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Resumo

A crescente busca do sistema patentdrio para proteger invengdes produzidas por organizagdes pri-
vadas e publicas, esboga um cendrio atrelado ao atual desenvolvimento socioeconémico, baseado em
avangos cientificos tecnoldgicos que desempenham papel preponderante em transagdes produtivas
de poder econémico mundial. O objetivo deste artigo é contextualizar sobre procedimentos para
obtengéo de patentes na jurisdi¢ao brasileira, com énfase na copropriedade patentaria. Realizou-se
busca de manuscritos em bases cientificas SciELO, Sciece direct e bancos de informagoes do INPI
concernentes aos aspectos juridicos. Os critérios pré-estabelecidos foram: janela temporal de 2010-
2017, descritores vinculados a operadores booleanos e uso do State of the Art through Systematic
Review (StArt) para identificar manuscritos em duplicidade. A andlise adicional sobre os direitos
relacionados a patente, pertencentes ao individuo ou organizagio, que registra a obtengdo em re-
gime de copropriedade sdo necessarios. Cujo compartilhamento resguarda os direitos das partes,
requerendo clareza das regras para evitar futuros litigios de lacunas contratuais.

ABSTRACT

PATENT OBTAINMENT AND ASPECTS OF CO-OWNERSHIP

The growing search for patent system to protect inventions produced by private and public
organizations outlines a scenario linked to current socioeconomic development, based on scientific
technological advances that play a preponderant role in productive transactions of world economic
power. The purpose of this article is to contextualize on procedures for obtaining patents in the
Brazilian jurisdiction, with emphasis on the co-ownership patent. We searched for scientific
manuscripts in scientific bases SciELO, Sciece direct and INPI information banks concerning legal
aspects. The pre-established criteria were: time window 2010-2017, descriptors linked to Boolean
operators and use of State of the Art through Systematic Review (StArt) to identify duplicate
manuscripts. Further analysis of the patent-related rights belonging to the individual or organization
that records co-ownership is required, whose sharing safeguards the rights of the parties, requiring
clarity of the rules to avoid future disputes of contractual gaps.

DOI: https://doi.org/10.25061/2527-2675/ReBraM/2020.v23i1.591

202

Revista Brasieira Multidscipinar - ReBravi Vor. 23, n.1, 2020



Obtengdo de patente e os aspectos do regime...

INTRODUCAO

Patente ¢ um documento de concessdo ou autorizagao publica concedido pelo Estado, o que no Brasil, os
aspectos protocolares ocorrem através dos Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O registro
de patente tem o objetivo de garantir ao titular o direito de exclusividade para explorar comercialmente a
sua criagdo inovadora. A patente esta diretamente relacionada a uma invencéo tecnoldgica de um produto
ou um processo com valor agregado mercadologico (SOARES; CORREIA, 2010; QUINTAL; TERRA, 2014).

O termo patente é proveniente do latim, de patens, de patentis, de petere, que significa clareza,
ser evidente. Sendo a patente de invenc¢ao (PI) a que designa a carta ou o titulo de exclusividade ou
privilégio concedido ao inventor titular do conhecimento. Assim nasce um titulo oficial de concessao
explicito em uma carta-patente, como instrumento oficial, que concede autorizagdo para exploracao de
uma tecnologia de produto ou processo decorrente do ato inventivo. Portanto, patente constitui um direito
exclusivo que, estdo resguardados pela Constitui¢ao Federativa de 1988 em seu art. 5°, inciso XXIX e,
infraconstitucional pela Lei da Propriedade Industrial n° 9.279/1996, outrossim, mais precisamente em
seu art. 6° (CABELLO; POVOA, 2016; HEMMES, 2002).

No que se refere a titularidade da patente, versa o art. 6° da Lei da Propriedade Industrial (LPI) que “Ao
autor de inven¢ao ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obtengao da patente que garanta a
propriedade, nas condi¢des estabelecidas nesta Lei” e “Salvo prova em contrario, presume-se o requerente
legitimado a obter o direito de exclusividade (BRASIL, 1996; HAMMES, 2002).

