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[LP]} Art. 33 - O exame do
pedido de patente deverd ser
requerido pelo depcsitante ou
por qualquer interessado, no
prazo de 36 (trinta e seis)
meses contados da data do
depasito, sob pena do
arquivamento do pedido.

Paragrafo Unico. O pedido de
patente poderd ser desar-
quivado, se o depasitante assim
o requerer, dentro de 60
(sessenta) dias contados do
arquivamento, mediante paga-
menta de uma retribuicdo
especifica, sob pena de
arquivamento definitivo.

{LPI] Art. 31, Paragrafc dnico -
QO exame nd3o sera iniciado
antes de decorridos 60 (ses-
senta) dias da publicagdo do
pedido.

{LPI] Art. 34 - Requeridc ©
exame, deverdo ser
apresentados, no prazo de 60
(sessenta) dias, sempre que
solicitado, sob pena de
arquivamento do pedido:

| - objegdes, buscas de
anterioridade e resultados de
exame para concessdo d@
pedido  correspondents  em
outros paises, quando houver
reivindicagdo de prioridade;

Il - documentos necessdrios 4
regularizagdo do processo e
exame do pedido; e

Il - tradugio simples do
docurmento habil referido no § 2°
do art. 16, caso esta tenha sido
substituida pela declaragao
prevista no § 5° do mesmo
artigo.

Art. 35 - Por ocasido do exame
técnico, serd efaborado ©
refatério de busca e parecer
refativo a:

1 - patenteabiiidade do pedido;

Il - adaptagdo do pedido 2
natureza reivindicada;

Il - reformulag3o do pedido cu
divisdo; ou

IV - exigéncias técnicas.

1. EXAME

1.1 Momento de inicio do exame

O exame est condicionado ao requerimento de exame. Se o exame nio ¢
requerido pelo depositante ou por qualquer terceiro interessado no prazo
de 36 meses, contado a partir do depésito do pedido, o pedido é
arquivado.

Publicado o arquivamento, o depositante pode requerer O
desarquivamento no prazo de 60 dias. Caso contririo, 0 pedido €
definitivamente arquivado.

Requerido o exame antes da publicagdo do pedido, este nio sera iniciado
antes de decorridos sessenta dias da publicagdo, a fim de que eventuais
interessados possam apresentar subsidios apds a publicagdo e antes do
inicio do exame. No caso de pedide depositado através do PLT,
requerido o exame este ndo serd iniciado antes de decorridos sess¢nta
dias da notificagio de entrada na fase nacional.

1.2 Procedimento de exame em geral

O exame tem por finalidade investigar se (a) o pedido esta completo, (b)
o objeto do pedido incide em alguma proibi¢do legal, {c) o objeto do
pedido preenche os requisitos de patenteabilidade, ¢ (d) se pedido atende
as formalidades.

Durante o exame, constatando alguma irregularidade, o examinador
procurard formular exigéneias, elaborard pareceres formulando
exigéncias ou dando ciéncia quanto ao nio enquadramento na natureza
reivindicada, ou quanto a na patenteabilidade. O pedido nio serd
indeferido antes que seja, primeiramente, dada ciéncia ao requerente. ou
sugerir o indeferimento do pedido. Os despachos devem ter por
finalidade orientar o depositante, possibilitando que as irregularidades
apontadas sejam saneadas. O examinador deve ter por objetivo auxiliar o
depositante a colocar seu pedido em condigdes de obter uma decisdo de
deferimento, sempre que o pedido contiver matéria passivel de obter a
protegio requerida.

O exame é dividido basicamente nas seguintes etapas:

- exame da documentagao,

- exame substantivo sem necessidade de efetuar buscas de anterioridades
- buscas de anterioridades

- exame substantivo apds a elaboragio das buscas de anterioridades



[LP)] Art. 16 - Ao pedido de
patente depositado em pais que
mantenha acorde com ¢ Brasil,
ou em organizagao
internacional, que produza efeito
de deposito nacional, serd
assegurado direito de
prioridade, nos prazes
estabelecidos no acordo, ndo
sendo o depdsito invalidado
nem prejudicado por fatos
ocorridos nesses prazos.

1° - A reivindicagdo de
prioridade sera feita no ato’ de
depadsito, podendo ser
supfementada dentro de 60
{sessenta) dias por outras
prioridades anteriores & data do
depdsito no Brasil.

