INSTITUTO
' NACIONAL
‘ DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

REDACAO DE PATENTES

Parte |
Revisao de Conceltos

Karla Kovary e Juliana Manasfi Figueiredo

Pesquisadoras em Propriedade Industrial

DIRPA - Diretoria de Patentes

DIMOL - Divisao de Biologia Molecular e Correlatos

INSTITUTO DE TECHOLOGIA DO PARANA  Zommeooine



Patente

» Titulo de propriedade temporéria
outorgado pelo Estado ao inventor
Ou a pessoa legitimada.

> A patente permite que terceiros
sejam excluidos de atos relativos a
materia protegida.
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Leil da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 14/05/1996

O objeto da Lei de Propriedade Industrial encontra base na Constituicao
Federal de 05 de Outubro de 1988, que no seu artigo 5°, inciso XXIX,
estabelece o direito a Propriedade Industrial mediante privilégio temporario
concedido pelo Estado.

“A Lei assegura aos autores de inventos industriais priviléegio temporario para
sua utilizacao (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdmico do Pais.”

ATO NORMATIVO 127/97
Disp0e sobre a aplicacao da LPI - Lei 9.279 de 14/05/1996.



Quals sao as questoes que devem
ser inicialmente observadas
antes de se fazer
um pedido de patente?

wWww.inpi.gov.br
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Topico 1

“Invencao” ou Descoberta

A matéria objeto da protecao consiste em uma
“Invencao” ou € uma mera descoberta?

wWww.inpi.gov.br
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DESCOBERTA

» Uma descoberta consiste na revelacio de algo (ou fendmeno) até

entdo ignorado, mas |a existente na natureza, o qual é determinado

atraves da capacidade de observacdo do homem.

INVENCAO

» Uma invencdo é a concepcao resultante do exercicio da capacidade
de criacdo do homem, manipulando ou interferindo na natureza, que

represente a solucéo para um problema especifico, dentro de

determinado campo das necessidades humanas.



~
Py a X Invencao
NACIONAL
’ A DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Arctlum Lappa (Carraplcho) VELCRO®

2,717,437

VELVET TYPE FABRIC AND METHOD OF
PRODUCING SAME

George de Mestra] Prangins, Vand, Sw:tzerland, assignor
to Velcro S, A., Fribourg, Swnlzerland, a_ corporation
of Sw:tzerland

Application October 15, 1952, Serial No. 314,933

Claims priority, application Switzerland October 22, 1951

4 Chims. (CL 28—72)

fig.2
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INVENCAO
Produto e Processo
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1. PIEE - ntear uma ideia?

A resposta é NAO.

E preciso que a idéia esteja concretizada
(CRIACAO DO INTELECTO = INVENCAO),
e que tenha sido demonstrada
a sua APLICACAO INDUSTRIAL.

As invencoes sao patenteavels,
mas as descobertas nao.

O




Topico 2

Natureza da Protecao

Qual é a natureza da protecao?
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IN . [z e Protecao e Vigéncia

> Patente de Invencao (Pl) - Vigéncia - 20 anos contados da data de
depasito;

> Patente de Modelo de Utilidade (MU) - Vigéncia - 15 anos contados da
data de depoésito;

> Reqistro de Desenho Industrial (DI) - 10 (dez) anos, prorrogéveis por
mais 3 (trés) periodos de 5 (cinco) anos, contados da data de deposito.

O prazo de vigéncia néo sera inferior a 10 (dez) anos para invencao e 7 (sete)
anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessao,

ressalvadas questdes judiciais ou for¢a maior.



IN ;. [ atureza de Protecao

Modelo de Utilidade (MU)

Art. 9°, Lei 9.279/96
» E patenteavel como modelo de utilidade, o objeto
de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de

aplicacao industrial, que apresente nova forma ou 4

No, SN ="
disposicéo, envolvendo ato inventivo, que resulte '
em melhoria funcional no seu uso ou em sua ¥,

fabricacao.

ey

Patente de Modelo de Utilidade descreve um OBJETO, em sua
forma ou estrutura, ou ainda, combinacao destas,
e que resulte em melhoria funcional.




IN . [ Natureza de Protecao

INDUSTRIAL

Modelo de Utilidade (MU)

» Considera-se melhoria funcional,
a introducao em objeto
de uma forma ou disposicao
gue acarrete comodidade
ou praticidade ou eficiencia
a sua utilizacao e/ou obtencéo.

wWww.inpi.gov.br




IN - 2 atureza de Protecao

Patente de Invencao (PI)

» Concepcao resultante do exercicio da
capacidade de criacao do homem, que
produz um efeito técnico novo em

determinada area tecnologica.