O direito de exclusividade face o regime de copropriedade pode ocasionar situagoes conflitantes e
desmotivadoras em ambientes, como por exemplo, nas universidades e centro de pesquisas que visam
resultados de P&D. A patente em regime de copropriedade refere-se a existéncia de um ou mais titulares
sobre o direito de sua exploragdo. Cujas prerrogativas estdo descritas no direito brasileiro, notadamente
com distin¢ao de sua natureza especial da propriedade das invenc¢oes, exercida sobre bens imateriais.
No mais, os principios do direito civil relativos ao condominio ndo tém rigorosa aplica¢ao nesta matéria
(BARBIERI 2000). Entretanto, ja foi sinalizado por Barbosa (2008) e Fischer (2005) a viabilidade de
aplicagdo do regime condominio para resolver questdes relacionadas a copropriedade de patente.

Para Fischer (2005), cada co-titular da patente deve concorrer com a manutengdo da patente, com a
liberdade de exploragdo do objeto patenteado, entretanto, deve obter autorizagao dos demais titulares
em situacdo de licenca a terceiros, prerrogativa que esta condicionada as regras do Art. 633 do Codigo
Civil de 1916. Tendo em vista o aumento de patentes em regime de copropriedade, é pertinente ampla
compreensao da doutrina e a tendéncia da jurisprudéncia nestas condi¢des. Assim, o objetivo desta
pesquisa é descrever sobre a importancia das patentes e contextualizar sobre o processo para obtengao
de depdsito de patentes no Brasil e, consideragdes sobre o regime de copropriedade patentaria.

ASPECTOS METODOLOGICOS DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa de revisao sistematizada, com o intuito de sintetizar informagoes disponiveis
em bancos de dados online sobre uma problematica especifica, de forma objetiva, por meio do método
cientifico e critérios predeterminados. Nesta revisao sistematica preconizou-se um método rigoroso de
busca e de selecao de artigos cientificos, seguido de avaliagao da relevancia, e sintese e interpretagdo a
partir da leitura detalhada dos documentos selecionados. Dessa forma, foram pré-estabelecidos, como
a pergunta norteadora do estudo, janela temporal e exclusdo, além das estratégias de busca, andlise e
sintese das informagdes.
O critério de inclusio foi para as publicacdes disponiveis online em bancos de dados de publicagdo de
pesquisas teorico-cientificas, no idioma portugués, disponibilizadas em portal de peridédicos, bases da
Biblioteca Scielo, revistas eletronicas, e leis dispostas em sites governamentais pertinentes, além das pu-
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blicagdes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Para coleta dos artigos foi realizada
uma varredura, com os seguintes descritores: patente, propriedade industrial, depdsito, copropriedade.
Pergunta norteadora: Qual o tramite para obtengdo de deposito de patente de acordo com o INPI e
quais aspectos relevantes da patente em regime de copropriedade?

Assim, apos a leitura e selecio com foco na pergunta norteadora, seguimos a organizacio das
informagdes em forma de manuscrito. Os critérios de exclusdo consistiram em informagdes que nao
atendessem aos critérios de inclusdo, livres comunicagoes e livros. Totalizaram portanto, 21 documentos
de publicacéo de sites oficiais e manuscritos pertinentes ao tema proposto nesta revisao, compreendendo
uma janela temporal intermitente de 1996 a 2017.

RESULTADOS E DISCUSSAO

TIPOS E PRE-REQUISITOS PARA PATENTEABILIDADE

Sendo a patente um direito conferido pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade da
exploracao da tecnologia, constitui uma contrapartida ao acesso do publico ao conhecimento produzido
e dos pontos essenciais e processuais da inventividade. Entretendo, a lei supracitada estabelece ao titular da
patente um direito limitado, para sua explora¢ao comercial em regime de exclusividade, sendo resguardado
o segredo da tecnologia até que, vencidos os prazos, caia em dominio publico (QUINTAL; TERRA, 2014).

A LPI-9279/96 que regulamenta direitos e obrigacoes da propriedade industrial, em seu art. 8° discrimi-
na que é patenteavel o ato inventivo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e que seja
comerciavel. As inveng¢des passiveis de patente podem ser de duas formas: a) patentes de invengédo (PI),
b) patentes de modelo de utilidade (PMU) e, ¢) registro de desenho industrial entre outras modalidades,
como as marcas que, nao abordaremos neste texto. No Brasil é concedido, portanto, a PI que retrata o
maior contetido tecnoldgico e as PMUs referentes ao aperfeicoamento, dando com diferentes funciona-
lidades a dispositivos ja existentes no mercado (SOARES; CORREIA, 2010; SPEZIALI, GUIMARAES;
SINISTERRA, 2012).

