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I – Normatização da propriedade intelectual

· Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 - Em vigor desde 15 de maio de 1997, substitui a Lei 5772/71. Atualizada de acordo com a Lei 10.196/01.


O Código de Propriedade Industrial Brasileiro, Lei n° 9.279, de 14 maio de 1996, disciplina os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País. Versa sobre os institutos: 

A) da patente (titularidade; patenteabilidade; prioridade; pedido; concessão; vigência; proteção; nulidade; cessão; licenças; extinção) 

B) dos desenhos industriais (titularidade; registrabilidade; pedido de registro; concessão; vigência; proteção; nulidade; extinção do registro; retribuição qüinqüenal)

C) das marcas (registrabilidade; prioridade; requerentes do registro; direitos sobre a marca; vigência; cessão; perda dos direitos; marcas coletivas e de certificação; depósito; expedição do certificado de registro; nulidade)

Ademais, traz título específico sobre as indicações geográficas (indicação de procedência ou a denominação de origem), sobre os crimes contra a propriedade industrial e sobre a transferência de tecnologia e da franquia.

· Lei de Programa de Computador nº 9.609/98 - Promulgada em 19/02/98, substitui a Lei 7646/87, entrou em vigor na data de sua publicação, dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de Programa de Computador e sua comercialização no Brasil.

· Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98 - Substitui a Lei 5988/73, entra em vigor 120 dias após sua publicação; foi promulgada em 19 de fevereiro de 1998.

· Lei de Cultivares nº 9.456/97 - Em vigor desde 28 de abril de 1997. Regulamentada pelo Decreto 2366, de 5/11/97, institui a proteção de propriedade intelectual referente a cultivares.

· Lei de Biossegurança nº 8.974/95 - Dispõe sobre o uso de técnicas de engenharia genética e liberação de organismos modificados no meio ambiente.

· Convenção da União de Paris
 - A Convenção para a proteção da Propriedade Intelectual.

A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos a propriedade industrial. Surge, assim, o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do autor, assimilado ao direito de propriedade. Os trabalhos preparatórios dessa Convenção Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14 (quatorze) países signatários originais. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Conta atualmente com 136 (cento e trinta e seis) países signatários
. 

A Convenção de Paris foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, desde que fossem respeitados alguns princípios fundamentais. Tais princípios são de observância obrigatória pelos países signatários. Cria-se um "território da União", constituído pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos Direitos de Propriedade Industrial
. 
II – Patentes

1. Noção –  patente, do latim “patens” e “patente”. Documento ou título oficial de concessão de privilégio. Aquele que inventa algum produto material, comercial, aperfeiçoa algum produto conhecido, ou descobre algum meio mais fácil e menos dispendioso de obtê-lo, pode pedir e ser-lhe concedida a patente de invenção que lhe garante a propriedade do seu descobrimento ou invento
.

Os bens industriais patenteáveis são a invenção e o modelo de utilidade.

1.1 Invenção – do latim “inventio”, “invenire” – ação ou efeito de inventar. É o fruto do trabalho do intelecto aliado à observação, à pesquisa ou mesmo ao acaso, de uma ou mais pessoas
. (José Carlos Tinoco)

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8°, CPI)

Exemplos:
Uma invenção relativa a aparelhos telefônicos, em que, inicialmente, resolveu-se o problema da comunicação pela aplicação da ação eletromagnética.

Telescópio Refletor (Newton) 

Processos de fabricação de cerveja e levedura (Pasteur)

Dinamite (A. Nobel)

1.2 Modelo de utilidade
 – é toda disposição ou forma nova introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático
. (José Carlos Tinoco)

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação (art. 9°, CPI) 

Exemplo: 
A modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático. 


ato inventivo

melhoria funcional            
Modelo de utilidade




2. Da titularidade (Art. 6º e 7º)
Lei 9.279/96

Art. 6° Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

§1° Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.
§3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.
§4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Caso dois ou mais autores tenham realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma isolada, aquele que provar o depósito mais antigo terá o direito de obter a patente, independentemente da data da invenção ou criação. (ver art.7 do CPI)
3. Patenteabilidade (art. 8º a 15)
A proteção conferida pela patente é um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção ou a criação industrializável se torne um investimento rentável.

Há que se ressaltar, não é suficiente que o inventor ou o criador de modelo de utilidade, com amparo em suas pesquisas científicas ou tecnológicas, tenha obtido um resultado original para que alcance o direito à patente. 

O Código de Propriedade Industrial prescreve requisitos para a concessão do direito industrial, quais sejam:

· NOVIDADE: não basta, para obtenção do direito industrial, que a invenção ou o modelo sejam originais, características de natureza subjetiva. É necessário que a criação seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial. Ou, para fazer uso do termo da lei, a criação não poderá estar compreendida no estado da técnica (LPI, art.11)

Art 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
O estado da técnica, desse modo, compreende todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa, e todos os reivindicados regularmente por um inventor, por meio de depósito de patente, mesmo que ainda não tornados públicos
.(Ulhoa)

· ATIVIDADE INVENTIVA OU INVENTIVIDADE: a invenção deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso. Ao seu turno, o modelo de utilidade atende ao requisito, se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, segundo parecer dos especialistas no assunto.
(Ulhoa)

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
· APLICAÇÃO INDUSTRIAL OU INDUSTRIABILIDADE: somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado. 

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
· NÃO-IMPEDIMENTO: a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos. Três são os impedimentos existentes no direito brasileiro, atualmente: 

a) afronta à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública; 

b) substâncias resultantes de transformação de núcleo atômico; 

c) seres vivos, exceto os dotados de características não alcançáveis pela espécie em condições naturais (os seres transgênicos)

4. Da prioridade (art. 16 e 17)

Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. (Art. 16.)

