitivamente arquivado, conforme estabelecido
no paragrafo segundo do art. 216 da LPI.

Esclarecimento Nao
Outros Sempre que houver a real necessidade de envio de documento ndo Nao
contemplado nas categorias anteriores, o usudrio devera utilizar a
opg¢ao “outros”, indicando o nome de referéncia do arquivo, de
maneira a possibilitar ao examinador a identificacdo do assunto e da
pertinéncia do arquivo enviado. Outros tipos de anexos ndo pré-
definidos poderdo ser adicionados através do campo “Outros”. O
usuario devera (a) descrever o anexo, ou seja, informar o titulo do
anexo de forma a reproduzir o mais fielmente possivel o seu
conteudo; (b) clicar no botdo “Adicionar” e em seguida (c) selecionar,
no seu computador, o arquivo em formato PDF que deseja anexar ao
formulario eletronico.

Fonte: elaboragdo prépria

Os depdsitos que ndo contiverem Relatdrio Descritivo ou Reivindicacdo anexados ndo
serdo protocolados e a documentacdo sera devolvida. Quando houver relatério descritivo e
reinvindicacdo no documento de depdsito, serd publicada uma exigéncia formal para a
apresentacdo dos demais documentos (ver item 6.3.1).

5.5.12.1 Observacdes importantes quanto aos anexos

Algumas observacbes sdao importantes quanto aos
anexos. Primeiramente, alguns anexos nao sdo obrigatdrios N
. .. encao!
par§ Rrgssegwr o} petmnonamentlo,. mas .podem ser o cuidado na hora de
obrigatérios a depender das caracteristicas do invento e/ou el R A AR U

de seus depositantes. documento anexado;
confira se o arquivo
enviado é aquele que

Evite enviar documentos, sob a rubrica “outros”, que

ndo sejam absolutamente necessdrios ao exame do pedido. vocé, de fato, deve
Todo o atual sistema foi arquitetado para a conveniéncia da enviar; verifique a
parcela mais ampla possivel de interessados — de pessoas integridade dos arquivos

enviados, assim como sua

fisicas a juridicas, de pequenas a grandes empresas, usudrios .
extensao.

com ou sem procurador — assim, os diversos tipos de anexos,

tanto nos pedidos quanto nas peticdes, foram limitados aos

mais frequentes ou essenciais, permanecendo a op¢do “outros” para os casos em que
efetivamente nenhuma categoria pré-estabelecida satisfaca o encaminhamento da demanda.

67



O usudrio podera remover os anexos, a qualquer momento antes do envio do formulario,
clicando no icone que consta ao lado direito de cada um. Porém, nao sera possivel modificar,
adicionar ou retirar documentos anexados apods a finalizagcdo do processo de peticionamento
eletronico.

O envio de documentos via internet para a Diretoria de Patentes ndo desobriga o usuario
a guarda dos originais. Nesse sentido, a posse e/ou guarda do original do instrumento de
procuracdo é obrigatdrio, uma vez que, a qualquer momento, o INPI podera formular exigéncia
relativa a apresentacdo do referido documento. Trata-se, portanto, de medida de seguranca
tanto para o INPI, quanto para os usuarios e procuradores / agentes da propriedade industrial.

5.5.12.2 Especificacdes técnicas dos anexos y

S6 serdo aceitos documentos que tenham a extensdo PDF,
uma vez que esse tipo de extensdao impede a edicdo nao Atencio!
autorizada, o que se constitui em medida de seguranga para o ( O envio de
usudrio. O arquivo de texto poderd ser convertido para PDF documentos via

. - . . internet para a
utilizando-se o aplicativo Texto (integrante do OpenOffice, TR T S

Software Livre e gratuito); o Microsoft Word (2007 em diante) ou n3o desobriga o
o Acrobat Writer. usudrio a guarda dos
originais!

No caso de documentos de texto que precisem ser
impressos para autenticacdo e depois ter suas paginas
digitalizadas ou ainda no caso de envio de cépia de documentos ja impressos, é recomendado
que:

e cada pagina seja digitalizada em preto e branco como uma imagem TIF, no
tamanho original e com uma resolucgado de 200 a 300 DPI;

e apds adigitalizacdo de todas as paginas do documento, estas devem ser colocadas
num documento do editor de texto Word ou do Open Office para entdo serem
convertidas em arquivo PDF, pois esse arquivo, ainda que contenha diversas
imagens, ficarda com tamanho comprimido, o que facilita a transmissdo do arquivo;

Os arquivos PDF anexados ndo poderdo ter nenhum tipo de bloqueio ou restricdo, como
por exemplo, protegidos por senha ou contra gravacdo e/ou impressdo. O usuario devera,
obrigatoriamente, observar as especificacoes técnicas referentes a transmissdo documentos
através do formulario eletronico:

Quadro 10 - especificagOes técnicas dos documentos do depédsito

Especificagcdes Técnicas: Padrao a ser usado do Formulario
eletrdnico:

Formato de arquivo valido PDF

Tamanho maximo do arquivo 30 (trinta) MB

Tamanho maximo do arquivo TXT de sequéncias 500 (quinhentos) MB
bioldgicas
Fonte: elaboragdo prépria

Documentos com tamanho superior a 30 MB podem ser fracionados, de forma a serem
enviados inteiramente. (Exemplo: Contrato Social — Parte 1; Contrato Social — Parte 2; Contrato
Social — Parte 3). Ndo é possivel fracionar os arquivos das sequéncias bioldgicas.
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5.6 Submeter o formulario eletronico

Para finalizar o preenchimento do formuldrio eletrénico de pedido ou de peticdo, o
usudrio deverd declarar a veracidade das informagdes prestadas, conforme a figura seguinte.
Sem assinalar esta Declaracdo, o usuario ndo conseguira enviar o formulario:

Figura 48 — Declaragao de veracidade

Declaracio de veracadade

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ap0s ter assinalado a declaragdo anterior, o usuario tera, ao final do formuldrio, 3 (trés)
opcoes, a saber, “voltar” “terminar outra hora” e “avancar”, conforme figura abaixo:

Voltar: O usuario retornara para a tela inicial, na qual devera inserir novamente a GRU
para reabrir o formuldrio. As informacdes preenchidas até entdo serdo gravadas;

Terminar outra hora: E efetuado automaticamente o logout do sistema. O usudrio deverd
informar login e senha para ter acesso ao mesmo. As informacdes preenchidas ficardo gravadas
para posterior envio do formulario, sendo sua recuperacdo feita por meio do nimero da GRU;

Avancar: O sistema fard uma verificacdo, visando identificar se as informacdes
indispensaveis foram preenchidas e se os anexos obrigatérios foram inseridos no formulario.
Caso o sistema detecte que algum campo obrigatério ndo foi preenchido, ou algum documento
obrigatério ndo foi anexado, uma mensagem de erro sera emitida, como abaixo:

Se as informacdes basicas estiverem preenchidas o sistema y
apresentard uma prévia do formulario, a fim de que o mesmo seja
validado, pelo usudrio, antes do envio. E nesse momento que o usudrio ( Atencgdo!

poderd se certificar de todos os dados e informacgGes. Ndo negligencie E importante

este importante momento do envio do formuldrio eletrénico. O e el
. . C informagdes
sucesso no preenchimento do pedido ou peticdo é fundamental para .

que o processo nao sofra nenhum tipo de exigéncia, fato que e tae
obviamente atrasaria a decisdo final do pedido.

Abaixo da prévia do formuldrio, constardo 2 (duas) opg¢des, a
saber, “voltar” e “protocolar”, conforme figura abaixo:
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Figura 49 — Prévia do documento antes do protocolo

PETIMIONAMENTD - a a >
n )

J-
D ISR
Poded ta raw Om vver b Malete @0 A lede Ce Fond oo

ARCha 3% brvenc B0 & avirade e fane secsonsd o T

Cemmt e e

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Voltar: Este procedimento deverd ser adotado sempre que, na visualizacdo prévia, o
depositante encontrar alguma inconsisténcia ou algo que deseje alterar. Clicando em “voltar”, o
usuario retornara para o formuldrio eletrénico e poderd alterar todas as informacdes que
desejar.

Protocolar: Significa que a Guia de Recolhimento ja foi paga, que o usuario concorda com
a visualizacdo prévia e vai efetivamente apresentar o seu pedido ou peticao de patente, modelo
de utilidade ou certificado de adicdo de invencdo.

Tendo selecionado a opc¢ao “Protocolar”, abrira a caixa abaixo, alertando ao usudrio sobre
todas as questdes relativas a emissdo da Guia de Recolhimento e ao pagamento, ja descritas
neste manual:

Figura 50 — Mensagem de alerta antes do protocolo
Atencgao

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes
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Selecionando a opcdo “Fechar” o usuario retornard para a
visualizagdo prévia e podera clicar em “voltar” para reeditar o
formulario. Selecionando “Protocolar”, ndo serd mais possivel alterar

. ~ . . ;. A / 30!
as informagdes inseridas no formulério eletronico. Este é o momento ( st
- . . s . . Uma vez enviado o
exato em que o formulario serd enviado e emitira o recibo de envio. depésito ou a
A tela a seguir denota o efetivo envio do formulario eletrénico. A peticio, esses
opg¢do “Voltar ao inicio”, conduz o usudrio novamente a tela para dados n3o poderdo
insercdo do nimero da GRU e preenchimento de um novo servico. mais ser alterados.

Figura 51 — Link para baixar o documento protocolado

PETICIONAMENTO onevu tovre . o
ELETRONICO " . o >

YT

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

5.6.1 Informacgdes importantes geradas no protocolo

No protocolo serdo geradas informacgdes essenciais sobre o pedido e sobre a peticao.

Figura 52 — informag6es gerada no momento do protoloco

‘H A0 i .
" mmm ”“.I'l"l'mm - Numero dol rfrotocolo

- Data e horario do protocolo
- Cédigo da GRU utilizada
- Servico solicitado

Pedido nacional de Inven¢do, Modelo de Utilidade, Certificado de
Adicao de Invengio e entrada na fase nacional do PCT

NGmero do Processo: BR 10 2020 000041 1 - Numero do processo de patente

Fonte: elaboragao prépria.