Quando um pedido de deposito ¢é solicitado, o INPI confere ao depositante um numero formado por
letras e algarismos, sendo as duas primeiras letras maitsculas alusivas a natureza da patente (PI ou PUM),
seguido pelo nimero do pedido composto de sete digitos. Na PI os dois primeiros algarismos referem-
se ao ano de depdsito do pedido e, os numeros subsequentes sao atribuidos em ordem cronoldgica de
deposito no INPI, por exemplo, P198212121 foi depositado em 1998. As patentes tém prazo de validade,
sendo a PIvalida por 20 anos e a PMU com validade de 15 anos (SOARES; CORREIA, 2010; MUELLER;
PERUCCHI, 2014).

As patentes de invencdo e modelo de utilidade sdo consideradas inéditas quando ndo compreendidos
no estado da técnica, conforme art.11 da LPI. O estado da técnica deve abranger todas as publicagoes e
outros meios publicos que precede da data de deposito do pedido, seja por descrigdo oral ou escrita por
qualquer meio de divulgagdo nacional ou estrangeira (teses, dissertagdo, posteres, painéis, entrevistas,
artigos cientificos e outros). Neste sentido, a orientagdo é que os pesquisadores inventores ndo publiquem
nenhum contetdo antes de registrar o pedido de patente no 6rgao competente, visando retaliagdes futuras
(ARAUJO et.al.,, 2010).

Notadamente, a solicitagao de pedidos de patentes, tem aumentado no Brasil. Isso se deve a estreita
relacdo existente entre Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), aliado ao desejo das organizagdes em
desenvolver e explorar diversificados produtos e processos com fins economicos. A industria farmacéutica,
desponta como grupo que apresenta indices recordes de lucratividade, mantendo constante patamar de
depdsito, seguida da industria de eletronicos e outros. O INPI divulgou o Boletim com estatisticas de 2016,
sobre pedidos de depdsitos de patentes, que totalizaram 2.567 numa perspectiva crescente. Também foi
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notdria a solicitacao de protecao de Pls feitas por 48 paises, com destaque para os Estados Unidos (36%),
Brasil (15%) e Alemanha (7%). Ja os depositos de PMU residentes do Brasil foram responsaveis por 95%
no mesmo ano. Conforme a evolugdo dos depdsitos demonstrados na figura 1, com atualizagdo de série
histérica dos depdsitos de Pedidos para obtengao de PI e PMU (INPI, 2016).

Figura 1 - Evolugédo de pedidos de Deposito e exame de patentes acumulados 1998-2017.
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Fonte: INPI, 2017.

Verifica-se que houve consistente aumento de depdsito desde 2004, mas somente em 2013 ocorreu
maior percentual de pedidos, alcangando em 2017 mais de 8.400 registros. A evolugdo no numero de
exame de patente, deve-se principalmente as otimiza¢des no fluxo e controle de processos no INPI, com
as iniciativas de automagao de procedimentos como os agendamentos automaticos de pareceres, docu-
mentos de publicacdo de pedidos etc. Tal cendrio, por consequéncia, permitiu ampliar a expansdo e a
consolida¢ado de politicas de incentivo a produtividade como o teletrabalho.

Vale destacar o aumento de pedidos para o registro de propriedade intelectiva no segmento de softwares
no Brasil, que esta em alta desde o ano de 2012. Provavelmente em decorréncia da crescente utilizagao
das diversas tecnologias com novos softwares, como os aplicativos de celular, computadores, dashboards
e outros. Estes dispositivos sdo criados para suprir a demanda por produtos e servicos cada vez mais so-
fisticados nos segmentos sociais diversos (INPI, 2016).

Nessa pespectiva, o Brasil finalizou em 2017 com expressivo nimero de patentes, sendo o maior dos
ultimos 16 anos. Foi atingido o niimero de 6.250 patentes concedidas pelo INPI, de acordo com a Confe-
deragdo Nacional de Industria brasileira, um crescimento real de 30,9%. A figura 2, representa a evolugao
da concessdo de patentes.

Obviamente, as reorganizagdes das atividades processuais de analises do INPI, aliada ao crescente
pedido de obtenc¢ao de patentes recebidos, contribuiram significativamente para acelerar as concessoes
de patentes. O advento do sistema online para deposito de patentes, e-Patentes, tornou mais rapido e
simples todo o processo administrativo no &mbito do INPI, desde 2014. Neste contexto, fica evidente a
importancia de reconhecer o passo-a-passo para solicitar o depdsito e registro de patente, visto que, sao
essenciais para garantir o direito de exclusividade e a prote¢do contra a concorréncia desleal.
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Figura 2 - Evolugdo do nimero de parentes concedidas pelo INPI nos tltimos 16 anos.
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Fonte: CNI; INPI, 2017.