5. Do pedido de patente (Arts. 19 a 37)



[image: image1]
Essencial é que contenha os dados necessários alusivos ao objeto, no ao depositante e ao inventor.


Tocantemente às condições do pedido, conforme se trate de invenção ou modelo de utilidade, são estabelecidas em lei as seguintes
:

· Se pedido de patente de invenção, deverá referi-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas, compreendendo um único conceito inventivo;

· Se pedido de modelo de utilidade, terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto;

· Descrever clara e suficientemente o objeto, de modo que possibilite sua realização por técnico no assunto, e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução; e

· Fundamentar reivindicações, caracterizando as particularidades do pedido e definido, clara e precisamente, a matéria objeto de proteção. 
Publicação – é o ato que dá aos interessados a notícia de existência do pedido de concessão de direito industrial. 

6. Da concessão (art. 38 e 39)

· A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva CARTA-PATENTE. (art.38)

· O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. (art.38, §1º)

· Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. (art.38, §3°)

7. Da vigência da patente (art.40)


· Patente de invenção: prazo de 20 anos

         contados 

                                                                                                        da data

· Patente de modelo de utilidade: prazo de 15 anos
       de depósito

8. Da proteção conferida pela patente (art.41 a 45)

· A violação de direito da patente pode caracterizar-se sob duplo aspecto: 

a) quanto ao produto objeto do direito de patente, o uso, a venda, a exposição à venda ou a importação; 

b)quanto ao processo patenteado, estará especificada a violação quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial, que seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

· Direito a indenização por exploração indevida. 

9. Da nulidade (art. 46 a 56)

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.
Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. 
Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.
 A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

· Não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

· Relatório e reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24
 e 25, respectivamente;

· Objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

· Em seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

9.1 Ação de Nulidade (art. 56)

A concessão da patente poderá, por decisão judicial, ser declarada nula, produzindo efeitos parciais ou totais, com retroação – ex tunc – desde a data do depósito do pedido. A nulidade pode incidir sobre todas as reivindicações ou apenas parcialmente, nas situações em que as subsistentes constituíam matéria patenteável por si mesma, como exemplifica Gama Cerqueira: “pode o inventor (...) reivindicar, como característico da invenção, elementos já caídos no domínio público, e, portanto, não susceptíveis de privilégio. Neste caso, a nulidade atinge parcialmente a patente, subsistindo os demais característicos considerados novos”.
   

· Proposição (  a qualquer tempo da vigência da patente.

· Sujeito ativo ( INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse.

· Foro (  Justiça Federal.

· Interventor (  INPI, se não for autor. 

· Prazo de resposta ( 60 dias.

· Observação ( não há necessidade de exaurimento da via administrativa para o aforamento da anulatória. 
10. cessão e licença (art.58-60/61-74)

· O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. (Art. 58)
A cessão é um contrato realizado entre sujeitos determinados, tendo como propósito a mudança do titular dos direitos sobre a patente, marca, programa de computador, etc.

A cessão do direito industrial é o contrato de transferência da propriedade industrial, e tem por objeto a patente ou registro, concedidos ou simplesmente depositados
(Fábio Ulhoa).

· O titular de patente poderá celebrar contrato de licença para exploração, averbado no INPI, para produzir efeitos erga omnes. (art.61/62)

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente. Tem, porém, uma aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram
.

Licença é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual
 (Fábio Ulhoa). 

10.1 Diferenças

Licença tem caráter de autorização, a qual é concedida para a exploração do direito (locação de um bem material), enquanto a cessão é negócio jurídico que tange ao direito em si (como a venda de uma casa). 

11. Certificado de Adição de Invenção (art.76 e 77)

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.
12. Extinção da Patente (art. 78 a 83)

A patente extingue-se: 

· Pela expiração do prazo de vigência;

· Pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

· Pela caducidade;

· Pela falta de pagamento da retribuição anual, no prazo.

Extinta a patente, seu objeto cai em domínio público.

13. Caducidade (art. 80 a 83)

· Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. (Art. 80).
· A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. (Art. 80, §1º).









Concessão da patente como reivindicada.





Concessão parcial da patente como reivindicada.





ou





Indeferimento com esteio na não-patenteabilidade.





ou





Denegação do pedido por não enquadrar-se na natureza reivindicada.




















ou





Necessidade de outras diligências, formulando exigências.





EXAME FORMAL





Depósito do pedido





REQUERIMENTO





RESUMO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO RELATIVA AO DEPÓSITO.





DESENHOS, SE FOR O CASO





REIVINDICAÇÕES





RELATÓRIO DESCRITIVO

























































































� “Propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas” (art.1°)


� www.inpi.com.br


� www.inpi.com.br


� SOARES, Tinoco In Tratado de Propriedade Industrial: Patentes e sucedâneos. Jurídica Brasileira, 1998, p.76


�  Op. Cit. p.98.


� Utility model ou petty patent


� Op.cit. p.171.


� COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 86.


� COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2002, p.150.


� In Manual. p. 86.


� FAZZIO JR, Waldo. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 124.


� Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.


Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.


Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.


� In NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial. Vol I. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 129.


� In Curso de Direito Comercial. p. 171.


� BARBOSA, Denis Borges In Licença e Cessão na Propriedade Industrial. Disponível em: � HYPERLINK "http://denisbarbosa.addr.com/102.doc" �http://denisbarbosa.addr.com/102.doc�


� In Curso de Direito Comercial. p.170.
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