2° - A reivindicagdo de
prioridade serd comprovada por
documento habil da origem,
contendo numero, data, titulo,
relatério descritivo e, se for o
£aso, reivindicagdes e
desenhos, acompanhado de
tradugdo simples da certiddo de
depdsito ou documento
equivalente, contendo dados
identificadecres do pedide, cujo
teor sera de inteira
responsabilidace do
depositante.
§ 3° - Se ndo efetuaca por
ocasiao do  depdsito, a
comprovagao deverd ocorrer em
até 180 (cento e oitenta) dias
contados do depdsito.
§ 4° - Para os pedidos
internacionais depositados em
virtude de tratado em vigor no
Brasil, a tradugdo prevista no §
2° deverd ser apresentada no
prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da entrada no
precessamento nacional.
§ 5° - No caso de o pedido
depositade no Brasil estar
fielmente contide no documento
da origem, sera suficiente uma
declaragdo do depositante a
este respeito para substituir a
tradugdo simples.
§ 6° - Tratando-se de prioridade
obtida por cessdo, 0 documento
carrespondente  devera  ser
apresentado dentro de 180
{cento e oitenta) dias contados
do depésito, ou, se for o caso,
em até 60 (sessenta) dias da
data da entrada no processa-
mento nacional, dispensada a
legalizagdo censular no pais de
origem.
§ 7° - A falta de comprovacao
nos prazos estabelecidos neste
artigo acarretara a perda da
prioridade.
§ 8° - Em caso de pedido
depositado com reivindicag3o
de prioridade, o reguerimento
para antecipago de publicagdo
devera ser instruide com a
comprovagao da prioridade.

1.3 Exame Formal

Apesar de o pedido ser submetido a um exame formal preliminar quando
de seu depdsito, que resultard na ndo protocolizagio do pedido caso
esteja incompleto, hi documentos que podem ser apresentados
posteriormente a0 depdsito. Assim, antes de iniciar o exame substantivo
do pedido, o examinador deve verificar se o pedido estd completo quanto
aos documentos que devem integra-lo.

Caso o pedido tenha sido depositado mediante reivindicagdo de uma
prioridade estrangeira, o prazo para a apresentagic do documento de
prioridade (180 dtas do depésito ou 60 dias do inicio da fase nacional)
provavelmente ji terd expirado quando do inicio do exame. A nio
apresentagio do documento de prioridade no prazo legal resulta na perda
dos direitos de prioridade, ou seja, vale como data para fins de aferigdo
de novidade aquela do depdsito do pedido brasileiro (vide item 1.4.1).

Quanto ao documento de cessdo de prioridade, nos casos em que 0
depositante do pedido brasileiro ndo é o mesmo do pedido cuja prioridade
se reivindica, os prazos para sua apresenta¢io sio os mesmos daquele
para apresentagio de documento de prioridade.

Se for constatada a existéncia de alguma petigdo, posterior ao depdsito e
que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de
procurador, sem @ apresentagio da procuragio em até 60 (sessenta) dias
do ato da parte a peti¢do serd arquivada, cabendo recurso.

Neste caso entende-se por primeiro ato da parte no processo a petigao
apresentada por terceiros que atuam pela primeira veZ no processo ¢ a
peti¢iio apresentada pelo tiwlar através de um novo procurador,




(LPI} Art. 216 - Os atos previstos
nesta Lei serdo praticados pelas

partes ou por seus
procuradores, devidamente
qualificados.

1° - O instrumente de

procuragao, no original, trastado
ou fotecédpia autenticada, deverd
ser em lingua portuguesa,
dispensados a legalizagdo
consular e o reconhecimento de
firma.

§ 2° - A procuragdo deverd ser
apresentada em até 60
(sessenta) dias contados da
pratica do primeiro ate da parte
no processo, independente de
notificagdo ou exigéncia, sob
pena de arquivamento, sendo
definitivo o arquivamento do
pedido de patents, do pedido de
registro de desenho industrial e
de registro de marca.

[LPI] Ar. 217 - A pessca
domiciliada no extericr devera
constituir & manter procurador
devidamente  qualificado e
domiciliadoc no Pais, com
poderes para representa-la
administrativa e judicialmente,
inclusive para receber citagdes.

Se o pedido foi depositado por intermédio de procurador e o examinador
constatar, que ndo foi apresentada procuragio nem no ato do depésito
nem em até 60 (sessenta) dias contados do depésito o pedido deverd ser
encaminhado a 4rea administrativa para que seja providenciado o seu
arquivamento definitivo.

Se for constatada a existéncia de alguma petigio, posterior ao depdsito e
que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de
procurador, sem a apresentagio da procuragdo no prazo de 60 dias essa
peticdo serd arquivada, cabendo recurso.