PROCESSO E TRAMITES PARA OBTER REGISTRO DE PATENTE

Os tramites para obten¢ao de patente ndo sdo complicados, mas requer ateng¢do para compila¢do correta
dos critérios compulsdrios. Estes processos podem ser mais demorados do que o registro de uma marca,
em alguns casos ja demorou até 7 anos. Por isso é necessario que a solicitagao esteja de acordo com a
prerrogativas de patenteabilidade, decorrente da atividade inventiva e apresente aplica¢ao industrial (INPI,
2017; CABELLO; POVOA, 2016; SILVA, SANTOS, MATIAS, 2014).

A patente é uma estratégia legal e a mais definitiva para prote¢ao da propriedade intelectual, impedindo
que o produto patenteado seja copiado ou comercializado por terceiros, sem a devida concessao legal. Este
aparato de prote¢ao da atividade intelectiva funciona como um vetor de aprendizagem tecnocientifica de
um pais, visto que abundancia de patentes concedidas reflete a for¢a da P&D e o grau de desenvolvimento
socioecondmico. Assim é necessario o conhecimento mais robusto sobre o tradmite para depositar uma
patente, reconhecer sua legislacdo e regras que regem a propriedade industrial. Além de incentivar praticas
de invengdes e inovagdes no ambito cientifico biotecnoldgico e, demais segmentos empreendedores
(CABELLO; POVOA, 2016; SILVA, SANTOS, MATIAS, 2014).

Portanto, registrar uma patente ¢ uma forma preventiva contra a concorréncia desleal, que garante a
protegdo sobre a inveng¢do ou melhoramento de algum processo ou produto criado por qualquer cidadao,
seja pessoa fisica ou juridica. O registro visa resguardar a invengdo contra o uso inapropriados por outras
pessoas, organizagdes e até outros paises, neste caso, a protegdo se da pelo Tratado de Cooperagdo em
matéria de Patentes (PCT). Sendo que, a base legal interpretativa de que a invengao se trata de uma
inovagdo tecnologica, respalda-se ao art.10 e art.18 da LPI n°. 9.279/1996 que trata das exclusdes para
caracterizar patente e regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial (SILVA, SANTOS;
MATIAS, 2014; QUINTAL; TERRA, 2014).

Vale ratificar que a ideia e conhecimento produzido, constitui parte do ato inventivo que é possivel
de ser pateteado. Porém, é necessario passar por um tramite de submissao e analise, disponibilizado no
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), como autarquia responsavel pela gestao destes
processos no Brasil. Destacando que, o deposito de patente ¢ uma mera expectativa de direito, e ndo garante
exclusividade, pro tempore, visto que ainda se encontra em processo de analise pela autarquia responsavel,
a garantia do monopdlio de exploragao é confirmada somente apds expedigdo de carta-patente (SILVA;
MATIAS, 2014; QUINTAL; TERRA, 2014).
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O processo que envolve o desenvolvimento de tecnologias pode ser compreendido em varias etapas.
Considerando as startups, que sdo organizacéoes em fase inicial que desenvolvem servigos e produtos
inovadores, com potencial de acelerado desenvolvimento, iniciam no planejamento de projetos até
condi¢des de comercializagdo e ou geragdo de patentes. Nas universidades ou centros de pesquisas, por
exemplo, as pesquisas em fase de laboratdrio possibilitam gerar resultados que podem entrar na fase de
divulgacao, através de artigos cientificos, livros ou em eventos como congressos, simpdsios e outros. Ou,
ainda, podem ser protegidos diretamente através dos processos via INPI, cuja protecdo de resultados
cientificos pode ocorrer por meio do know how ou da patente. A publicagdo de resultados da inven¢ao,
resultara em citagdes para os autores e, as patentes além das citagdes poderdo atrair investidores nacionais,
estrangeiros e, também, na possibilidade de ser licenciadas conforme prevé a Lei de Inovagao n°10.973/2004
e LPI (FERREIRA; GUIMARAES; CONTADOR, 2010; SPEZIALI GUIMARAES; SINISTERRA, 2012).