O Numero do protocolo é essencial para o acompanhamento do andamento das petigdes
apresentadas. Caso esteja depositando o pedido, este sera apenas um numero de controle num
universo geral de pedidos e peticdes. O acompanhamento deverd ser efetuado pelo nimero de
pedido, de doze digitos.
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A Data e horario do protocolo descrevem a data e hora em que o sistema do INPI recebe
o pedido ou peticdo. Em caso de pedido de patente ou modelo de utilidade, observe que a data
em que é enviado o pedido, sera a chamada data de depdsito para os pedidos nacionais, sendo
que para os pedidos PCT sera a data da apresentacdo de entrada na fase nacional brasileira (a
data de deposito de um pedido PCT é sempre a data do deposito internacional).

O Numero do pedido é atribuido automaticamente pelo sistema PAG. O novo cddigo de
numeragao dos pedidos de patente é representado por: BR ZZ XXXX YYYYYY K. O 12 bloco
numérico (ZZ) corresponde a natureza da protecdo, de acordo com a natureza determinada pelo
usuario e é apresentado apds as letras BR. Para patentes, estes niUmeros serao:

Figura 53 — Natureza dos pedidos de patente

Natureza | Invengao Natureza | Modelo de utilidade

10 pedidos depositados de pedido de invencgdo 20 pedidos depositados por nacionais e
por nacionais e via CUP (antigo Pl); via CUP (antigo MU);

11 pedidos de inveng¢do depositados via PCT 21 pedidos depositados via PCT (antigo
(antigo Pl PCT); MU PCT);

12 pedido de invengao divididos (antigo PI); 22 para pedidos divididos (antigo MU);

13 certificado de adigdo (antigo C1, C2, etc); 14 —
19 — para atender necessidades da DIRPA.

Fonte: elaboragao propria

Os 292 e 32 blocos numéricos do cédigo - XXXX e YYYYYY, respectivamente, correspondem
ao ano de entrada no INPI e a numeracao da ordem de depdsito dos pedidos de patente e de
certificado de adicdo. O numero representado por K corresponde ao digito verificador. Por
exemplo, o primeiro pedido de patente de invencao, depositado em 2012 no INPI tem o seguinte
numero: BR 10 2012 000001-0.

Com esse numero, podera ser acompanhado o andamento do processo através da RPI
(em formato PDF), disponivel no portal do INPI, inclusive com relacdo a eventual exigéncia
formal. No caso de apresentagao de peticdo, este sera o nimero do pedido de patente ao qual a
peticdo se refere.

5.6.2 Obtendo o recibo de envio do formulario eletroénico

O usudrio terd acesso ao recibo do pedido de patente ou da peticdo clicando no botdo
abaixo reproduzido:

Figura 54 - link para baixar (dowload) o formulario eletrénico

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ao clicar no botdo acima reproduzido, serad aberta uma tela perguntando se o usudrio
deseja fazer o download em seu computador ou apenas abrir o arquivo gerado. O recibo do
pedido ou da peticdo sera emitido em PDF. Para a leitura de arquivos PDF é necessario ter
instalado o software Acrobat Reader, que é gratuito e pode ser baixado na Internet.
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O recibo contém importantes aspectos a serem observados pelo usudrio. Os dados
preenchidos no formuldrio eletronico juntamente com a documentacdo anexada passam a
compor um Unico arquivo em PDF que ndo pode ser alterado, conferindo total seguranca aos
usuarios do sistema. As pdginas sdo numeradas, contabilizando as pdaginas do formuldrio e
também as paginas relativas aos anexos. Sugerimos imprimir o recibo e guardar o nimero do
pedido ou da peticdo que aparecera no recibo, para acompanhamento na Revista da
Propriedade Industrial.

No arquivo em formato PDF, ao clicar no icone, estard disponivel ao usuario o menu de
acesso rapido aos seus documentos. Nesse menu, sera disponibilizado um index, contendo os
titulos de anexos, definidos pelo préprio usuario no preenchimento do formuldrio eletrénico,
conforme modelo a seguir. Dai a importancia de o usudrio realmente anexar o arquivo que diz
corresponder a determinado documento.

Figura 55 — Marcadores do documento .pdf gerado
L BRI000aSILITI §_ BT SO000SEY pe¥ - Adobe Reader
feguve ldaw Vassluw jewie Apsde

- 9 1 -
xF & i 2

_ Abcir

"] AD MHNOL W BTN Apretents PesieTias

Mare adores "o

p B }

! Pesiconamento Eletrénico

Comgrovame Oe Dagamentd de

’ A
Deieni

Fonte: elaboragdo prépria.

No exemplo acima, foram anexados 5 (cinco) documentos, que foram incorporados ao
recibo em PDF. O usuario poderd ter acesso a cada um dos documentos de forma rapida, sem
precisar percorrer o arquivo pagina por pagina e ainda podera averiguar se toda a documentacao
pretendida foi realmente enviada no depdsito eletrénico.
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6 Acompanhamento do processo

Apds a apresentacdo da documentacdo, o usuario deve ficar atento a eventuais exigéncias
e demais necessidades do rito processual. A depender do tipo de pedido de patente (nacional ou
internacional), uma parte do processamento sera diferente. E importante saber essa diferenca,
pois as decisdes do INPI (representadas por cédigos de despacho) serdo diferenciadas. Apesar
dessas diferencas, a forma de acompanhamento é a mesma. Sendo assim, as secdes abaixo
apresentam as formas de acompanhamento e o fluxo de pedidos nacionais.

6.1 Acompanhar as decisdes do INPI

O acompanhamento da tramitacdao do Pedido de Patente é de inteira responsabilidade
do usuario. Had mais de uma forma de acompanhamento do pedido ou da patente de invengao e
de modelo de utilidade ou certificado de adi¢do de invengdo e suas peticGes relacionadas.

6.1.1 Acompanhamento por meio da Revista da Propriedade y
Industrial '

A Revista da Propriedade Industrial (RPl) é o meio de Atenggio!
comunicac¢do oficial do INPI. A publicacdo da RPI ocorre todas as O arquivo TXT é
tercas-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia disponibilizado
atil imediatamente subsequente. BRI okl

referéncia.

A observancia da data de publicagcdo na RPI é importante, pois
inicia a contagem dos prazos legais aplicaveis. A inobservancia dos
prazos (ndo responder no prazo) pode significar o arquivamento do
pedido de patente.

O INPI disponibiliza ainda a RPI em formato TXT com a finalidade de auxiliar a leitura dos
dados divulgados na revista por sistemas particulares de gestdo e acompanhamento de
processos. Este formato, todavia, ndo é o meio oficial de publicacdo do INPI.

Para acompanhar a RPI deverd ser acessado na Pdgina do INPI, o icone “Revista da
Propriedade Industrial”, conforme figura abaixo.
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http://revistas.inpi.gov.br/rpi/

Figura 56 — Acesso as Revistas da Propriedade Industrial (RPI)
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br

Cada servico prestado pelo INPI estd disponivel em uma secdo diferente. Para acessar as
decisGes dos atos administrativos (também chamadas de despachos) relacionados com pedidos
de patentes ou patentes, é necessario baixar o documento PDF constante na se¢do VI — Patentes,

conforme a figura abaixo.

Figura 57 — Selegao das Revistas de Propriedade Industrial
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Fonte: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/

6.2 Compreendendo as decisdes do INPI

As decisbes do INPI sdo padronizadas e valem para todos os pedidos de patente. Neste
sentido, elas foram agrupadas sob cddigos que indicam atos e decisGes do INPI sob o pedido de
patente e/ou certificado de adicdo.

Uma lista atualizada dos cédigos é publicada semanalmente, na RPI. Os cédigos ficam em
uma lista separada das decisOes. Para acessar os cddigos, cligue em “Cddigos e Abreviacdes”,
conforme pode ser visualizado na figura acima.
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O arquivo de cédigos e abreviacdes também estd separado por secdes — que mais ou
menos correspondem as etapas do pedido de patente. Cada secdo apresenta os cddigos de
despacho, o titulo do despacho e a descricdo, como apresentado na figura abaixo.

Figura 58 — Exemplo de cddigos de despacho de pedidos de patente

Tabela de Codigos de Despachos - Patentes
Depdsito
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Fonte: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/#

Ao clicar no icone Revista da Propriedade industrial, na pdagina inicial do INPI, serd aberta
uma pagina na qual sdo apresentadas as ultimas 7 (sete) RPIs publicadas. Para acessar Revistas
anteriores, é necessario efetuar uma busca, clicando no link “Buscar Patentes”. Esta busca
poderd ser efetuada por nimero da RPI ou por data de sua publicacao.

Figura 59 — Busca da RPI por data ou por nimero
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Fonte: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/#
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Inicialmente, o usudrio deve escolher a RPI que deseja consultar e clicar no formato PDF
para abrir o documento. Para verificar se foi publicado algum despacho para o pedido de patente
ou patente que se quer consultar na RPI selecionada, ndo é necessario ler toda a Revista. Clicando
nas teclas “Ctrl” e “F”, ao mesmo tempo, serd aberta uma pequena janela de busca, no canto
direito do documento. Se o pedido de patente ou patente for iniciado com as letras Pl ou MU,
devera ser inserido nessa janela de busca o niumero inteiro do processo (exemplo — PI0709510-
4). No caso do pedido de patente ou patente iniciar com BR, devera ser inserido apenas os seis
numeros da ordem de depdsito (exemplo: para BR20 2020 019608-7, inserir apenas 019608) e
clicar em préximo. O programa levara ao processo que se quer consultar. Caso ndo tenha sido
publicado nenhum despacho para o processo na RPI consultada, aparecerd a mensagem “Nao foi
encontrada nenhuma ocorréncia”.