O examinador deveri verificar se na peti¢do relacionada ao pedido de
exame O recolhimento da taxa de rewibuigio relativa ao exame das
reivindicagdes estd correto. Caso ndo esteja deverd, antes do exame, ser
emitida exigéncia para sua complementagdo. Este procedimento serd
também aplicado para as evenmais emendas do quadro reivindicatério.



Art. 10 - Nao se considera
invengdo nem modelo de
utilidade:

| - descobertas, teorias
cientificas e métodos
matematicos;

Il - concepgBes puramente
abstratas;

Il - esquemas, pianos,
principios ou meétodos
comerciais, contabeis,
financeires, educatives,
publicitarios, de sorteio e de
fiscalizagdo;

IV - as obras literarias,
arquitetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criagdo
estética;

V - programas de computador
em si;

VI - apresenta¢do de
informagdes:

VII - regras de jogo;

V1li - técnicas e métodos
operatdrics, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnostico,
para aplicagaa no corpo humano
ou animal; e

IX - 6 todo ou parte de seres
vives naturais e materiais
bicldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que defa
isolados, inciusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser
vivo natural e os processos
biolégicos naturais.

Ant. 18 - N3o 530 patentedveis:

I - 0 que for contrdrio & moral,
aos bons costumes e a
seguranga, a ordem e a saude
publicas;

Il - as substdncias, matérias,
misturas, elementos ou produtos
de qualquer espécie, bem como
a modificagdo de suas
propriedades fisico-quimicas e
0s respectivos processos de
obtengdo ou madificagie,
quando resultantes de
transformagdo do nucleo
atdmico: e

Uil - o tedo ou parte dos seres
Vivos, exceto oS
microorganismaos transgénicos
que atendam aos trés requisitos
de patenteabilidade - novidade.
atividade inventiva e aplicagdo
industrial - previstes no ant. 80.e
que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo (mico - Para os fins
desta lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos,
exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que
expressem, mediante
intervengdo humana direta em
sua composigdo genetica, uma
caracteristica normalmente ndo
alcangavel pela espécie em
condigdes naturais.

1.4 Exame Substantivo

Mesmo antes de proceder a busca de anterioridades o examinador deve
verificar data de referéncia e analisar:

- relatdrio descritivo, desenhos (se houver) e reivindicagoes,

- eventuais emendas

- eventual peti¢do de subsidios

- possiveis irregularidades

- no caso de certificado de adigiio se, em relagdo ao pedido ou patente
principal, ambas tem o mesmo titular ¢ 0 mesmo conceito inventivo

Nesta etapa, pode-se emitir exigéncia ou parecer desfavordvel quanto a
patenteabilidade se:

(a) ha insuficiéncia descritiva (vide item 1.5.1);

(b) todas as reivindicagdes incidem em proibigio legal (vide item 1.5.2);

(c) a invengdo reivindicada ndo apresenta aplicagio industrial (vide
item 1.5.3);

(d) as provas apresentadas por intermédio de petigio de subsidios
indubitavelmente comprovam falta de novidade ou nivel inventivo de
todas as reivindicagdes, dispensando a realizagio de busca
complementar (vide itens 1.4.5 ¢ 1.7);

(e) o certificado de adigio nio tiver o mesmo conceito inventivo do
pedido ou patente principal serd dada cportunidade ao depositante
para manifestar-se a respeito, onde aquele poderd requisitar a
transformagio do certificado de adi¢fo em pedido de patente.

O examinador, entio, deve verificar se o pedido apresenta suficiéncia
descritiva, se o quadro reivindicatorio incide nas proibigdes legais,
apresenta aplicagdo industrial e se as reivindicag@es estdo devidamente
fundamentadas no relatério descritivo.

Quanto as irregularidades, o examinador deve ater-se aquelas que
impecam o prosseguimento do exame ou que ja lhe permitam formar uma
opiniio independentemente da anilise do resultado das buscas. Objegdes
relacionadas com aspectos formais outros, tais como erros datilograficos,
expressdo caracterizante, dependéncia de reivindica¢Bes e nimeros de
referéncia nas reivindica¢es, nio deverdo ser objeto de exigéncias nesta
etapa, a nio ser que impossibilitem o prosseguimento do exame.



Art. 11 - A invengdo e o modelo
de utilidade sdo consideracos
novos quando ndg
compreendides no estado da
técnica,

Paragrafo 10.- O estado da
técnica é constituido por tudo
aquilo tornado acessivel 20
publico antes da data de
depdsito de pedido de patente,
por descrigdo escrita ou oral,
por uso ou quailquer outro meio,
no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos arts.
12,16 e 17.

Paragrafo 20.- Para fins de
afericio da novidade, o
contetido completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda
ndo publicado, sera considerado
estado da técnica a partir da
data de depdsito, ou da
prioridade reivindicada, desde
que venha a ser publicado,
mesmo que subsegiientemente.