Aspectos fundamentais a serem considerados durante o patenteamento, estabelecem que a primeira fase
do depdsito, consiste em realizar a busca prévia exaustiva em varios bancos de dados, na literatura técnica
e livros pertinente, periodicos, noticias, artigos cientificos e bancos de patentes. O objetivo desta busca
a constatagao da novidade real do invento que se pretende registrar. Publicagdes anteriores a tecnologia
encontrada, sdo consideradas anterioridade, podem ser basilares na decisdo sobre o critério da novidade
ou a falta deste, na suposta invengdo. No que se refere as patentes ja depositadas, podem ser consultadas
enderecos de acesso gratuito conforme exemplos de algumas bases de dados, descritos na tabela 1.

Tabela 1 -Bases de dados para busca prévia de informagdes sobre patentes.

Endereco eletronico Bases da Patente Descricio dos critérios de busca
http://www.inpi.gov.br Autarquia Brasil Busca prévia utiliza dados bibliogréficos:
INPI nomes, datas, titulo, key-words e outros sobre

possivel depositante.

http://www.uspto.gov Autarquia Norte-americana Duas bases: documento digitalizado das
patentes concedidas e aquelas a partir de
2001. Uso dados bibliograficos, titulo, resumo
e key-words.

http://www.ep.espacenet.com Escritorio Europeu EPO Busca e recuperacio de patentes ut
lizando dados bibliograficos e keywords.

http://www.fda.gov Food Drugs Americans-FDA | Banco de patentes americanas referente a
medicamentos. Busca pelo nome principio
ativo e marca.

https://scifinder.cas.org/ SciFinder Scholar SciFinder é uma ferramenta de consulta
Chemical Abstract Service CAS | de pesquisadores. Inclui informagdes de
Universidades e centros de pesquisas no
Brasil. Busca: indexadores, titulo, nomes e
resumos.

http://www.wipo.int/pct Patent Cooperation Treat -PCT | PCT - tratado multilateral para requerer
protecdo patentaria simultanea em paises
signatdrios. Busca pelo titulo, nomes, resumo
e key-words

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.
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Outros bancos de dados estao disponiveis nos escritdrios de patentes, o da China no endereco: http://
english.sipo.gov.cn/, Canadian Intellectual Property Office (CIPO) http://cipo.gc.ca/ e, demais bancos
de acesso gratuitos como: http://www.patentlens.net/, http://www.freepatentsonline.com e http://
www.patentstorm.us/, os quais recomenda-se que sejam de consulta mandatdria, visto que, além de
informacdes sobre depositos, disponibilizam importantes elementos a respeito da propriedade industrial,
como a transferéncia de tecnologia, cursos on-line e outros. Algumas universidades através do portal de
periddicos da Coordenagdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), disponibiliza
acesso pelo Derwent Innovation Index: www.isiknowledge.com, bastante tteis, assim como os softwares
de busca Scifinder’e Reaxys (SPEZIALIL, GUIMARAES; SINISTERRA, 2012; FERREIRA; GUIMARAES,
CONTADOR, 2010).

A busca prévia pode ser realizada pelo proprio interessado nos bancos de dados e, também pode
solicitar a “busca isolada’, cuja pesquisa é realizada por técnicos do INPI, mediante o pagamento de uma
taxa. De a acordo com contextualizagdo preconizadas por Araujo et.al., (2010); Spezialli, Guimaraes &
Siniesterra (2012), também o manual do INPI, seguem na descri¢ao das etapas para elaboragdao de um
depdsito para obtengdo de patente, tendo em vista que o conteudo técnico deve conter:

A) um relatdrio descritivo da PI ou PMU, apontando de forma objetiva o problema existente no
estado da técnica e a solugdo proposta, ressaltando a novidade descrita de maneira reprodutivel, conforme
prerrogativas do art.24/LPIL.

B) As reivindicagoes - fundamentadas no relatério descritivo, deverao definir, de forma clara e objetiva
a matéria objeto da protecdo, segundo art.25/LPI. E um requisito de extrema importancia na elaboragio
do pedido, pois definem e delimitam os direitos do autor(es) balizados no art.41/LPIL.