De acordo com o despacho publicado, o contetudo sera disponivel junto ao nimero do
processo. Pode ser um despacho de exigéncia, de transferéncia de titularidade ou qualquer outro
servico solicitado ao INPI. Na RPI é possivel consultar apenas as descri¢des dos despachos, como
observado na figura abaixo. O conteludo da exigéncia estard disponivel em PDF, podendo ser
acessado por meio da Pesquisa na Base de Patentes (ver se¢do 6.2.1).

Figura 60 — exemplo de descrigdo do despacho na RPI

jz1) Rl I{Iuii Cadiga 1.5 - Exigéncias Drsarsas
(22 11/0472011
.
56} PC T o= 110472011
@7 WOl o 20000200
Comprose O dirditd de resandicarn 8 prodic ade LIS-_ apieseEmando
documento de cessdo de priondade ou comarovacio de contran de raballo do
titular R - =xclesio de redindicacio ou modificacio de quadro
rehvindicaiono duranie a tase nacional ndo ahera a uarklade da prondade

nirvirdiicada nd padici

Fonte: RPI

Caso o despacho se refira a algum tipo de exigéncia, haverd um prazo determinado pela
LPI para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data da referida
publicacdo. Por exemplo, para exigéncias formais em pedidos nacionais, o prazo é de 30 (trinta)
dias, sob pena do depdsito ser considerado inexistente; e para pedidos internacionais as
exigéncias devem ser respondidas em até 60 (sessenta) dias, sob pena da entrada na fase
nacional ser considerada retirada.
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6.2.1 Acompanhamento por meio da pesquisa na Base
de Patentes

O acompanhamento do pedido ou da patente de
invengao e de modelo de utilidade ou certificado de adigao (
de invencdo por meio da pesquisa na Base de Patentes

Atencgao!
N3do acompanhe seu
pedido por meio da

representa um mecanismo acessorio de acompanhamento e pesquisa na base de
nao o meio oficial, que é a Revista da Propriedade Industrial. patentes se o seu pedido
ainda ndo teve a
Somente estardao disponiveis para consulta os notificacdo de depésito
pedidos que ja receberam a notificagdo de depdsito (cédigo (cédigo 2.10) ou a
2.10) ou a notificacdo de apresentac3o de entrada na fase notificagdo de

apresentagdo de entrada

nacional do PCT (cédigo 1.1), publicados na RPI. Portanto, X
na fase nacional (1.1).

nao ha como utilizar este mecanismo de acompanhamento
se o pedido ainda ndo teve a notificacdo de depdsito ou a notificacdo de entrada em fase
nacional, publicados.

Para efetuar pesquisa na Base de Patentes, o usudrio devera ter em maos o nimero do
pedido/patente para o qual deseja realizar a pesquisa e clicar no link “BuscaWeb”, que se
encontra no portal do INPI, conforme descrito no item 3.2.

Selecionando a opgdo patentes, sera aberta a janela para inserir o login e senha do
usudrio e aparecera a tela de pesquisa bdsica (item 3.3). Uma vez na Base de Patentes, realizar a
pesquisa com base nos parametros desejados:

Uma vez inserido o numero do pedido de patente, basta clicar em “Pesquisar >>”. Sera
exibida uma tela contendo informac¢des basicas do pedido ou patente, todas as peticbes
(solicitagOes) realizadas pelo depositante para este pedido ou patente e todas as publicacdes
(atos e decisOes do INPI) para este pedido ou patente.
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Figura 61 — Dados do pedido de patente no WebBuscas
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Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

O ponto importante para acompanhar o pedido ou patente estd na tabela “Publica¢des”.

Nesta tabela é apresentada a RPI na qual ocorreu a publicacdo (na coluna 1); a data da
publicacdo da RPI (coluna 2); o cédigo do despacho (acbes e decisdes do INPI) (coluna 3); a
imagem do parecer que ensejou o despacho, caso exista (coluna 4); o complemento do despacho,
caso exista (coluna 5).

Caso o usudrio deseje saber o titulo do despacho e a sua descri¢ao, basta posicionar o
cursor do mouse sobre o cdédigo de despacho correspondente. Alternativamente, é possivel obter
este titulo e descricdo na tabela de despachos (veja como acessar a tabela de despachos no item
6.2).

Ha duas formas de o INPI detalhar suas decisbes: através do complemento do Despacho
e através de pareceres. Pode ser observado no exemplo acima que os despachos ou tem um
parecer associado (coluna com titulo Img) ou tem um texto na coluna com titulo “Complemento
do Despacho”.

Deve também ser observado, que para cada peticdo apresentada pelo depositante, ha
uma acado do INPI. Por exemplo, foi protocolada uma peticdo de requerimento de tramite
prioritario com a GRU 263, protocolo nimero 870190061273, de 01/07/19. No dia 13/08/19,
este requerimento foi concedido com a publicacdo do cédigo de despacho 28.30. O nimero do
protocolo e sua data constam no complemento de despacho da decisao.
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6.2.2 Acompanhamento por meio dos “Meus pedidos” na Base de Patentes

O usuario tem a opcdo de selecionar o processo e inclui-lo em 2
"Meus Pedidos", sistema que avisa por e-mail quando houver
movimentacdo do processo. Este é um servi¢o adicional prestado pelo Atenc3o!
INPI e também ndo substitui a consulta a RPI. Para a utilizagdo dessa ( Para utilizar essa

ferramenta, o usuario deve entrar no BuscaWeb, com seu login e sua ferramenta, o

~ , , . usuario devera
senha, ndo sendo possivel acessa-la entrando anonimamente.
estar logado.

Na nova tela, insira o numero de processo no campo
correspondente e clique em pesquisar. E seguida, clique no
guadradinho a esquerda, junto ao campo numero.

Figura 62 — Selegao dos “Meus pedidos”

E BRALR Hemyes & inlormag s Fart=mpe v Legilacdn Lanain
pcEmal

fﬂmﬂﬁdﬂ: Industrial

vl E i

Lpnauin @ B o Dados da 14

« Cpioalw por Hass Frswisa | Feoioar Seand

RES WAL DA PESQUTSA [ 583801 & 10-20-14)

Pragettd gon

I il BR DE3EIBARR5MT |

Feram s cobradcs 1 procemen oo b e & pevguna. Moat-wada pagee | de 1
Ll Prosia D Titue fi8
. 1 FROCTSES PARA PRODECLS [ AGIAA POTAWL § DOSETRTE RICA TR SAL
: RETO s Do APHOVETTAME [ ERERGLA STLAR

t\-lo i Mgt

]

. as Falo T}

Fonte: https://busca.inpi.gov.br/pePl/

Aparecera a mensagem: Atualizando a lista de Meus Pedidos. Clicando em “ok”, o pedido
foi cadastrado nos “Meus pedidos” e o usuario sera notificado sempre que houver alguma
alteracdo no processo. Se o depositante possuir mais de um pedido, o procedimento devera ser
repetido para cada um deles.

Ressalta-se que, esse cadastramento ndo substitui a consulta a RPI, pois caso o e-mail do
usuario ndo esteja configurado corretamente, o e-mail enviado pelo INPI poderd ser enviado para
a Caixa de Spam/Lixo eletrénico.

E de inteira responsabilidade do usuario o cumprimento de suas obrigacdes, decorrentes
ou ndo dos despachos publicados na RPI. Desta forma, o usuario deve acompanhar o(s) seus(s)
processos de patente semanalmente através da Revista.
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6.3 Principais fases do pedido de patente

O processo do pedido de patente passard por diferentes etapas. Na Figura 63,
apresentam-se as principais fases do pedido de patente. As acGes do interessado / requerente
estdo destacadas em vermelho — perceba que elas estdo atreladas a geracdo de uma GRU com
Cadigo de Servigo (CS) determinada. As acdes e decisdes do INPI estdo destacadas em azul —
perceba que elas sdo emitidas por Codigos de Despacho (CD). Importante destacar que este é
um passo-a-passo esquematico com fins didaticos - na pratica poderda haver outras etapas, bem
como as etapas podem ocorrer em ordem diferente.

Figura 63 — Principais etapas do processo do pedido de patente

Apresentag¢do dos
documentos de
depdsito (CS200)

Cadastramento
(CD2.10)

Exigéncia formal - se
houver (CD2.5)

Responder exigéncias
formais - se houver
(CS206)

Protocolizagdo do
depdsito - pedido
depositado (CD2.1)

Publicagdo (CD3.1 ou
CD3.2)

Inicio do pagamento
das anuidades de
pedido (CS220, 221,
230, 231, 240 ou 241)

Requerimento de
exame (CS203, CS204,
CS205)

Exigéncia do exame de
técnico - se houver
(CD6.1 ou CD7.1)

Manifestar ou
Responder exigéncias
técnicas (CS207 ou

Decisdo do pedido de
patente (CD9.1 ou
CD9.2 ou CD11.2)

Solicitagdo da carta
patente (CS212 ou
CS213)

€S281)

Expedi¢do da carta
patente (CD16.1)

Legenda: CS: cddigo de servigo (agdes do depositante em vermelho); CD: Cédigos de Despacho (agdes do INPl em
azul); Fonte: elaboragdo propria.

Apds a apresentacdo dos documentos de depdsito ao INPlI pelo sistema de
Peticionamento Eletrénico, o pedido sera cadastrado na base do INPI. Ao concluir esta fase, o
INPI ird publicar o cédigo de despacho 2.10 que corresponde ao “Requerimento de Pedido de
Patente ou Certificado de adigao”.

6.3.1 Exame formal

Neste momento o pedido é encaminhado para o Setor de Exame Formal para a verificagao
da documentacdo e das condi¢des minimas para recebimento do Pedido de Patente ou do
Certificado de Adicdo (conteudo técnico, formuldrio de requerimento e pagamento da
retribuicdo relativa ao depdsito).
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Caso o pedido protocolizado ndo atenda formalmente ao disposto no artigo 19 da LPI
e/ou as demais disposicdes quanto a sua forma, de acordo com a Instru¢do Normativa n2
31/2013, sera publicado o despacho de exigéncia (Codigo 2.5) na RPI para cumprimento de

exigéncias formais, conforme estipulado no art. 21 da LPI.