Paragrafo 30.- O disposto no
paragrafo anterior serd aplicado
ao pedido internacional de
patente depositado segundo
tratado ou convengdo em vigor
no Brasil, desde gue haja
pracessamento nacional.

[LPI] Art. 24 - O relatério devera
descrever clara e suficiente-
mente o cbjeto, de mode a
possibilitar sua realizacdo por
técnico no assunto e indicar,
quando for o ¢aso, a melhor
forma de execugio.

Paragrafo tnico - No caso de
material bioldgico essencial 2
realizagdo pratica do objeto do
pedido, que ndo possa ser
descrito na forma deste artigo e
que n3o estiver acessivel ao
publico, o relatorio serd
suplemetado por depésito do
material em instituicdo
autorizada pelo INP ou indicada
em acordo internacional.

[LPI) Art. 25 - As reivindicagdes
deverdo ser fundamentadas no
relatério descritive, caracterizan-
do as particularidades do pedido
e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria cbjeto da
protecdo.

1.4.1 Verificacdo de data para determinagio de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em principio como data para a
determinagiio de novidade a do depésito do pedido ou, onde couber, a da
prioridade mais antiga reivindicada.

Contudo, uma vez que o pedido depositado no Brasil mediante a
reivindicacio de uma ou mais prioridades estrangeiras ou nacionais pode
conter matéria nio coberta pelas prioridades, a busca deve considerar o
estado da téenica existente na data de depésito do pedido em exame no
Brasil. Caso o examinador encontre alguma anterioridade relevante
publicada entre a data de depdsito da prioridade mais antiga e a data de
depésito, deve verificar se as reivindicagbes, cuja novidade e/ou
inventividade podem ser prejudicadas por aquela anterioridade, estdo
cobertas pela prioridade. Caso afirmativo, entio a anterioridade em
questio nio serd relevante.

A matéria de um pedido ndo publicado ¢ depositado no INPI antes da
data de depdsito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser
considerada como estado da técnica unicamente em relagio ao exame do
requisitc de novidade do pedido em exame; esta matéria ndo pode ser
considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva.

1.4.2 Relatorio descritivo, desenhos e reivindicagdes

O examinador deve analisar atentamente o relatério descritivo, a fim de
compreender a matéria de que trata o pedido, sua drea de aplicagio, o
estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de
execugio eventualmente descritos com base em desenhos.

A anilise das reivindicagdes revelara o que o depositante deseja proteger
e 0 escopo da protegdo.

1.4.2.1 Reivindicagdes

E importante observar que, apesar de o relatério descritivo servir de base
para a interpretagdo das reivindicagdes, sdo estas dltimas que definem 0s
direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, € o teor das
reivindicagBes aquele que sera submetido 4 anilise da existéncia dos
requisitos de patenteabilidade.



[LP]] Aft. 32 - Para meihor
esclarecer ou definir o pedido de
patente, o depositante poderd
efetuar  alteragbes até o
requerimento do exame, desde
que estas se limitem 4 matéria
inicialmente revelada no pedido.

{LP1] Art. 21 - O pedido que ndo
atender formaimente ao
dispeste no art. 19, mas que
contiver dados relativos  ao
objeto, ac depositante e ao
inventor, poderd ser entregue,
mediante recibo datado, ao
INPI, que estabelecera as
exigéncias a serem cumpridas,
na prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de devolugdo ou
arquivamento da
documentagdo.

Paragrafo tnico - Cumpridas as
exigéncias, o depdsito sera
considerade como efetuado na
data do recibo.

Parecer PROC/DICONS
N2 07/01, de 04/03/2002, scbre
Aplicagdo do art. 32 da Lei da
Propriedade Industrial.
Extensdo e Interpretag3o, com
efeitc normative dado pelo
Presidente do  INPl  em
21/03/2002.

“(...} 11. Desta forma, resta
claro que o art. 32 [da LPI] ndo
impede que, posteriormente a
solicitagao de exame,
modificagdes para incorporar no
quadro reivindicatdério qualquer
matéria que tenha sido revelada
no pedido originalmente
depositado possa ser solicitada
pelo requerente e aceita peio
INPL”

1.4.3 Emendas voluntdrias (antes do requerimento do exame)

Eventuais emendas apresentadas voluntariamente antes do pedido de
exame serio consideradas como parte integrante do pedido. Essas
emendas podem tratar da mera corregio de erros, visar a definir a
inveng¢do de forma mais correta, esclarecendo ou precisando o pedido, ou,
ainda, a restringir o pedido.

