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RESUMO

O estudo expde o resultado de uma pesquisa de revisao analitica realizada
com foco na abordagem histérica, destacando a atualiza¢ao do assunto
para o mundo contemporineo. Para realizar a pesquisa sobre o sistema
de prote¢io da propriedade intelectual foi utilizado o método dedutivo
(fins de abordagem) e método histérico (fins procedimentais). Assim o
presente artigo possui como objetivo geral a andlise do sistema de protegao
patentdria no Brasil, analisando a evolu¢io histérica do instituto da
Propriedade industrial e o contexto atual de prote¢ao. A pesquisa objetiva,
ainda analisar os requisitos de patenteabilidade atualmente considerados
pela Lei de Propriedade Industrial e pelo INPI e a atual configuracio
dos meios para a protegao de patentes. Enfim, a questdo central: Qual é
a evolugio histérica de protegao das patentes por meio da propriedade
industrial no Brasil? Qual é a configuragio atual paraa protegio patentdria?
Neste viés, é preciso considerar que sendo um artigo de revisio analitica,
espera-se que o presente estudo possa contribuir com o desenvolvimento
de diversas investigagdes cujo foco seja a propriedade industrial. Apesar
de relativamente novo o instituto da propriedade industrial no Brasil, a
evolugao e beneficios da regulamentagio sio inegdveis. A propriedade
industrial é o segmento da propriedade intelectual que mais cresce com
a demanda tecnoldgica causando forte impacto no desenvolvimento do
pais, na inovagao e no mercado. E preciso revisitar os conceitos e percurso
histérico da protegao intelectual para apreciar o sistema de protegio
industrial vigente na atualidade.

Palavras-chave: Sistema de protegao de propriedade industrial; Patentes;
requisitos de patenteabilidade.
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1 INTRODUCAO

O estudo expoe o resultado de uma pesquisa bibliografica e
documental de revisao analitica, realizada com base no método dedutivo
(fins de abordagem) e método histérico (fins procedimentais) sobre o
sistema de protegdo da propriedade industrial brasileiro.

A propriedade industrial é o segmento da propriedade intelectual
que mais cresce com a demanda tecnoldgica. Com a globalizacao e a
modernidade surgem novas necessidades de resolugio para problemas
cotidianos, e ¢ neste momento que mostra-se a propriedade industrial
para proteger as criagoes industriais de determinado individuo. (GAMA,
2011, p. 137)

O registro de patentes é o mecanismo adotado para a prote¢io
das novas tecnologias, sejam elas protegidas por modelo de utilidade ou
patente de invencio, esse é o registro responsavel por conferir o direito
a exclusividade, dentro de certo limite de tempo, para a fabricagio e
comercializa¢io, ou seja, a usufruicao de determinado produto.

A protegio conferida pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI), serve para promover um controle e uma retribuicio
ao inventor, que apds investimento de recurso e tempo, criou algo que é
tecnologicamente util, e que pode resultar em novo produto, processo ou
aperfeicoamento incremental. Assim, o direito a exclusividade de praticar
atos relacionadas a patente é conferido ao inventor como “moeda de
troca’ por este ter exposto “seu invento de forma que ele [invento] possa
ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade
em geral”. (BARBOSA, 2011, p. 1)

A tecnologia proporcionou velocidade e praticidade aos
procedimentos e meios para o depédsito de patentes, o que ¢ de grande
importancia, pois a prote¢ao dos desenvolvimentos tecnoldgicos por
meio de patentes de invengao e de modelo de utilidade tendem a crescer
com o passar dos anos, pois a cada minuto, aparelhos modernos tornam-
se obsoletos, em virtude da criagio de um modelo melhor, mais rdpido e
Com mais recursos.

Assim o presente artigo possui como objetivo geral a andlise do
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sistema de protegao patentdria no Brasil, analisando a evolugao histérica
do instituto da Propriedade industrial e o contexto atual de protegao.
A pesquisa objetiva, ainda analisar os requisitos de patenteabilidade
atualmente considerados pela Lei de Propriedade Industrial e pelo INPI
e a atual configuracao dos meios para a protecao de patentes. Enfim, a
questao central: Qual ¢ a evolucio histdrica de protegio das patentes por
meio da propriedade industrial no Brasil? Qual é a configuragao atual
para a protegao patentdria?

Neste viés, é preciso considerar que sendo um artigo de revisao
analitica, espera-se que o presente estudo possa contribuir com o
desenvolvimento de diversas investigagdes cujo foco seja a propriedade
industrial.

2 HISTORICO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: LEGISLACAO
E PRIMEIRAS PATENTES

A propriedade em sentido geral existe desde os primérdios da
civilizagdo com o fim de impor um limite aos direitos de uso e fruicio
de algo que pertence a alguém. Muito antes de leis serem compiladas jd
existia a propriedade e com ela os direitos e obrigacdes a ela inerentes,
porém, as noticias de propriedade que tinhamos se referiam a propriedade
material, palpével, seja ela bem mével, ou imével.

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento econémico-
social a propriedade acaba por assumir um papel importante na vida em
sociedade, requerendo regulamentagdes a respeito de sua titularidade,
uso, direitos e obrigagées.

Dessa forma surgem novas necessidades, assim, o homem passa a ter
papel fundamental na fabricagao de seus instrumentos de trabalho. Com
a criagao desses primeiros instrumentos a base de pedra e silex, tornou-se
possivel conhecer a capacidade do homem para o trabalho manual e criagao
de novos produtos, descobrindo ainda novas aplicagoes aos bens j4 existentes
na natureza para a fabricagio de novos bens (DEL NERO, 1998, p. 31).
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Com a criagao de novos produtos surge a necessidade de se proteger
os direitos sobre essas criagdes. Nesse momento nasce o direito industrial,
sendo regulado pelas formas de expressao de direito, tendo como func¢ao
a protegao do trabalho e a aferi¢do de lucros por meio dessa atividade.
(PAES, 1996, p. 13)

Diferentemente de outros campos do direito, a protegao industrial
nao ¢ tao antiga, sendo sustentado por alguns doutrinadores, que seu
surgimento se teria dado no século XV, porém, mesmo com esse
surgimento tardio, sua evolugao ¢ répida.