Figura 64 — Modelo de opinido preliminar
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Fonte: RPI

O parecer podera ser acessado via Busca-web (secdo 6.2.1). Um modelo de parecer de

exigéncia formal encontra-se abaixo:

6.3.2 Respondendo exigéncias formais

O prazo para cumprimento da exigéncia formal é de 30
(trinta) dias corridos contados do 12 dia util apds essa publicagdo
(ndo confunda o prazo de 30 dias com 1 més, nem com 31 dias!). A ( Atengio!
peticdo deve ser protocolada por meio do cédigo de servico 206, Ndo confunda o
objeto da petigdo “Cumprimento de exigéncia decorrente de exame prazo de 30 dias
. e~ , , . com 1 més, nem
formal” (isento de retribuicdo). Para gerar a GRU é necessario estar com 31 dias!
cadastrado no sistema do INPI (item 5.1); e consultar a tabela de
retribuicdo da diretoria de patentes (item 5.2).
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No momento de gerar a GRU (item 5.3), seus dados ja estardo preenchidos, conforme as
informacdes apresentadas no cadastro. Caso vocé seja um procurador, serd necessario
selecionar um cliente. Clique na “Lupa” e localize seu cliente pelo nome ou pelo CPF/CNPJ.

Figura 65 — Localizagdo do cliente para responder exigéncia
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Fonte: Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Em “Dados do Servico”, no campo “Tipo de Servi¢co”, selecione “Patente de Invencao e
Modelo de Utilidade”. Neste momento, a caixa “Servico” ficara disponivel para selecdo. Selecione
“Cumprimento de exigéncia decorrente de exame formal (206)”.

Nesse momento, aparecerdo outras duas caixas de informacdo. Em “O objeto da peticao
se refere a”, selecione “Cumprimento de exigéncia decorrente de exame formal”. Na caixa
“Processo administrativo”, informe o numero do pedido de patente no seguinte formato:
ZZXXXXYYYYYY-K (exemplo: 102021009290-4, conforme item 5.6.1).

Uma janela com uma prévia do servico solicitado e o valor aparecera na tela. O usuario
devera conferir o servico desejado e o valor do servico em questdo. Para finalizar, o usuario
deverd clicar em "Gerar boleto". Caso tenha se enganado quanto a escolha do servico ou ao
preenchimento de quaisquer outras informacdes durante essa fase, acionar o botao "Cancelar
Servico".
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Figura 66 — selecao do servico de cumprimento de exigéncia formal

Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Uma vez que o cumprimento de exigéncia formal se trata de um servico gratuito, ndo serd
possivel imprimir a GRU, nem a salvar em arquivo PDF. Ao clicar em “Gerar boleto” serd
informado o numero da GRU (“Nosso Numero”). Anote esse nimero e guarde, porque sera
necessario para o peticionamento eletrénico”.

Apds gerar a GRU, é necessario acessar e preencher o formulario eletrénico. Apds inserir
seu login e senha e clicar em “Acessar”, o usuario deverd inserir o nimero da GRU, no campo
“Nosso Numero”, conforme descrito no item 5.5.

Ao inserir o nimero da GRU no campo apropriado, o usuario terd acesso ao formulario
eletrénico, que reproduzira as informacdes do depositante, do processo de patente e dados do
procurador com base nas informacdes coletadas no banco de dados do INPI. Exceto pela
nacionalidade do depositante (que é de preenchimento obrigatério), ndo sera aconselhavel
alterar essas informagdes. No caso de identificagdo de inconsisténcia, deve ser gerada uma
nova GRU.

O interessado deve anexar os documentos a serem enviados, de acordo com as exigéncias
formuladas (item 6.3.1). O envio dos anexos é efetuado da mesma forma que os apresentados
no momento do depdsito (ver item 5.5.12). O usudrio devera (a) escolher o tipo de anexo que
deseja inserir, (b) clicar no botdo “Adicionar” e em seguida (c) selecionar, no seu computador o
arquivo em formato PDF, que deseja anexar no formulario eletronico. Apds estes trés passos o
anexo constara no formuldrio eletrénico, que também apresentara o nome selecionado para o
arquivo.

Serdo emitidas tantas exigéncias formais quanto se fizerem necessarias para o
atendimento das condi¢ces formais. Caso a exigéncia formal ndo seja respondida no prazo, o
pedido ndo serd aceito e sua numeracdo sera anulada. Essa informacao serd publicada através
do cédigo de despacho [15.21] - “Numeracdo Anulada”. A decisdao de Numerag¢do Anulada, ndo
publica nenhum tipo de informacao sobre a matéria do pedido, sendo possivel que o depositante
inicie um novo processo de mesmo teor, por meio da emissdo de uma nova GRU 200,
peticionando novo protocolo de depésito.

6.3.3 Protocoliza¢ido do depésito (pedido efetivamente depositado / aceito pelo INPI)

Quando o pedido estiver atendendo formalmente ao disposto no artigo 19 da LPl e/ou as
demais disposicbes quanto a sua forma ou apds cumprimento das exigéncias formais, sera
publicado o despacho 2.1 na RPI notificando o “Pedido de Patente protocolizado”. E neste
momento que vocé tem um pedido de patente em seu sentido pleno.
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6.3.4 Publicagao

A publicacdo do pedido esta relacionada a disponibilizacdo da matéria depositada no INPI.
Para tanto serd gerado um folheto de publicacdo revelando a matéria reivindicada (conforme
descrito no item 2.3. Via de regra, o pedido serd mantido em sigilo por 18 meses a contar da sua
data de depdsito (ou data do depdsito) ou da data de sua prioridade mais antiga, conforme Art.
30 da LPI que estabelece:

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, apds o que sera publicado, a
excecdo do caso previsto no art. 75.

§ 12 A publicacdo do pedido podera ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 29 Da publicacdo deverdo constar dados identificadores do pedido de patente, ficando
copia do relatério descritivo, das reivindicagGes, do resumo e dos desenhos a disposicdo do
publico no INPI.

§ 32 No caso previsto no paragrafo Unico do art. 24, o material bioldgico tornar-se-a
acessivel ao publico com a publicacdo de que trata este artigo.

Destacamos que para a publicacdo ocorrer, obrigatoriamente o pedido deve: a) ter sido
aceito formalmente (pedido nacional e CUP) ou ter sido admitido em fase nacional (pedido via
PCT); b) ter cumprido o periodo de sigilo ou c) ter sido solicitada a publicacdo antecipda.

Para pedidos Nacional ou CUP é publicado na RPI o despacho 3.1 e para pedidos PCT é o
despacho 1.3. Ndo é necessaria qualquer acao do depositante para a publicacdo do pedido apds
o periodo de 18 meses.

E importante destacar, que publicagdo pode ocorrer em prazo inferior a 18 meses,
conforme estabelecido no § 12 da Art 30, mas sé ocorrera quando solicitada pelo requerente e,
nesse caso, sera publicado o despacho 3.2 na RPI.

No caso de certificado de adicdo de invengdo, o prazo de sigilo é de 18 (dezoito) meses
contado da data de depdsito do pedido principal. Quando houver ocorrido a publicacdo do
pedido principal, o pedido de certificado de adicdo de invencao serd imediatamente publicado.

6.3.5 Pagamento de anuidades

Anuidade é a retribuicdo anual a que estdo sujeitos os 2
pedidos de patente e de certificado de adicdo de invencdo, bem
como as patentes e certificados de adicdo de invencdo ja

30!
concedidos. Os objetivos sao de assegurar o andamento do pedido A anﬂ:ggzc;'ve .
de patente ou de certificado de adicdo de invencdo enquanto estes paga logo apds o
ndo forem concedidos, ou seja, ao longo do periodo de tramitacdo aniversario do
do processo e assegurar a manutengdo dos direitos conferidos apds depdsito do pedido

de patente (no

a concessdo da patente ou do certificado de adicao de invencao. g
comeco do periodo).

O primeiro recolhimento de anuidade é devido a partir do
inicio do 32 ano contato da apresentacdo dos documentos para o
depdsito. Na pratica, o inicio do terceiro ano é quando se completam 2 anos (24 meses).
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A anuidade pode ser paga no prazo ordindrio ou no prazo extraordinario. O prazo
ordinario corresponde aos 03 (trés) meses subsequentes a data do depdsito. O prazo
extraordinario corresponde aos préximos 06 (seis) meses ao fim do prazo ordinario. Ou seja, a
partir do aniversario da data do depdsito o interessado tem um total de 9 meses para pagar a
anuidade. Caso o pagamento seja efetuado no prazo extraordinario havera acréscimo no valor
da anuidade.

O exemplo abaixo ajuda a compreensdo dos prazos do primeiro recolhimento de
anuidade (32 anuidade) de um pedido de patente (para patentes concedidas, os cddigos de
despacho sdo outros).

Quadro 11 -Esquematico dos prazos para anuidade
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meses meses meses (ver obs.) Meses
Observagao: Para fins didaticos, considerou-se que o despacho de arquivamento (de pedido [8.6] ou de patente
[21.6]) ocorreu no dia do fim do prazo extraordinario. E importante destacar que ao fim do prazo extraordinario
(total de 9 meses: aniversario +3 +6), se ndo houver pagamento da retribui¢io, o pedido/patente ja esta sujeito
a recolher a taxa de restauragdo + a taxa de anuidade no valor do prazo extraordinario (independentemente da
publicagdo de qualquer despacho). O interessado podera efetuar o pagamento dessas duas taxas desde o fim
do prazo extraordindrio até 3 (trés) meses apds a publicagdo do despacho [8.6] ou [21.6] na RPI.

Fonte: elaboragao prépria.

As anuidades do pedido de patente tém um valor fixo, independente da data de depdsito,
até sua concessao. Uma vez concedida a patente, as anuidades tem um valor crescente contado
da data da concessao da patente. Os valores de anuidades de patente crescem dentro das faixas
do 32 ao 62, do 72 ao 102, do 112 ao 152 ano, etc. E importante destacar que o pagamento de
anuidades para patentes, somente tem inicio apds a patente ser concedida, com a publicacao
do despacho 16.1.