Qualquer informagfo contida em qualquer parte do pedido pode servir de
base a reformulagio de outra parte. Por exemplo, emendas voluntirias
podem se valer de matéria revelada no relatério descritivo como base
para reformulagdc do quadro reivindicatdrio.

Por outro lado, nio é admitida a inclusio de matéria nova, isto €, que nio
estava contida no pedido originalmente depositado. A principio, ndo se
deve considerar como matéria nova o simples detalhamento ou
complementagdo da descri¢do de técnica anterior ou, eventualmente, da
descricio da prépria invengdo. Pode constituir acréscimo de matéria nova
a inclusio de dados, parimetros ou caracteristicas da inven¢3o que nio
constavam do pedido originalmente depositado.

Se o depésito foi feito inicialmente em outro idioma ou com base em
uma descri¢o informal e um texto em portugués e/ou completo ¢ formal
¢ foi submetido posteriormente, dentro do prazo de 30 dias da respectiva
exigéneia formulada pelo INPI, entio o teor dos papéis inicialmente
apresentados podem servir de base para futuras emendas no pedido.

1.4.4 Propostas de emendas ( apds o requerimento de exame)

Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderd
ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente
dito ainda nio tiver sido iniciado ou se a aceitagdo destas propostas ndo
interferir de forma prejudicial a0 exame. O examinador deve, contudo, ter
em mente que O exame em outros paises em que o depositante depositou
pedidos correspondentes pode revelar a necessidade de adaptar também o
pedido brasileiro a qualquer momento, devendo, sempre que possivel, ser
concedida a oportunidade para que o depositante reformule seu pedido
com o objetivo de definir de forma mais adequada sua invengio.



[LPt] Art. 31 - Publicado o
pedido de patente e até o final
do exams, serd facultada a
apresentacdo, pelos interessa-
dos, de documentos ¢ informa-
¢Oes para subsidiarem o exame.

[LP!] Art. 24 - O relatério deverd
descrever clara e suficiente-
mente o objeto, de modo a
possibilitar sua realizagdo por
técnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a methor
forma de execugao.

Paragrafo unico - No caso de
material biolégico essencial a
realizagdo pratica do objeto do
pedido, que ndo possa ser
descrito na forma deste artigo e
que ndo estiver acessivel ao
publico, o relatéric sera suple-
mentado por depdsite  do
material em instituigao
autorizada pelo INP| ou indicada
em acordo intemacicnal.

[LP1] Art. 10 - No se considera
invengidoc nem modelo de
utilidade:

| - descobertas, teerias
cientificas e métodos matema-
ticos;

i - concepgles puramente
abstratas;

Hl - esquemas, planos,

principios ou métodos
comerciais, contdbeis,
financeiros, educativos,

publicitarios, de sorteio e de
fiscalizagao;

IV - as obras [iterdrias,
arquitetonicas,  artisticas e
cientificas ou qualquer criagdo
estética;

V - programas de computador
em si;

Vil - apresentagdo de
informagdes;

V1l - regras de jogo:

VIl - técnicas e métodos

operatérios ou cirdrgicos, bem
como métodos terapéuticos ou
de diagnéstico, para aplicagdo
no corpo humano ou animal:
1X - 0 todo ou parte de seres
vivos naturais e materiais
biologicos  encontrados  na
natureza, ou ainda Que dela
isclados, inclusive 0 genoma ou
germoplasma de qualguer ser
vivo natural e os processos
biclégicos naturais.

1.4.5 Exame de subsidios

Possiveis subsidios apresentados por terceiros devem ser examinados em
conjunto com o resultado das buscas exceto se as provas apresentadas
forem consideradas suficientes para comprovar a falta de novidade de
todas as reivindicagdes. Ver item 1.7,

1.5 - Possiveis irreqularidades

1.5.1 Insuficiéncia descritiva

O examinador deve certificar-se de que a invengdo estd descrita de uma
maneira que permita sua realizagiio por um técnico no assunto. Caso
contrrio, deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a
suficiéncia descritiva seja alcangada com mero detalhamento ou
complementagiio de informagdes, emitindo exigéncia (vide item 1.1LD)
neste sentido, ou se isto apenas seria possivel mediante inclusio de
matéria nova, o que nio é permitido, emitindo parecer desfavorével (vide
item 1.11.3).

1.5.2 ProibicGes legais

Caso, na opiniio do examinador, fodas as reivindicagGes incidam em ao
menos uma das excegdes do artigo 10 ou proibi¢des do artigo 18, entdo
deve-se emitir parecer desfavorivel quanto A patenteabilidade (vide item
1.11.3).