Patente de Invencéo descreve: TECNOLOGIA

wWww.inpi.gov.br
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As patentes sao concebidas para proteger
0S progressos tecnoldgicos, mas também para proteger 0s
aperfeicoamentos tecnicos de menor vulto, de forma gue os
desenvolvimentos patenteaveis introduzidos numa

determinada area da tecnologia podem ser verdadeiros

desenvolvimentos, como a invencao da penicilina,

— ou aperfeicoamentos de pequena monta,
?ﬁﬂhﬁ

como uma maquina funcionar ligeiramente mais depressa.

Inovagao Radical versus Inovacgao Incremental

wWww.inpi.gov.br
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IN . [ Natureza de Protecao

Desenho Industrial (DI)

Art. 9°, Lei 9.279/96

> Considera-se desenho industrial (D),
a forma plastica ornamental de um objeto

ou 0 conjunto ornamental de linhas e cores

gue possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original

na sua configuracao externa

e que possa servir de tipo de fabricacao industrial

3 O



1\ Pr: Naturezas de Protecao

Dispositivo de Apoio
do Cabo MU

Ergonomia do Cabo

M ? Sistema de Controle
- de Temperatura

Sistema de Aguecimento

1
||||||||||

DI

l_l_l

Modificacdo da forma plastica,
sempre com carater ornamental

Dispositivo para nao
gueimar Botoes



Topico 3

Unidade Téecnico-Funcional e
Unidade de Invencao

O(s) objeto(s) apresentam unidade ténico-
funcional e/ou unidade de invencao?

wWww.inpi.gov.br




IN - 2. Unidade de Invengao

Art. 22, Lei 9.279/96

» 0 pedido de patente de invencao tera que se referir a
uma Unica invencao ou a um grupo de invencoes
Interrelacionadas de maneira a compreenderem um

Unico conceito inventivo.

® Concelto Inventivo:
Resolucéo de unico problema técnico.

O




IN ;229 ade Tecnico-Funcional

Art. 23, Lei 9.279/96

> 0 pedido de patente de modelo de utilidade tera de se
referir a um anico modelo principal, que podera incluir
uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou
variantes construtivas ou configurativas, desde que
mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

" QObservacao:

Nao havendo unidade técnico-funcional, mas estando presentes
0s demais requisitos de patenteabilidade, havera necessidade
de elaborar mais de um pedido de patente.

0




Topico 4

Matéria Excluida de Protecao

O objeto consiste em matéria excluida de protecao?
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IN - = -~ Le19.279/96

Art. 10 — Nao se considera invencao nem modelo de utilidade:

. descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos:
. concepcdes puramente abstratas;

Il . esquemas, planos, principios ou meétodos comerciais,
contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio
e de fiscalizacao;

IV . as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criacao estética;

V. programas de computador em si;

VI . apresentacao de informacoes;

VII. regras de jogo;



1. Pl el 9.2/9 /96

Art. 10 — Nao se considera invencao nem modelo de utilidade:

VI. apresentacao de informacoes;

VII. regras de jogo;

VIII . técnicas e metodos operatorios, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnaostico, para aplicacdo no corpo
humano ou animal

IX. o0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais

biologicos encontrados na natureza, ou ainda que dela

Isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma de qualquer

ser vivo natural e os processos biologicos naturais.




N Lel 9.279 /96

Art. 18 — Nao sao patenteavels:

|- O que for contra a moral, bons costumes, seguranca, ordem e saude
publicas;

Il - Mateérias relativas a transformacéo do nucleo atomico;

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos transgéenicos
que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade
Inventiva e aplicacao industrial — previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo unico: Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem,
mediante intervencdo humana direta em sua composicao genética, uma
caracteristica ndo alcancavel pela espécie em condicbes naturais.

[l
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Topico 5

Novidade e Estado da Técnica

Os documentos do estado da técnica antecipam
a matéria a ser protegida?

wWww.inpi.gov.br
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Art. 11, Leil 9.279/96

> Novidade

A Invencao e o Modelo de Utilidade sao considerados novos quando
ndo compreendidos no estado da técnica.

> Estado da Técnica

O estado da técnica é constituido por toda matéria que se tornou
acessivel ao publico, antes da data de depdsito do pedido de patente,
por descricao oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil
Ou no exterior, ressalvados: Periodo de Graca, Prioridade Unionista e

Prioridade Interna.

wWww.inpi.gov.br




Estado da Tecnica

pedido depositado em
02/09/2004

linha do tempo

estado da técnica:
documentos publicados
até 01/09/2004

Atencao:
ha ressalvas!

wWww.inpi.gov.br




IN - ecnica -Ressalvas

INDUSTRIAL

> Prioridade Art. 16, Lei 9.279/96

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em
um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos paises
ou organizacao internacional membro de acordo com o Brasil, no prazo
disciplinado no referido acordo néao sofra qualquer prejuizo por fatos

ocorridos nesse prazo.