A ferramenta de prazos de anuidade disponivel no site do INPI tem o cardter informativo
e a intencdo de auxiliar o usudrio para saber qual o préximo prazo para a anuidade a ser
recolhida, além de verificar se as demais anuidades foram aceitas ou ndo. Qualquer eventual
débito com relacdo as retribui¢cdes anuais é publicado na RPI abrindo o devido prazo legal para
manifestacao.

Para gerar a GRU para pagamento de anuidades, é necessario estar cadastrado no sistema
do INPI (secdo 5.1) e consultar a tabela de retribuicdo da diretoria de patentes (5.2). No momento
de gerar a GRU (secdo 5.3), seus dados ja estardo preenchidos, conforme as informacdes
apresentadas no cadastro. Caso vocé seja um procurador, serd necessario selecionar um cliente,
clicando na lupa e localizando o cliente pelo nome ou pelo CPF/CNPJ.
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Figura 67 — Selegao dos servigos de pagamento de anuidade
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Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ao gerar a GRU para pagamento de anuidades, no campo “Tipo de Servi¢co”, selecione
“Patente de Invengdo e Modelo de Utilidade”. Neste momento, a caixa “Servigo” ficara disponivel
para selecdo. Selecione um dos casos, conforme o Quadro 12.

Quadro 12 - Cédigos de servigo (para gerar a GRU) das anuidades
Prazo Invencgao | Certificado | Modelo de
de adicao utilidade
Anuidade dos pedidos | Ordinario 220 230 240
(até a concessio) Extraordinario 221 231 241
Do 32 ao 62 ano Ordinario 222 232 242
Extraordinario 223 233 243
Do 72 ao 102 ano Ordinario 224 234 244
Extraordinario 225 235 245
Do 112 ao 152 ano Ordinario 226 236 246
Extraordinario 227 237 247
Do 162 ano em diante | Ordinario 228 238
Extraordinario 229 239

Fonte: elaboragao prépria
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Quadro 13 — Observag¢des importantes sobre os codigos de servigo

Modelos de utilidade

Invengoes

Até a publicagdo da carta patente expedida
(despacho 16.1), devem ser usados somente os

Até a publicagdo da carta patente expedida
(despacho 16.1), devem ser usados somente

(concedida)

devem ser usadas as GRUs de servigos de
anuidades de PATENTE de Modelo de Utilidade

Pedido de coédigos de PEDIDO de patente de Modelo de os cddigos de PEDIDO de patente de
patente Utilidade: 240 (dentro dos 3 meses de prazo invengdo: 220 (dentro dos 3 meses de prazo
ordinario) ou 241 (dentro dos 6 meses de prazo | ordindrio) ou 221 (dentro dos 6 meses de
extraordinario) prazo extraordinario)
Somente apos a publicagdo do despacho 16.1, Somente apds a publicacdo do despacho
na RPI, é que se considera a PATENTE 16.1, na RPI, é que se considera a PATENTE
Patente concedida e é a partir dessa publicagdo que concedida e é a partir dessa publicagdo que

devem ser usadas as GRUs de servigcos de
anuidades de PATENTE de Invengdo (cédigos

(codigos 242 a 247) 222 3 229)

Fonte: elaboragao proépria.

O pagamento de anuidades para patente de invencdo ou de modelo de utilidade, é
contado a partir da data do depdsito. Assim, para um pedido de patente depositado em 2013,
cuja patente foi concedida em 2020, a anuidade a ser paga é a referente aquela do 72 ao 102
ano.

E importante ressaltar que anuidades nunca devem ser pagas antecipadamente, pois
essas ndo sdo reconhecidas pelo INPI (em virtude do disposto no art. 32, da resolugdo 113/2013),
exceto no caso de a patente estar concedida e que o pagamento cubra todo o periodo restante
de vigéncia. Se o interessado tenha feito algum pagamento de anuidade antecipado, podera ser
solicitada a restituicao, através de processo de restituicao de retribuicao

No caso do ndao pagamento da anuidade no prazo legal o pedido de patente sera
arquivado. A informac¢ao do arquivamento ocorrera com a publicacdao do despacho de cddigo
[8.6]. A partir dessa publicagdao, ha ainda um prazo de trés meses para o requerimento de
restauracao que deve ocorrer junto ao pagamento da anuidade em atraso, no valor do prazo
extraordinario.

E importante ressaltar que, tanto o pagamento da anuidade no valor do prazo
extraordinario quanto o pagamento da taxa de restauracdo devem ser efetuados dentro dos 3
meses contados da publicacdo do 8.6 (para pedidos) ou do 21.6 (para patentes concedidas). E
muito importante observar que, com os fluxos de exame prioritario, ha patentes sendo
concedidas antes do inicio da 32 anuidade. Neste caso é importante pagar a GRU correta.

7

Caso ndo seja paga a anuidade, nem solicitada a
restauracdo, o pedido de patente serd arquivado definitivamente
ou a patente serd extinta definitivamente. Se for feito o
pagamento da restauracdo e da anuidade no valor do prazo (
ordindrio, sera feita uma exigéncia para complementar a
anuidade para o valor do prazo extraordinario. Caso seja apenas
solicitada a restauracdo, dentro do prazo de 3 meses contados do

Atengao!

A restauragdo pode
ser requerida somente
pelo depositante ou o

titular e por seu(s)

procurador(es)
arquivamento, sem que seja efetuado o pagamento da anuidade devidamente
vencida com valor do prazo extraordindrio, o servico de habilitado(s).

restauracdo sera dado como “peticdao nao conhecida”, e devera
ser paga a anuidade para que a solicitacdo de restauracao seja reconhecida.

88



Cabe lembrar que a restauracao pode ser requerida somente pelo depositante ou o titular
e por seu(s) procurador(es) devidamente habilitado(s). Devendo ser observado o contido no art.
87, da LPI (referente a restauracdo) e o art. 216, também da LPI, a respeito da procuracao.

Com a publicacdo da portaria 302, de 12/08/2020, fica dispensada a obrigatoriedade do
peticionamento dos servicos de restauracdo (solicitados através do codigo de servico 208), para
os casos de anuidade, e desarquivamento (com cédigo de servico 209), para o caso de nao ter
sido requerido o pedido de exame. Ou seja, os pagamentos das GRUs 208 e 209 feitos a partir
de 1/09/2020 ndo estdo mais sujeitos ao peticionamento.

6.3.6 Requerimento de exame técnico

O exame do pedido de patente devera ser requerido em até 36 meses contados da data
do depdsito. O requerimento de exame pode ser efetuado pelo préprio depositante ou por
terceiros. Devesse atentar para o fato que, caso ndo seja pago o exame no prazo estipulado, o
pedido de patente serd arquivado (despacho 11.1 - art. 33 da LPI), podendo ser arquivado
definitivamente, se ndo for solicitado o seu desarquivamento dentro de 60 dias da data de
publicacdo do arquivamento inicial (despacho 11.1.1 - paragrafo Unico do art. 33 da LPI).

Para solicitar o desarquivamento do pedido para o qual foi publicado o despacho 11.1
(arquivamento por falta de requerimento de exame), deverao ser geradas e pagas as retribuicdes
referentes ao desarquivamento (GRU 209) e a GRU referente ao pedido de exame.

O requerimento de desarquivamento passa por avaliagdao técnica do INPI, quanto
aos prazos e valores devidos, podendo sofrer exigéncias para esclarecimentos e
complementacao, sendo que, a ndo manifestacdo do depositante no prazo de 90 dias, ocasiona
o arquivamento definitivo do pedido (despacho 11.1.1). Para os requerimentos de
desarquivamento que estiverem de acordo com as normas legais, sera publicado o despacho 4.3,
referente ao desarquivamento (paragrafo unico do art. 33 da LPI).

Ha diferentes GRUs para o requerimento de exame que poderao ser escolhidas de acordo
com a natureza do invento (invencdo, modelo de utilidade ou certificado de adi¢cdo de invengdo)
e o tipo de pedido (nacional ou internacional).

Quadro 14 - GRU para requerimento de exame

Pedido de patente nacional | Pedido de patente fase nacional
de PCT ja examinado pelo INPI
como ISA ou IPEA?

Invengao 203 284
Modelo de utilidade 204 285
Certificado de adigao 205 -X-

Fonte: elaboragao prépria.
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O requerimento de exame técnico (Resolugdo INPI/PR N°

94/2013 de

13/06/2013) bem como o requerimento de

desarquivamento (Portaria INPI N° 302 de 12/08/2020) sdo
dispensados da apresentacdo de peticdo. Ou seja, basta gerar a ( Atengio!

GRU correspondente e efetuar o pagamento na agéncia bancaria
de sua preferéncia.

O pedido esta apto
para o exame técnico,
apenas apods o

Apenas a partir deste momento, é que o pedido esta apto pagamento da taxa
para o exame técnico. Em outras palavras, o pedido de patente de requerimento
“entra na fila” de pedidos disponiveis para o exame. Nesta
ocasiao ocorre o fim da fase formal do pedido de patente.

Existem casos em que o depositante compreende que é
necessdria a apresentacdo de algumas modificacdes no pedido de patente, a fim de melhor
esclarecer ou definir a matéria reinvindicada. Quando isso ocorre, o requerente devera ficar
atento as disposi¢es do Art. 32 da LPI, que permite altera¢Ges voluntarias, até o requerimento
de exame, desde que essas se limitem a matéria inicialmente revelada no pedido.

6.3.7 Exame técnico

Apds o pagamento do requerimento de exame e nao estando arquivado por algum
motivo, o Pedido de Patente sera analisado por um Examinador de Patentes. Os pareceres de
exame técnico, gerados de acordo com o Art. 35 da LPI, ficam disponiveis no sistema BuscaWeb,
na forma de arquivos em PDF e se encontram ao lado do despacho publicado, na coluna Img.
juntamente aos documentos de anterioridade citados no parecer.