(LPY] At. 18 - Nao sdo
patenteaveis:

| - 0 que for contrarioc & moral,
aocs bons costumes e @
seguranga, 4 ordem e a saude
publicas;

Il - as substdncias, matérias,
misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie,
bem como a modificagdo de
suas propriedades fisico-
quimicas @ 0s respectivos
processos de cbtenglo ou
modificagdo, quando
resultantes de transformagdo
do ntcleo atémice; e

1l - 0 todo ou parte dos seres
vivos, exceto ©0s microorga-
nismos transgénicos que aten-
dam aos trés requisitos de
patenteabilidade - novidade,
atividade inventiva e aplicagdo
industrial - previstos no art. 8° @
que naoc sejam mera
descoberta.

Paragrafo Gnico - Para os fins
desta Lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos,
exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que
expressem, mediante interven-
¢30 humana direta em sua
composigdo  genética, uma
caracteristica normalmente ndo
alcangavel pela espécie em
condigdes naturais.

LPI] Art. 8° - E patentedvel a
invengio que atenda aos
requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicagao industrial,
(LPI] Art. 15 - A invenclo e O
modelo de utiidade sdo
considerados  suscetiveis de
aplicagdo  industrial  quando
possam  ser utiizados ou
produzidos em qualguer tipo de
indUstria.

1.5.3 Nao suscetivel de aplicagdo industrial

O conceito de aplicagio industrial deve ser analisado com a devida
flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicivel também as
indistrias agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou
naturais. O termo inddstria deve ser compreendido, assim, como
incluindo qualquer atividade fisica de cardter técnico, isto €, uma
atividade que pertenga ao campo pritico e util, distinto do campo
artistico. A invengio deve pertencer ao dominio das realizagGes, ou seja,
deve se reportar a uma concep¢io operdvel na indistria, € nfio a um
principio abstrato. Caso o examinador opine pela inexisténcia de
aplicagiio industrial, emitird parecer desfavorivel.



[LPI] Art. 8° - E patenteavel a
invengdo que atenda aos
requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicagdo incustrial.

[LPI] Art. 11 - A invengdo e ©
modelo de utlidade s3o
considerados novos quando ndo
compreendides no estado da
técnica.

§ 1° - O estado da técnica &
constituide por tudo aquilo
tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do
pedido de patente, por
descrigdo escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado
o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° - Para fins de aferi¢3o da
novidade, o contetddo completo
de pedido depositado no Brasil,
e ainda ndo publicado, serd
considerado estado da técnica
a partir da data de depdsito, ou
da prioridade  reivindicada,
desde gque venha a ser
publicade, mesma que
subseqlientemente.

§ 3° - O disposto no pardgrafo
anterior sera aplicado ao pedido
internacional de patente
depositado segundo tratade ou
convengdo em vigor no Brasil,
desde que haja processamento
nacional.

AN 127 - 7.2 SUBSIDIOS

Os documentos apresentados
por terceiros, a titulo de
subsidios, serdo tidos como se
fossem referéncias identificadas
na busca realizada pelo
examinador, & como tal, se
relevantes, anexadas ac parecer
técnico, para conhecimento @
manifestagdo do depositante.

1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma peti¢io de subsidios ji permitem uma decisdo
inequivoca baseada em falta de novidade, entio o examinador emite
parecer desfavordvel (vide item 1.11.3), [emitindo relatério de busca no
quat cita os documentos dos subsidios (AN 127/97,item 7.2). Para tanto,
contudo, é necessirio que toda a matéria do pedido seja claramente
antecipada pelos documentos considerados e que ndo haja divida quanto
A validade destes documentos como anterioridades.

Como regra geral entende-se que hd novidade sempre que a invengdo ou
modelo ndo é antecipado de forma integral por um Unico documento do
estado da técnica. No exame de novidade uma reivindicagdo dependente
niio necessita definir matéria que por si sd seja nova, uma vez gue sua
validade serd sempre condicionada a uma leitura em conjunto com 2 ou
as reivindicagdes de que depende. O requisito de atividade inventiva
depende, necessariamente, da preexisténcia de novidade. Em nio
havendo novidade, nio hi sequer como se questionar a existéncia de
atividade inventiva.

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se
explicitamente a um outro documento que fornece informagdo mais
detalhada sobre certas caracteristicas, o ensinamento deste dltimo
documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro
documento que contém a referéncia.

Caso os documentos da petigio de subsidios antecipem apenas parte da
matéria reivindicada ou apenas algumas reivindicagdes, deverd ser dado
seguimento ao exame com a realizagdo da busca de anterioridades, antes
que um parecer, exigéncia ou decisio seja proferida.