C) Listagem de sequéncia e desenhos (se for o caso) - figuras, desenhos, fluxogramas fornecem
informagoes adicionais para melhor compreensao da invengao e, devem estar relacionadas no relatoério
descritivo, ndo deverao conter textos explicativos, exceto quando absolutamente indispensaveis. Quando o
pedido contiver sequéncias de nucleotideos e/ou de aminoacidos no processo descritivo, devera representa-
las em Listagem de Sequéncias, para possibilitar afericdo da suficiéncia descritiva conforme Art. 24/LPI
e Resolucao INPI/PR n°81/2013.

D) Resumo - descrigdo sucinta da matéria em questdo ressaltando claramente o invento pleiteado,
contendo 50-200 palavras limitando-se a 20 linhas de texto, sem mencionar o mérito ou valor da invengao
ou modelo.

E) Comprovante do pagamento da retribuigio relativa ao depdsito.

F) Formularios - o Ato Normativo n° 130/1997 e Resolugdo 135/2006, dispdem sobre os formularios
para o requerimento de depdsito de pedido de patente e certificado de adi¢ao de invengéo, cujo modelo
1.01, é obtido na pagina do INPL

G) Onde e como depositar o Pedido de Patente no Brasil - entregar os documentos no préprio
escritdrio do INPI ou, através de envio postal (a Diretoria de Patentes - DIRPA/CGPROP) - Praca Maua
n°7, Centro, CEP: 20081-240, com a indicagao do cédigo DVP. Demais especificagdes para redacao e
formatagao do pedido encontram-se no Ato Normativo n°127, item 15.3.

Segue uma compilac¢ao de esclarecimentos referentes as etapas no contexto processual administrativo,
conforme quadro 1.

Referente ao periodo de sigilo, cujo prazo é de dezoito meses a partir da data do depédsito do pedido de
patente. Neste periodo o processo fica sob guarda do INPI, sem qualquer divulgagao, sendo que o prazo
maximo ¢é de 36 (trinta e seis) meses, quando ocorre a publicagdo na Revista da Propriedade Industrial(RPI)
que, pode ser abreviada pelo Exame técnico antecipado (INPI, 2016).
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Quadro 1 - Etapas do processo administrativo para obtencao de patente e orientagdes praticas.

Etapas do processo administrativo

Orientacgdes praticas

1°Pesquisa: consulta para verificar se hd algum registro parecido
ou igual ao que se pretende patetear.

Consultar bases de patentes do INPI, revistas especializadas
e outros.

2°Peticionamento: processo administrativo, com detalhes do
invento (descri¢do) com data e hora da elaboragdo documental
(escritdrios de consultorias)

Ato Normativo - Escrever o pedido da patente: relatério
descritivo, estado da técnica, a solucdo encontrada e as
reivindicagdes do que se pretende proteger.

3°Depositar o pedido: do site do INPI imprimir a GRU e pagar
taxa de analise do deposito. Solicitar pedido do exame e entrar
com todos os documentos necessarios acessar o e-Patentes

O pedido permanece em sigilo por 18 meses. Periodo
suposto para negociagdes pelo depositante. Apos solicitagdo
do exame, aguardar na fila das analises do INPI

4°Publica¢do: apds 20 a 40 dias do protocolo, ocorrerd
publicagio oficial na Revista da Propriedade Industrial - RPI/
INPI

Cadastrar no sistema push do INPI e verificar semanalmente
na RPI - usar o cdédigo de registro recebido.

5° Exame de Mérito: INPI examina o pedido, pode demorar 2

A patente sera concedida apos deferimento final do INPI

anos. Neste intervalo, podem ser solicitados documentos de
esclarecimentos - vigora 60 dias

e, pagamento da retribui¢do de carta-patente até 60 dias.

6° Obrigagoes: de posse da carta-patente o titular(es) deve pagar
anuidade a partir do terceiro ano do pedido.

Anuidades deverao ser pagas durante a vigéncia da patente
20 anos (PI), 15 anos para modelo de utilidade.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Os valores cobrados em taxas e retribuigdes para pessoa fisica e juridica estdo dispostos no préprio
site do INPI, que emitira uma guia de recolhimento da uniao (GRU) de pagamento conforme a
modalidade solicitada. Destacamos que o depdsito de documentos de patente no INPI pode ser feito
eletronicamente pelo Sistema e-Patentes/Depdsito (e-depdsito), desde o ano 2013, com a utilizagao
de Certificado Digital, em que o interessando pode fazer o download do programa e usa-lo off-line
para preenchimento dos formuldrios de requerimento e inclusao dos documentos e, o sistema recebe
a documentagdo e automaticamente, emitindo recibo ao fim do procedimento. O quadro 2 sintetiza os
prazos de procedimentos aqui dissertados.