Existem trés situagdes principais:

1)

2)

Caso o pedido de patente atenda aos requisitos de Z
patenteabilidade, o mesmo serad deferido. Isso

significa que o INPI considera que todas as Atengio!
condicOes necessarias para o pedido se tornar uma ( Apds o deferimento é

patente foram atendidas. A informacdo & necessario solicitar a
publicada com cddigo de despacho 9.1, referente expedicdo da carta

“Deferi ” patente, sob pena de
ao “Deterimento”. arquivamento do

No exame técnico, o examinador pode considerar pedido de patente.

necessario formular uma Exigéncia Técnica

(despacho 6.1) para reformulacdo do pedido, a fim

de que sejam obtidas as condicGes para a concessdo da patente. A exigéncia deve
ser atendida por peticionamento eletrénico, com a apresentacdo da
documentacdo necessaria contida na exigéncia e o comprovante de pagamento
de uma GRU de cédigo 207, no prazo de 90 dias (a contar da data da publicacado
na RPI). Neste caso, serd dado seguimento ao exame. Caso contrario, o pedido
sera arquivado definitivamente por falta de manifestacdo, com a publicacdo do
despacho de cddigo 11.2, referente ao “Arquivamento — Art. 36 § 12 da LPI”. Ndo
cabe recurso da decisdo que determinar o arquivamento definitivo do pedido de
patente (Art. 212 da LPPI).
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3) Alternativamente ao despacho 6.1, caso ndo seja
atendido algum requisito de patenteabilidade
(secdo 2.6) ef/ou alguma condicdo de
patenteabilidade do pedido (se¢do 2.7), o Atencdo!
examinador de patentes ird emitir um despacho de ( Clizerz gz g
cddigo 7.1, referente a ciéncia de parecer. Quando decisdo pelo

. o indeferimento
for publicado um parecer com cddigo de despacho sempre é precedida

7.1, o depositante devera apresentar da manifestacgdo ou
manifesta¢dao, contestando o parecer emitido e cumprimento de
argumentando sobre as diferencas e melhorias de exigencia.

seu invento, em relacdo ao estado da técnica

citado no parecer. A manifestacdo a respeito do

parecer de ciéncia devera ser efetuada com o pagamento da GRU de cddigo 281,
em até 90 dias da publicagdo do parecer. Nesse caso, independente da
manifestacdo do interessado, sera dado prosseguimento ao exame técnico.

Embora ndo seja o usual, o examinador de patente pode emitir diversos pareceres de
exigéncia (6.1) e/ou de ciéncia (7.1), no decorrer do exame, antes de tomar a decisdo de
deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2) do pedido de patente.

6.3.8 Orientagbes para manifestacao e resposta de exigéncia

As respostas as exigéncias técnicas ou as manifestagcdes sobre ciéncia de parecer,
devem ser apresentadas em até 90 (noventa) dias contados de sua publicagdo na RPI. E
necessario elaborar um documento contendo os esclarecimentos sobre o que esta sendo
apresentado.

O quadro a seguir, busca auxiliar o depositante na elaboragdao dos documentos a serem
apresentados. As informagdes que ndo forem expressamente solicitadas no parecer e/ou
recomendadas no quadro abaixo, devem constar apenas no documento de manifestacdo ou de
esclarecimento. E importante ter cuidado ao inserir informacdes no relatério descritivo ou no
guadro reivindicatdrio do pedido, devido a possibilidade de infringir o disposto no artigo 32 da
LPI, por acréscimo de matéria.

Quadro 15 - Recomendagdes para respostas de exigéncias técnicas

Se o examinador disser mas... é recomendavel que o depositante...
que...
1 | ndo apresenta novidade... existir alguma insira essa caracteristica na reivindicacdo
caracteristica descrita principal (reivindicagdo 1).

em alguma das
reivindicagGes
dependentes que a
diferencie do estado da

técnica...

2 | ndo apresenta novidade... o depositante entender explique da forma mais clara e completa possivel
que é realmente novo quais sao as diferencgas entre seu pedido e as
comparando com o invencgdes das anterioridades que sejam mais
estado da técnica parecidas com a do pedido aresentado (podera
apresentado pelo ser utilizada a Tabela Distintiva abaixo para
examinador no parecer... | isso).*
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Se o examinador disser
que...

mas...

é recomendavel que o depositante...

o pedido ndo apresenta
novidade...

o depositante observar
que a anterioridade
citada prevé diversas
formas de realizagdo da
invencgdo e o objetivo
dela for diferente do

argumente com o examinador que as
caracteristicas X ou Y do pedido ndo foram
utilizadas nos exemplos da anterioridade, ja que
o objetivo do pedido é outro*. Provavelmente
serd necessario especificar essa diferenga nas
reivindicagGes, seja no predmbulo ou na propria

pedido... matéria reivindicada.
nao apresenta atividade o depositante entender explique da forma mais clara e completa possivel
inventiva/ato inventivo, gue nao foi guais sdo os beneficios ou efeitos técnicos que

pois decorre de maneira
6bvia/comum para um
técnico no assunto...

dbvio/comum
desenvolver o objeto do
pedido com base no que
ja foi revelado no estado
da técnica...

essas diferencas conferem ao. Se for o caso,
poderd ser reproduzida a invengdo ou o modelo
de utilidade e a invengdo da anterioridade mais
préxima e apresentar os resultados de testes que
comprovem os beneficios do pedido (mais sabor,
mais estavel, age mais rapido, maior eficacia,
maior duragdo, melhor usabilidade, etc).*

a invengao ndo apresenta
atividade inventiva, pois a
combinagao de
caracteristicas do estado da
técnica é dbvia para um
técnico no assunto...

o depositante entender
que nao foi 6bvio
combinar as
caracteristicas dos
documentos do estado
da técnica...

ha algumas solugdes possiveis: a) demonstrar
quais as caracteristicas ndo estdo incluidas em
nenhum dos dois documentos (veja tabela
abaixo); ou b) explicar que a combinagdo dos
documentos ndo é ébvia para um técnico no
assunto (por exemplo, pois se tratam de campos
técnicos diferentes); c) explicar da forma mais
clara e completa possivel quais sdo os beneficios
ou efeitos técnicos conferidos pela invengao que
superam e que ndo sao esperados pela mera
combinagdo das caracteristicas das
anterioridades apresentadas

(mais sabor, mais estavel, age mais rapido, maior
eficacia, maior duragdo etc).*

o pedido é novo, inventivo
e tem aplicagdo industrial,
mas ndo apresenta
suficiéncia descritiva...

o depositante reconhece
isso...

descrever na manifestacdo os elementos que
forem considerados insuficientemente descritos,
ou: Apenas quando um grupo ou variante
especifica do pedido ndo apresentar suficiéncia
descritiva, exclua do quadro reivindicatoério as
reivindicagdes ou as partes das reivindicagdes
gue o examinador indicou.

o pedido é novo, inventivo
e tem aplicagdo industrial,
mas ndo apresenta
clareza...

o depositante reconhece
isso...

corrigir os problemas de clareza apontados pelo
examinador, conforme o caso. Se for:

Redagdo confusa: reescrever a reivindicagao de
forma mais clara, alinhado com o que foi
apresentado no relatdrio descritivo;
Imprecisdo: excluir das reivindicagdes as
expressoes imprecisas.

o pedido é novo, inventivo
e tem aplicacdo industrial,
mas ndo estd
fundamentada no relatdrio
descritivo...

o depositante reconhece
isso...

demonstrar na manifestacdao que os elementos
qgue foram apontados estdo presentes no
relatério e nos desenhos, ou ;

Apenas quando um grupo ou variante especifica
do pedido ndo apresentar fundamentacao,
excluir do quadro reivindicatdrio as
reivindicagdes ou as partes das reivindicagdes
gue o examinador indicou que ndo estdo
fundamentadas no relatério descritivo.
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Se o examinador disser
que...

mas...

é recomendavel que o depositante...

o pedido ndo é novo,
inventivo, ndo tem
aplicagao industrial, ndo
tem suficiéncia descritiva,
n3o apresenta clareza ou
gue ndo esta
fundamentado no relatério

o depositante nao
concordar com isso e nao
quiser realizar as
modificagGes
recomendadas acima...

apresentar argumentos que revertam a opinido
do examinador. Podera ser necessario que seja
apontado em que parte (paragrafo, pagina,
figura etc.) estdo as informacdes que dao
suporte aos argumentos. Mas deve-se ter em
mente que, caso o examinador ndo concorde

descritivo...

com os argumentos apresentados o pedido de
patente podera ser indeferido no préximo exame
técnico. *

Fonte: elaboragdo prépria.

O Quadro 16 busca auxiliar a identificacdo claramente das caracteristicas do pedido e
distingui-la do estado da técnica. Utilizando-a, a comunicagdo com o examinador ocorrerd de
forma mais clara e objetiva, o que aumenta as chances do pedido ser deferido. Um exemplo de
preenchimento do quadro é apresentado abaixo, para uma invencao relacionada a um eixo de

bicicleta:

Quadro 16 — Sugestado de organizagao para identificar as caracteristicas do pedido

Descrigdo da sua invengao:

Eixo do suporte inferior de uma bicicleta, o referido
eixo é oco e tem um diametro interno de 28 mm e um
diametro externo de 30 mm.

Torna o eixo mais rigido

Efeito dessa diferenca:

Problema técnico que sua invengao resolve:

Aumenta a forga de transmissdo ao pedalar

descritivo:

Suporte para essas informagoes no relatério

Pardgrafos [035] e [074]; Figuras 2 e 3

Caracteristicas técnicas
da sua invengao

Documento de
anterioridade 1 (D1)

Documento de
anterioridade 2 (D2)

Documento de
anterioridade 3 (D3)

Eixo

X

X

X

Oco

X

Diametro aumentado

X

Fonte: elaboragao prépria.