A matéria de pedidos de patente brasileiros que ainda se encontravam em
sigilo na data de depdsito ou da prioridade, se reivindicada, de um pedido
de patente posterior serd considerada como pertencente ac estado da
técnica apenas para fins de aferigio de novidade. Portanto, nio se pode
combinar as informagdes contidas em um pedido que estava em sigilo
com outras informagdes quaisquer, para fins de anilise de atividade

inventiva.



[LP] Am. 12 - Nao sera
considerada como estado da
técnica a divulgagdo de
invengdo ou modelo de
utilidade, quando  ocorrida
durante os 12 (doze) meses
que precederem a data de
depésito ou a da pricridade do
pedido de patente, se
promaovida:

[ - pelo inventor;

Il « pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INP,
através de publicago oficial do
pedido de patente depositado
sem o consentimento do inven-
tor, baseade em informagdes
deste obtidas ou em
decorréncia de atos por ele
realizados; ou

Il - por terceiros, com base em
informagdes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou
em decorréncia de atos por
este realizados.

Paragrafo unica - O INP! podera
exigir do inventor declaragdo
relativa A divulgagdo,
acompanhada ou ndo de
provas, nas condigdes
estabelecidas em regulamento.

[LP] Art. 22 - O pedido de
patente de invengio terd de se
referir a2 uma Unica invengdo ou
a um grupo de invengdes inter-
relacionadas de maneira a
compreenderem  um  Unico
conceito inventivo.

{LP1} Art. 37 - Concluido o
exame, serd proferida decisdo,
deferindo  ou indeferindo o
pedido de patente.

1.5.4.a) Periodo de graca

O periodo de graga estabelece uma exce¢do ao principio geral da
novidade. Divulgagdes feitas pelo proprio inventor ou por terceiros com
base em informag¢des obtidas direta ou indiretamente do inventor nio
serio consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que ndo
tenham sido realizadas h4 mais do que 12 meses da data do depésito ou
da prioridade reivindicada.

1.5.5 Ndo enquadramento na natureza

O examinador s6 deve emitir um parecer relativo ao nio enquadramento
na natureza reivindicada apds analisar o resultado das buscas de

- anterioridades.

1.5.6 Falta de unidade de invengdo

Verificado que o pedido carece de unidade de invengio, ou seja, contém
duas ou mais inven¢des que ndo estdo ligadas pelo mesmo conceito
inventivo, o examinador deve emitir parecer dando ciéncia ao
depositante, de modo que este possa contestar o parecer, dividir seu
pedido em dois ou mais, ou abandonar a matéria que excede a unidade.

A questio da unidade de invengdo deve ser analisada apenas com base
nas reivindicagdes independentes.

1.6 Indeferimento antes das buscas

Tendo sido concedida a oportunidade para que o depositante se manifeste
acerca das irregularidades apontadas em parecer desfavordvel, ©
examinador poderd indeferir o pedido sem realizagdo das buscas. Se O
recurso revelar improcedentes as razdes que motivaram o indeferimento,
o examinador devera realizar as buscas durante a fase do recurso e dar
ciéncia ao depositante antes de emitir a decisao final.
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[LPI) Art. 31 - Publicaco o
pedido de patente e até o final
do exame, sera facultada a
apresentagdo, pelos interessa-
dos, de documentos e informa-
¢des para subsidiarem o exame.

AN 127 - 7.5 FINAL DE EXAME

Para os efeitos dos arts. 26 e 31
da LPt, considera-se final de
exame a data do parecer
conclusive do técnico quanto a
patenteapilidade, ou o trigésimo
dia que antecede a publicagdo
da decisdo de deferimento,
indeferimento ou arquivamento
definitivo, 0 que ocorrer por
dltimo.

1.7 Buscas

No seguimento do exame substantivo serd determinado o campo e a
estratégia de busca, quando serd verificada a precisdo no enquadramento
na Classificacic Internacional, ja realizado antes da publicagio do pedido
para analise dos requisitos de novidade e de atividade inventiva.

A busca sera entdo realizada com base no campo e estratégia determinados,
visando o exame das reivindicagdes 4 luz do seu resultado e de possiveis
subsidios.

1.8 Exame de subsidios

A apresentagio de subsidios ndo € publicada na RPI para ciéncia e
manifestagio do depositante. Para todos os efeitos, as informagdes ou
documentos trazidos por intermédio de subsidios devem ser considerados
da mesma forma como aqueles levantados pelo examinader em suas
buscas e devem ser refletidos, se necessario em parecer.

Em qualquer caso, deverd ser mencionada a apresentagdo de subsidios € o
nome de quem os apresentou. Contudo, serdo desconsiderados os subsidios
de carater protelatorio.