Algumas condi¢des ganharam prioridade no exame dos pedidos de patente, como por exemplo, o
depositante que tenha idade igual ou superior a 60 anos; objeto do pedido que esteja sendo reproduzido
por terceiros sem a sua autorizagdo ou, caso a concessdo da patente seja condi¢ao vinculada para obter
recursos de agéncias de fomento; institui¢des de créditos oficiais; e, para a explora¢ao do respectivo
produto ou processo previsto na Resolugao INPI n°151/2015. Em fungao da necessidade de acelerar os
pedidos de patentes estratégicas ligadas ao Sistema Unico de Satide (SUS), o INPI oferece exame prioritario
relacionados a produtos, processos farmacéuticos, equipamentos e materiais relacionados a saude publica
conforme prevé Resolu¢ao INPI/PR n°080/ 2013 (INPI, 2016; BRASIL, 1996).

Tendo expirado o periodo de exclusividade concedido pelo Estado sobre o objeto de patente, tal
conhecimento inventivo caira em dominio publico e podera ser livremente utilizado por terceiros, podendo
ser fabricado ou apropriado por quem desejar (SPEZIALLI, GUIMARAES; SINISTERRA, 2012; INPI,
2016).
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Quadro 2 - Sintese dos procedimentos e etapas do pedido de deposito de patentes

Apos 60° dia da publicacao

Periodo de Sigilo Prazo Deferido: 60 dias
| 18 meses I 60 dias l Indeterminado I para pagar taxas
Deposito Publicagao Exame do Expedida Carta-patente
Pedido da do pedido do pedido
Patente na RPI

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

PATENTE EM REGIME DE COPROPRIEDADE ANALOGA AO CODIGO CIVIL

O aparato legal sobre a propriedade inventiva no Brasil, ndo prevé elucidagdes diretivas claras sobre
questoes de copropriedade de patente. Apenas o §3° no art.6° da LPI, define que a patente pode ser
solicitada por mais de um titular e ou inventores. Entretanto, por se tratar de situagdo complexa com
possibilidades conflituosas por lacunas existentes, requer outras disposigdes regulamentares relacionados
em assunto de propriedade. Assim o cddigo civil tem servido de base suplementar interpretativa as
questdes emergentes. Barbosa (2008) esclarece que o processo integrativo do sistema juridico (jus abhorret
vacuum) que a insuficiéncia normativa em determinado setor da juridicidade é suprida por normas de
maior compatibilidade, considerando o conceito de propriedade como direito absoluto, exclusivo e
patrimonial.

Portanto, diante a incipiéncia de diretrizes especificas e, quando as regras aplicaveis a matéria tangivel de-
correm de atividade humana, torna o direito real como modelo quando aplicado a direito de propriedade indus-
trial, visto que, o direito a patente diverge de qualquer outro tipo de propriedade. Desta maneira, regras sobre
copropriedade requer preceitos interpretativos com especificidade. (BARBOSA, 2008; DIAS; PORTO, 2013).

Quando ocorrem situagdes conflituosas relacionadas a copropriedade, como a responsabilidade
pelo processo administrativo na obteng¢do da patente, a exploragido do objeto pateteado por um dos
coproprietarios isoladamente, casos de licenciamento ou transferéncia de uma das partes compartilhadas,
sao requeridas analogias vinculadas ao Cdédigo Civil. Principalmente pela similitude das linhas relativas
aos direitos e deveres de propriedade de todos os titulares. Os coproprietarios sao igualmente responsaveis
por custos de obten¢ao e manuten¢ao de patente e de seus derivados. No que se refere a exploragao do
objeto patenteado, ¢ doutrinada em consenso com o atual Cédigo Civil em seu art.1.314. Esta prerrogativa
baliza que, cada coproprietario detém o direito de explorar o objeto patenteado sem a necessidade de
obtencao formal de autorizacao dos demais. Entretanto, para casos de cessdao de licenca a terceiros, a
doutrina em consonéancia com a legislacdo vigente, respalda a necessidade da ciéncia e autorizagdo dos
coproprietarios (DANNEMAN, 2002; DINIZ, 2002; DIAS; PORTO, 2013).