Outra informac¢do importante no momento de preparar a manifestacdo ou cumprimento

de exigéncia:

a) N&o é necessdrio repetir ou resumir o que o examinador apontou no parecer

técnico;

b) Nao é necessario anexar os documentos dos pedidos equivalentes ao pedido em
exame que tenham sido depositados em outros paises (se houver) e
eventualmente deferidos. Além do examinador ter acesso a esses documentos,
cada pais é soberano na decisdo de deferir ou ndo um pedido de patente.

No momento de gerar a GRU, o depositante deve estar atento quanto ao fato de estar
cumprindo uma exigéncia (despacho 6.1) ou apresentando manifestacdo a ciéncia de parecer
(despacho 7.1). No primeiro caso, devera ser gerada e paga uma GRU de cddigo 207 e no segundo
caso, uma GRU de cddigo 281.
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Quadro 17 — GRU utilizada para cumprimento / manifestagdo

Despacho do INPI GRU da resposta ou manifestacao

6.1 — Exigéncia Técnica 207 - Cumprimento de exigéncia

7.1 - Conhecimento de Parecer | 281 - Manifestagdo sobre invengao, modelo de utilidade, certificado de
Técnico adicdo de invencdo em 12 instancia

Fonte: elaboragdo prépria.

6.3.9 Expedicao da carta patente

Mesmo apds o deferimento, o pedido ainda ndo é uma patente. E necessédrio que o
depositante solicite a expedicao da carta patente, no prazo de 60 dias (prazo ordindrio) a partir
da publicagdo do deferimento na RPI (cédigo de despacho 9.1). O referido pagamento podera
também ser realizado nos 30 (trinta) dias subsequentes (prazo extraordinario), mediante o
pagamento da retribuicdo especifica. A solicitacdo de expedicdo de carta patente é um servico
dispensado de peticdo, bastando gerar e pagar a GRU. Se o pagamento for efetuado no prazo
ordindrio, devera ser utilizada GRU de cédigo 212 e no prazo extraordindrio, GRU de cédigo 213.

De posse da Guia de Recolhimento da Unidao (GRU) emitida iz
pelo Sistema e-INPI, o usuario devera efetuar o pagamento da GRU,
obrigatoriamente dentro do periodo indicado (prazo ordinario ou

s . . . o~ . Atencao!
extraordinario), sob pena do servico solicitado ndo ser considerado. §

A Resolugdo PR n?

Apds o pagamento desta taxa sera publicado o despacho de cddigo 13/2013 disciplina
16.1, referente a “Concessao de Patente ou Certificado de Adicdo de a entrega da Carta-
Invengao”. Patente somente
em formato
No caso do ndo pagamento da retribuicdo especifica para eletrnico.

expedicdo de carta patente no prazo estipulado o pedido de patente
serd arquivamento definitivamente, independente do mesmo ter
sido deferido (despacho de cédigo 9.1).

6.4 Exploragao efetiva de patente

Dentro do prazo de 3 (trés) anos, depois de concedida a Patente, o titular deverd iniciar a
exploracdo ou comercializacao do produto. Se ndo o fizer, para ndo perder seus direitos, ele tera
qgue conceder uma "licenca de exploracdo a qualquer pessoa ou empresa que estiver
interessada" (licengca compulsdéria — vide Secao Il da LPI, Art. 68 § 59).

A patente poderd caducar por falta de exploracdo se, decorridos 2 (dois) anos da primeira
licenca compulsdria, o desuso ndo for justificado (vide Capitulo XI da LPI, Art. 80).
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7 Problemas e duvidas mais frequentes

7.1 Solucionando problemas

7.1.1 Perda de prazo

As peticOes deverdo ser protocoladas em tempo habil junto ao INPl e acompanhadas do
comprovante de pagamento original, quando for o caso, para produzirem efeitos legais. No caso
de haver impedimento no protocolo de uma peticao, poderd ser requerida a devolugdo de prazo
conforme disposto no Art. 221 da LPI, sendo necessario a comprovagao de que determinado ato
previsto na LPI ndo foi realizado por justa causa. A Resolu¢do PR n2 178/2017 disciplina os
procedimentos relativos aos pedidos de devolug¢ao de prazo.

7.1.2 Restauracao (Anuidade)

N3o realizado o pagamento, o pedido ou patente sera arquivado (Art. 86 da LPI). O titular
podera requerer a restauracao do pedido ou patente no prazo de 03 meses a contar da data da
publicacdao do arquivamento na RPI, devendo para tanto comprovar junto ao INPl o pagamento
da anuidade, no valor do prazo extraordinario e da retribuicdo de restauragdo. A ndo solicitacdo
da restauracdo, dentro do prazo legal, levara ao arquivamento definitivo do pedido. Para
solicitacdo de restauracdo, ndo é mais necessario efetuar o peticionamento eletrénico, bastando
gerar e pagar a GRU 208 e a GRU referente a anuidade em atraso, no valor do prazo
extraordinario. Porém, se for publicada uma exigéncia de complementacao de anuidade, devera
ser efetuado o peticionamento eletrénico da exigéncia, com GRU de cddigo 207, apresentando
os comprovantes de pagamento das retribuicdes devidas.

7.1.3 Desarquivamento (taxa de exame)

Notificado o arquivamento na RPI, por falta do requerimento de exame (cédigo de
despacho 11.1), o requerente terd prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a taxa de
desarquivamento, juntamente com o requerimento do pedido de exame, sob pena de
arquivamento definitivo (cédigo de despacho 11.1.1).

O requerimento de desarquivamento por falta de pagamento da retribuicdo referente ao
pedido de exame, é um servico dispensado de peticdo, bastando gerar e pagar a GRU de cddigo
209 (desarquivamento) e a GRU correspondente ao pedido de exame.

A solicitacdo de desarquivamento é submetida a avaliacdo técnica do INPI, quanto aos
prazos e valores devidos, podendo sofrer exigéncias para esclarecimentos e/ou complementacgdo
de valores devidos. A exigéncia deve ser cumprida por meio de peticionamento eletronico,
utilizando GRU de cddigo 207. Caso o depositante ndo se manifeste em relacdo a essas
exigéncias, no prazo de 90 (noventa) dias, o pedido serd arquivado definitivamente.
Indeferimento do pedido de patente.

7.1.4 Recurso

No prazo de 60 dias, apds a notificacdo do indeferimento na RPI cabe ser interposto
recurso pelo depositante (Arts. 212 a 220 da LPI).
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O depositante pode interpor recurso a respeito de qualquer decisdo proferida pelo INPI,
gue lhe seja desfavordvel, exceto quando tal decisdo determinar o arquivamento definitivo do
pedido.

7.1.5 Indisponibilidade do sistema

O INPI publicard os casos em que ocorram indisponibilidade do sistema e fara a devolugao
dos referidos prazos.

7.1.6 Como recuperar a senha

Ao entrar no sistema de emissdo de GRU (item.....), clique em “Esqueceu usuario/senha?”,
conforme a figura abaixo.

Figura 68 — Solicitacdao de nova senha

Formulario de login

Fonte: Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Surgira a tela contendo a requisicdo CPF/CNPJ. Preencha o dado solicitado e clique em
pesquisar.

Figura 69 — campo para preenchimento de CPF/CNPJ

Lembrar Senha

Fonte: Fonte: Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

Ao clicar em pesquisar, aparecera a tela abaixo, contendo o login do usuario relacionado
ao CPF/CNPJ informado e devera ser solicitado o envio da senha para o e-mail cadastrado no
INPI.
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Figura 70 — Lembrete da senha
Lembrar Senha

Krrrde pen o omunl

Fonte: Fonte: Fonte: Fonte: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/e-patentes

No caso do usudrio ndo possuir um e-mail cadastrado no INPI ou tiver problemas com a
recuperacao de seu login e sua senha, devera enviar uma mensagem pelo sistema Fale Conosco
selecionado “Sistemas — Cadastro, Acesso, Correcdes”, no campo “Assunto/Area de Interesse”.

7.2 Resposta para as perguntas mais frequentes

7.2.1 Como proteger uma inveng¢ao ou cria¢ao industrializavel?

Deve-se procurar o INPI para proteger o invento. A Patente e o Certificado de Adicdo de
Invencgdo sdo instrumentos corretos para isso. E necessario depositar um pedido no INPI, o qual,
depois de devidamente analisado por um Examinador de Patentes, podera se tornar uma
Patente, com validade em todo territério nacional.

7.2.2 O que é uma Patente?

E um titulo de propriedade temporario outorgado pelo estado, por forga da lei, ao titular
/inventor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que excluam terceiros, sem prévia
autorizacdo, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricacdo, comercializagao,
importagao, uso, etc.

7.2.3 Quais os tipos ou modalidades de Patente?

Em funcdo das diferencas existentes entre as patentes, elas poderdao se enquadrar nas
seguintes naturezas ou modalidades: Patente de Invencdo (antigo Pl) - Concepgao resultante da
capacidade de criagdo do homem que represente uma solucdo para um problema técnico dentro
de um determinado campo tecnoldgico e que possa ser fabricada. A invencao deve atender aos
requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicacdo industrial. Modelo de Utilidade (antigo
MU) — Objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente
nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricacdo. Existe também o Certificado de Adicdo de Invencdo (antigo C1, C2,
etc), que consiste em um aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invencdo mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo
conceito inventivo. Sua vigéncia é a mesma da Patente de Invencao.

7.2.4 Qual aduragdo da patente?
De acordo com o Art. 40 da LPI:

97


https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/fale-conosco

A Patente de Invengdo vigorard pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de Modelo de Utilidade
pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depdsito.

Pardgrafo unico. O prazo de vigéncia ndo serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invengdo 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 proceder ao exame de
meérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forca maior.

7.2.5 Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?

O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem consentimento, de produzir,
colocar a venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado (capitulo V, Titulo | da LPI). Terceiros podem fazer uso da
invencdo somente com a permissao do titular (licenca).

7.2.6 Qual o territério de protecdo da Patente?

A Patente é valida somente em territério nacional (principio consagrado pela Convengao
da Unido de Paris - CUP). A existéncia de Patentes regionais (ex: Patente Europeia) ndo constitui
excec¢ado ao principio, pois sdo resultantes de acordos regionais especificos.