> Prioridade Unionista (CUP)

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em
um primeiro pedido de patente depositado regulamente em um dos paises
signatarios, o solicitante podera, durante o periodo de 12 (doze) meses
solicitar protecdo para a mesma invencao ou modelo de utilidade em
qualquer um dos demais paises signatarios, membros da Unido.

wWww.inpi.gov.br



INLE2 Tecnica -Ressalvas

Art. 17, Lel 9.279/96

> Prioridade Interna

Tera assegurado ao pedido de Patente de Invencao (Pl) ou Modelo de
Utilidade (MU) depositado originalmente no Brasil, sem reivindicacao
de prioridade e ndo publicado, o direito de prioridade ao pedido

posterior sobre mesma materia, nao se estendendo a materia nova
introduzida (§ 1°).

= SO podera ser requerida pelo depositante do primeiro pedido.
= Prazo de 1 ano a partir da data de depaosito.

= O pedido base € definitivamente arquivado (§ 2°).

wWww.inpi.gov.br




INL a Tecnica -Ressalvas

Art. 12, Lei 9.279/96

» Periodo de Graca

Nao sera considerado como
ESTADO DA TECNICA

a divulgacao de invencdo ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precedem a
data de depdsito ou a de prioridade de pedido de patente.

" pelo inventor
" pelo INPI
" por terceiros

0



Topico 5

Atividade Inventiva, Ato Inventivo
e
Técnico no Assunto

" Qual é o problema do estado da técnica?
" Qual é a solucao proposta pelo inventor?
" A solucéo poderia ser 6bvia par um técnico no assunto?

wWww.inpi.gov.br




IN & [ ntiva — Ato Inventivo

Requisitos para a concessao — Pl / MU

INVEN(}AO MODELO DE UTILIDADE
Art. 13 da LPI Art. 14 da LPI

Uma invencéo é dotada de O modelo de utilidade &

atividade inventiva sempre dotado de ato inventivo
sempre que, para um

que, para um técnico no
assunto, nao decorra de
maneira evidente ou obvia
do estado da técnica.

técnico no assunto, nao
decorra de maneira
comum ou vulgar do
estado da técnica.

Efeito tecnico novo Melhoria no uso




INDUSTRIAL

IN . - Tecnico no Assunto

» Técnico no Assunto é a pessoa detentora dos
conhecimentos medianos sobre a matéria e nao um
grande especialista ou sumidade na matéria.

Nivel de conhecimento:

= Suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o
assunto;

" |ntimamente ligado a natureza técnica da invencao;

" O conhecimento pode ser tedrico ou pratico.



Topico 7

Aplicacao Industrial

A Invencao tem aplicacao industrial?

wWww.inpi.gov.br




IN E Aplicacao Industrial
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Art. 15, Lel 9.279/96

A invencao e o modelo de utilidade sdo considerados
suscetiveis de aplicacdo industrial guando
possam ser utilizados ou produzidos
em qualguer tipo de industria.

O concelto de aplicacao industrial deve ser analisado com
a devida flexibilidade quanto ao seu significado,
sendo aplicavel tambem
as industrias agricolas e extrativas
e a todos os produtos manufaturados ou naturais.



IN . | Revisando...

» Requisitos e condicdes para concessao da patente:

INVENCAOQ MODELO DE UTILIDADE

= Novidade = Novidade

. . = Ato Inventivo
= Atividade Inventiva

= Melhoria funcional

* Aplicagdo Industrial = Aplicaco Industrial

» Suficiéncia descritiva = Suficiéncia descritiva

wWww.inpi.gov.br



Topico 8

Suficiéncla Descritiva

A matéria a ser protegida
esta suficientemente descrita?

wWww.inpi.gov.br




INL B2 uficiencia Descritiva

Art. 24, Lei 9.279/96

» O relatdrio devera descrever clara e
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar
sua realizacdo por téecnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a melhor forma de execucao.

Atencao ao redigir
0 pedido de patente




INLE2 suficiencia Descritiva
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Art. 24, Lei 9.279/96

De acordo com o artigo 24 da Lel 9.279/96,

Paragrafo Unico:

No caso de material bioldégico que ndo possa ser
descrito na forma do caput e que nao estiver acessivel
ao publico, o relatorio sera suplementado por deposito
de material em instituicao autorizada pelo INPI ou
Indicada em acordo internacional.

O



IN - . ndicoes e Direltos
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Art. 25, Lei 9.279/96

» As reivindicacdes deverdo ser fundamentadas no relatorio
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a materia objeto da
protecao.

Art. 41, Lel 9.279/96

> A extensdo da protecdo conferida pela patente sera determinada
pelo teor das reivindicacoes, interpretado com base no relatorio
descritivo e nos desenhos.

4()
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Obrigada!

Karla Kovary / Juliana Manasfi Figueiredo

karlak@inpi.gov.br
Tel: (21) 3037-3000 / 3037-3500

manasfi@inpi.gov.br
Tel: (21) 3037-3000 / 3037-3442
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