Por fim, o proprietario da patente sera o individuo ou organiza¢do que a depositou e assim, constara
concedida, que pode ser o proprio inventor, ou a organizagao publica ou privada. Em casos de resultados
de pesquisa universitaria, a mesma é acatada como a titular de toda criacdo inovadora desenvolvida pelos
académicos, pesquisadores ou técnicos, quando se utilizam recursos e equipamentos de suas instalagoes.
Sempre resguardando os direitos de érgaos financiadores ou fomento, sendo, portanto, compartilhados
na forma de copropriedade patentaria. Contudo, a obtengao e questdes sobre a patente em regime de
copropriedade, requer que tais regras contratuais sejam claras para evitar futuros problemas decorrentes
de lacunas nos acordos estabelecidos (DANNEMAN, 2002; DINIZ 2002; DIAS; PORTO, 2013).

210 Revista Brasieira Multidscipinar - ReBravi Vor. 23, x.1, 2020



Obtengdo de patente e os aspectos do regime...

E de fundamental importancia ratificar que, a patente cujo regime é compartilhado ou de copropriedade,
sao aquelas depositadas por mais de um titular, subsidiariamente regidas pelo novo Cédigo Civil, Lei
10.406/2002, parte III, cap. VI, referente a condominios, naquilo que a LPI nado prevé. A disposi¢ao
dispde que cada coproprietario deve concorrer com as manutengdes obrigatorias durante a vigéncia da
patente, resguardados também os direitos de explorar livremente o objeto de patente. E, ainda, deve obter
autorizacao dos compartilhados dos demais titulares no caso de licenca a terceiros (BARBOSA, 2002,
BRASIL, 2002; DIAS; PORTO 2013).

De acordo com os mesmos autores, tais prerrogativas estdo respaldadas no art. 6°, §3° da LPI
N.© 9.279/96 da seguinte forma: “Quando se tratar de invengdao ou de modelo de utilidade realizado
conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas,
mediante nomeagao e qualificagao das demais, para ressalva dos respectivos direitos. ”. Mediante algumas
situagdes indesejaveis ndo previstas no regime co-propriedade, torna-se pertinente a apuragao da doutrina
e tendéncia da jurisprudéncia aplicavel.

CONSIDERAGOES FINAIS

A presente pesquisa buscou esclarecer a importancia e conceitos relativos ao depdsito para obtengao
de Patente de Invencao e Modelo de Utilidade, além de descrever suscintamente fases processuais para
registro junto ao INPI, contextualizados a partir da LPI vigente no Brasil. Tais elucidagdes podem
contribuir e subsidiar processos protocolares de obtengado do registro de patente, com énfase no regime de
copropriedade. Para tanto, vinculou-se a discussdo de tépicos relevantes, como o regime de copropriedade,
mediante compartilhamento entre titulares de mesmo direito sobre o objeto patenteado.

Embora existam questdes ainda incipientes quanto ao regime de copropriedade de patente - que ja
foram estudadas pela doutrina, bem apontadas por Frank Fischer -, neste manuscrito foram revisitados
temas fundamenteis no que tange ao regulamento da PI neste regime. Procurou-se esclarecer conceitos
fundamentais e questdes sobre a titularidade da patente de inven¢ao, desenvolvidas durante as atividades
universitarias, em organizagdes de trabalho, em institui¢des de pesquisa e outras. O direito a patente é
pertencente a organizagdo onde foram desenvolvidos os processos inventivos, sempre considerando os
diretos dos titulares e do inventor. Ressaltado que é de imprescindivel que sejam convencionados nos
contratos, como se dara o compartilhamento dos direitos dos titulares.

Vale advertir que a questao da copropriedade de patente constitui-se em matéria de extremada
importancia na gestao da PI, ao delimitar os direitos e obrigacdes dos titulares, de acordo com a politica
e gestdo organizacional, antes da submissdo do pedido da patente ao INPI.

Em adigdo, fica sinalizado o desafio das universidades publicas brasileiras e outras organizagoes de
pesquisa, para a adogdo de procedimentos legais adequados em seus contratos em regime de copropriedade,
que resguardem os direitos dos autores, de modo a incentivar a inova¢ao compartilhada.

Em face ao exposto, pretendeu-se encorajar a expressiao de pontos de vista publicados, tendo as leis
pertinentes como cendrio interpretativo, para clarificar sobre aspectos de protecio da inovagio e direitos
autorais. A doutrina dos equivalentes elementos que envolvem o patenteamento para que seja garantido
o tratamento justo aos proprietarios comuns em termos de propriedade industrial.
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