1.9 Possiveis irregularidades verificadas no pedido, quando do
exame substantivo



{LPI] Art. 25 - As reivindicagdes
dever3o ser fundamentadas no
relatério descritivo,
caracterizando as
particularidades co pedido e
definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da
protegao.

AN.127-1513
Reivindicagdes

15.1.3.1 Quantidade,
numeragdo e categorias

a) a quantidace de
reivindicagtes independentes e
dependentes deve ser suficiente
para definir corretamente o
objeto do pedido;

b) as reivindicagdes devem ser
numeradas consecutivamente,
em algarismos arabicos:

¢) as reivindicagdes pcdem ser
de uma ou varias categorias
(tais como produto e processo,
processo e aparelho, produto,
processo e aparelho, etc.),
desde que ligadas por um
mesmo conceito inventivo,
sendo arranjadas da maneira
mais pratica possivel.

15.1.3.2.1 Reivindicagdes
indepencentes

a) S3o aguelas que, mantida a
unidade de invengdo, visam a
protecdo de caracteristicas
técnicas essenciais e
especificas da invengao em seu
conceito integral, cabendo a
cada categeria de reivindicagio
pefo menos uma reivindicagao
independente.

b) Cada reivindicagdo
independente deve
corresponder a um determinaco
conjunto de caracteristicas
essenciais A realizagdo da
invencao, sendo que somente
serda admitida mais de uma
reivindicagdo independente da
mesma categoria se tais
reivindicagdes definirem
diferentes conjuntos de
caracteristicas alternativas e
essenciais & realizagdo da
invengao, ligadas pelo mesmo
congceito inventivo;

C) as reivindicagdes
independentes de categorias
diferentes, em gue uma das
categorias seja aspeciaimente
adaptada a outra, serdo, de
preferencia, formuladas de
modo a evidengciar sua
interliga¢do, empregando-se, na
parte inicial da reivindicagdo,
expressoes, como por exemplo:
"Aparelhe para realizagdo do
processo definido na
reivindicagdo...", "Processo para
a obtengdo do produto definide
na reivindicagdo...”

1.9.1 Redag¢do das reivindicacoes

1.9.1.1 Do pedido de patente de invengio

Sendo as reivindicagdes independentes aquelas que definem de forma mais
abrangente a invengdo a proteger, estas devem definir com clareza todas

suas caracteristicas essenciais.

A reivindicacio independente deve definir uma estrutura operante através
da descrigio de como os virios componentes cooperam entre si e nio
através da simples catalogagio dos componentes, sem mostrar sua agio
conjunta. De fato, a reivindicagdo independente deve definir a estrutura ou
a combinagio de meios que permitam obter o resultado desejado e ndo
somente o resultado e a fungio.

Por outro lado, uma reivindicagdo dependente deve sempre ser lida em
conjunto com a ou as reivindicagdes das quais depende, ndo gerando
efeitos de protegdo por si s6. Por isso, uma reivindicagio dependente pode
definir caracteristicas em si ja conhecidas, pois € a sua combinagio com as
reivindicagdes de que depende que encerrard novidade e atividade
inventiva.

Uma reivindicagio dependente deve definir caracteristicas que (i) se
somam aquelas das reivindicagdes das quais depende ou que (ii) detalham
caracteristicas definidas de forma mais abrangente naquelas reivindicagGes,
seja no preimbulo, seja na parte caracterizante. De modo algum uma
reivindicagio dependente pode definir uma caracteristica que se
sobreponha ou que conflite com uma caracterfstica das reivindicagdes das
quais depende. Por exemplo: se a reivindicagdo 1 define um lapis tendo um
corpo de madeira, uma reivindicagiio dependente pode definir que o ldpis
compreende uma borracha em sua extremidade (caracteristica adicional) ou
que o corpo do lapis é hexagonal (detalhamento); contudo uma
reivindicagio dependente ndo pode definir que o corpo ¢ de pldstico, pois
isso contradiz a caracteristica da reivindicagdo 1 quanto ao fato de que o
corpo é de madeira. T

As reivindicagbes devem estar plenamente suportadas pelo relatorio
descritivo e desenho(s), se for o caso, ¢ estar redigidas de uma forma que,
com o auxilio destes permitam identificar a matéria para a qual se requer
protecio. As reivindicagdes devem definir as caracteristicas técnicas da
invengiio, evitando, sempre que possivel, trechos explicativos. Tampouco
devem ser incluidos trechos aludindo as vantagens obtidas, sendo, porém,
admitidas indicacdes do propésito de certas caracteristicas, caso isto
auxilie sua compreensio,
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