7.2.7 O que é Patenteavel?

E patentedvel a matéria que ndo incida nas proibicdes legais e que atender aos requisitos
legais dos Artigos 8¢, 99, 11, 13, 14 e 15 e as condig¢des dispostas nos artigos 24 e 25 da Lei de
Propriedade Industrial n2 9279/96 — LPI. A Invencdo deve ser provida de novidade, utilizacdo
industrial, atividade inventiva, o Modelo de Utilidade deve ser provido de novidade, utilizagdo
industrial, ato inventivo e ambos devem descrever clara e suficientemente o objeto do pedido e
ter reivindicacdes fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso a matéria objeto de protecao. A protecao do Modelo
de Utilidade sé pode ser concedida a um objeto de uso pratico que apresente nova forma ou
disposicdo (estando os processos excluidos) envolvendo ato inventivo (ndo decorra de maneira
comum ou vulgar do estado da técnica), analisada por um técnico no assunto, resultando em
melhoria funcional no seu uso ou fabricacdo, sendo os desenhos obrigatorios.

7.2.8 O que nao é patenteavel?

A matéria enquadrada no Art. 18 da LPI, a saber: toda invenc¢do contrdria a moral, bons
costumes, seguranca, ordem publica, matérias relativas a transformacdo do nucleo atomico e
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgénicos. Além disso, de acordo
com o Art. 10 da LPI varias matérias ndo sdo consideradas nem Invencdo nem Modelo de
Utilidade (deve-se analisar atentamente todo teor do artigo mencionado). Como exemplo,
podemos citar: planos comerciais, planos de assisténcia médica, de seguros, esquemas de
descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte,
musicas, livros e filmes, assim como apresentacdao de informacdes, tais como cartazes ou
etiquetas com o retrato do dono. Tampouco é possivel conceder patentes para ideias abstratas
e inventos que ndo possam ser industrializados. Algumas destas criagdes podem ser protegidas
pelo Direito Autoral, que nada tem a ver com o INPI. No caso de sua cria¢do ser protegida pelo
Direito Autoral, existem diversos 6rgaos responsaveis pelo seu Registro, tais como a Secretaria
de Educacgdo (no Rio de Janeiro fica na Rua da Imprensa, n? 16/129 andar, telefone (021) 2220-
0039 - nos fundos da Biblioteca Nacional), o CREA ou a prépria Biblioteca Nacional. Em alguns
casos pode-se recorrer a um cartdrio de titulos.
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7.2.9 Posso patentear um programa de computador?

O programa de computador em si é entendido como a expressdo de um conjunto
organizado de instrucées em linguagem natural ou codificada, referente aos elementos literais
da criacdo, tal como o cédigo fonte. O programa de computador em si ndo é considerado
invengdo, portanto, ndo é objeto de prote¢do por patente por ser mera expressdo de uma
solucdo técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de programacao. O regime de
protecdo apropriado ao programa de computador em si é o conferido as obras literarias pela
legislacdo de direitos autorais e conexos, conforme indicado na Lei 9.609/98, sendo o INPI o
orgdo responsavel pelo Registro do Programa de Computador (consultar no portal do INPI
“Programa de Computador”).

O inciso V do art. 10 da LPI, ao mencionar que o "programa de computador em si" ndo é
considerado invengao, apenas separa e distingue os sistemas de prote¢do quando se estd diante
de criagcdes que envolvam programas de computador. Criagdes envolvendo programa de
computador possuem duas formas de prote¢dao: por direito autoral, para o programa de
computador em si, e por patentes, para processos ou produtos que solucionem problemas
técnicos alcangando efeitos técnicos nao relacionados exclusivamente a mudangas no cédigo.

Para mais detalhes, consulte o documento "Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente
envolvendo Invengdes Implementadas em Computador (IIC)" - Portaria INPI 411/2020.

7.2.10 E possivel divulgar um invento em feiras, seminarios e congresso antes de deposita-lo?

E preferivel sempre depositar antes. Contudo, se houver necessidade da divulgacdo
anterior e para que a novidade ndo seja prejudicada existe um Periodo de Graca (Art. 12 da LPI),
que permite tal divulgacdo antes de 12 (doze) meses do depdsito para as Invencdes e Modelos
de Utilidade.

7.2.11 E necessario fazer uma pesquisa para saber se o invento ja existe?

Antes de depositar o pedido de Patente, é altamente recomendavel que seja feita uma
busca de documentos de anterioridades. Na pdgina inicial do portal do INPI, em” Informacao
Tecnolégica”, o usudrio pode acessar os links “Busca de Patentes” e “Busca de Patentes Online”,
onde encontrard informacgGes de como fazer uma busca de patentes. Os documentos obtidos
através da busca serdo Uteis para distinguir o que ja existe (“Estado da Técnica”) do que o usudrio
inventou (“Escopo da Invenc¢do”). Estas informacdes podem constar do relatério descritivo do
Pedido de Patente, devendo ser bem estudadas e usadas como modelo para escrever o
documento de Patente. Duvidas adicionais devem ser enviadas para o Fale Conosco.

7.2.12 Onde depositar um pedido?

No INPI, apenas eletronicamente (ver item 5).

7.2.13 Que documentos devem ser apresentados?

Um requerimento do pedido de patente por meio do formulario “Depdsito de Pedido de
Patente” acompanhado do conteldo técnico - relatério descritivo, reivindicacdes, listagem de
sequéncias (se for o caso), desenhos (se for o caso), resumo e a guia de recolhimento (GRU),
devidamente paga. Esta guia é gerada eletronicamente e acessada através do portal do INPI
(www.gov.br/inpi/pt-br). O INPI tem diversos servicos realizados via Internet, que dependem da
criacdo de login e senha. Para emitir a guia, o usudrio deve, portanto, efetuar antecipadamente
seu cadastro, acessando “Cadastro no e-INPI” na pagina inicial do portal.
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7.2.14 Como elaborar os documentos que integram um pedido de patente?

O INPI expediu as Instrucées Normativas 30/2013 (IN 30/13) e 31/2013 (IN 31/2013),
disponivel no portal do INPI, explicando como elaborar os pedidos de Patentes. Deve-se ler
atentamente a IN 30/13 e IN 31/13 antes de comecar a redigir o Pedido de Patente estudando
bem os documentos encontrados na busca de anterioridades. Deve-se formular o pedido nos
mesmos moldes, tendo em mente que se deve mencionar no relatdrio descritivo a existéncia dos
pedidos anteriores (estado da técnica), brasileiros ou ndo, assim como fornecer informacdes
sobre objetos ou processos semelhantes ao do objeto do pedido. Deve-se compara-los com o
objeto, destacando os avancgos técnicos introduzidos pela sua Invencao ou Modelo de Utilidade.

Quanto ao conteldo técnico, o relatdério deve descrever o objeto ou produto ou processo
para o qual se requer a protecdo. A descricdo deve ser feita de forma a permitir que uma pessoa
especializada possa compreender e colocar em pratica a tecnologia. As reivindicacdes devem
caracterizar as peculiaridades do objeto do pedido para as quais se requer a protegao legal. Sdo
elas que estabelecem e delimitam os direitos da patente. A listagem de sequencias para pedidos
da area biotecnoldgica, devem ser incluidas para possibilitar a afericao da suficiéncia descritiva
de que trata o Art. 24 da LPI.

Os desenhos, quando necessarios, tém a finalidade de completar a descri¢do,
esclarecendo ou delimitando o conteudo da invengdo. Finalmente, o resumo deve ser uma
descricao clara, objetiva e sucinta do objeto do pedido de patente. A ferramenta Minha Primeira
patente pode ajudar na redagao do pedido de patente.

7.2.15 Quem pode depositar?

Qualquer pessoa fisica ou juridica, desde que tenha legitimidade para obter a Patente. O
depositante pressuposto legitimado para requerer a Patente; ndo é necessario apresentar
documento de Cessdao, mas ele deve possui-lo. As condi¢des de titularidade de uma Patente
estao estabelecidas nos Artigos 62 e 72 da LPI.

7.2.16 Quais os custos basicos de uma Patente?

Basicamente é o somatdrio das taxas correspondentes ao Depdsito de Pedido de Patente
de Invencdo / Modelo de Utilidade, Pagamento das Anuidades, Pedido de Exame e Expedicdo de
Carta-Patente.

OBS: Ver Tabela de Retribuicdo no portal do INPl. Em caso de obstaculos processuais
como exigéncias, subsidios ao exame, restauracdes etc, novas retribuicdes serdo acrescidas aos
custos da patente.

7.2.17 Como acompanhar o andamento processual de um pedido de patente depositado?

Por meio de consulta na RPI eletrdnica ou na Plataforma e-patentes. E facultado o
cadastramento no sistema PUSH, disponivel no portal, que ndo é a informacao oficial do INPI.
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7.2.18 Como solicitar prote¢ao de uma invengao em outros paises?

Neste caso é preciso depositar um pedido equivalente no pais ou regido onde se deseja
obter a patente, via CUP (Convencdo da Unido de Paris) ou via PCT ("Patent Cooperation Treaty"
- "Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes"). Via CUP, um pedido correspondente a um
pedido originalmente depositado no Brasil pode ser depositado no prazo de 12 meses, conforme
o principio da prioridade unionista estabelecida pelo Art. 4° dessa Convencdo. Deve ser
designado um procurador para representar o depositante em cada um dos paises escolhidos. O
pedido depositado no Brasil devera ser traduzido para o idioma do pais/regido onde se deseja
depositar. O procedimento de depdsito em diferentes paises pode ser simplificado, usando o
PCT, no qual o INPI atua como escritdrio receptor. O PCT é um tratado multilateral que permite
requerer a protecdo patentdria de uma invencao, simultaneamente, num grande nimero de
paises, por intermédio do depdsito de um Unico Pedido Internacional de Patente (vide portal do
INPI, acessando “Patente” — “PCT").
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