Quando se fala do sistema de propriedade industrial sem limites
territoriais, a primeira concessao de patentes de que se tem noticia
aconteceu no ano de 1409 em Veneza, quando a Republica garantiu a
um homem o poder exclusivo de explorar uma mina. J4 no que tange a
legalizacdo, a primeira lei a tratar sobre o tema patentes surgiu também
em Veneza em 1474, com o estabelecimento de um prazo de exclusividade
de 10 anos ao inventor para a exploragao de sua invengio. (BARBOSA;
MAIOR; RAMOS, 2010, p. 116-117)

Apesar de Veneza ter sido a primeira nagio a trazer a previsao legal
e conceder patentes, logo apds, surgem no seio da propriedade industrial
duas importantes propulsoras da moderna propriedade industrial,
quais sejam, a Franca e a Inglaterra. Ambas tiveram grande impacto na
propriedade industrial auxiliando outros paises na criagao de seu préprio
sistema de patentes, o Brasil teve grande influéncia francesa neste periodo.

A Convencio da Uniao de Paris (CUP), acontecida em 20 de marco
de 1883 foi a primeira convengao internacional sobre a matéria, tendo
ainda papel fundamental no estabelecimento do conceito de propriedade
industrial nos seguintes termos:

Entende-se na mais ampla acepgio e aplica-se ndo sé a indus-
tria e ao comércio propriamente ditos, mas também as inddstrias
agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou
naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas,

animais, minérios, 4gua minerais, cervejas, flores, farinhas. (BRA-

SIL, 1975)
Em 1970 ¢ concluido o Tratado de Cooperagao em Matéria de
Patentes (PCT). O referido tratado “rege em detalhes os requisitos formais
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que devem ser observados pelo demandante para realizar o depésito
internacional da patente.” (PEREIRA, 2009, p. 20)

No Brasil o Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978 foi a
normativa responsdvel por promulgar o Tratado de Cooperagio em
Matéria de Patentes (PCT).

Outro tratado internacional de grande importincia para o tema é o
Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados
ao comércio (TRIPS, na sigla em inglés), que foi incorporado pelo Brasil na
forma do Decreto n. 1.335 de 30 de Dezembro de 1994. (BRASIL, 1994)

O referido tratado jd em seu preAmbulo menciona os objetivos do
tratado como:

reduzir distorcoes e obstdculos ao comércio internacional e le-
vando em consideracdo a necessidade de promover uma protecio
eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegu-
rar que as medidas e procedimentos destinados a fazé-los respei-

tar ndo se tornem, por sua vez, obstdculos ao comércio legitimo

(BRASIL, 1994)

Em 1994 também por meio do TRIPS foi criada a Organizacao
Mundial do Comércio (OMC). A partir do tratado, em meados de
1990, se iniciou uma revisao no Sistema de Propriedade Industrial,
consequentemente ¢ langada a nova e atual Lei sobre o assunto (Lei n.
9.729/96) (LUZ, 2015, p. 140).

Os tratados acima descritos foram de grande importincia para a
criagao do atual sistema brasileiro como veremos adiante.

2.1 O SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES: EVOLUCAO E
SISTEMA ATUAL

No Brasil o grande fato propulsor das patentes foi a chegada da
familia real portuguesa em 1808, momento onde havia a necessidade de
se fazer uma grande reforma patrimonial em todo o Estado. (BARBOSA,
2010, p. 13)

Em 1809 o principe regente do Brasil baixava o alvard que estabelece
os primeiros atos de protegdo a propriedade industrial.
O alvard de 28 de Abril de 1809 em seu item VI estabeleceu o
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primeiro privilégio de protecao de propriedade industrial, com o prazo de
quatorze anos de uso exclusivo da tecnologia desenvolvida, ficando ainda
obrigados a publicar a tecnologia depois para que toda a nagio pudesse
usufruir daquela invengao. (BRASIL, 1809)

Em 16 de Dezembro de 1830 nasce a primeira lei de patentes do
Brasil, instituida por Dom Pedro I, assegurando direitos ao descobridor
ou inventor de um produto Gtil a propriedade, concedendo-lhe o uso
exclusivo a sua invengio ou descoberta. Nesta lei as patentes tém o prazo
minimo de duracao de cinco (5) anos e mdximo de vinte (20) anos, de
acordo com a qualidade da invencao, conforme redagao do artigo 5.°: “As
patentes se concederdo segundo a qualidade da descoberta ou invengao,
por espago de cinco até vinte annos: maior prazo s6 poderd ser concedido
por lei“. (BRASIL, 1830)

A Lei supramencionada é considerada o grande divisor de dguas
para o Brasil em relacio a propriedade industrial, pois foi a grande
responsdvel e, o ponto de partida, para através dos anos chegarmos ao
nosso sistema atual.

Em 1875 surge em nosso ordenamento juridico a primeira
regulamentacao de marcas através do Decreto n.° 2.682, de 23 de
Outubro de 1875, depois disso surgiram outras leis que estabeleciam
regras sobre ambos os temas. (COELHO, 2013, p. 203-204)

O direito brasileiro primordialmente disciplinava a prote¢io dos
direitos de propriedade industrial em separado. Em 1882 editou-se a Lei
n.° 3.129 de 14 de Outubro, sobre a protecio de patentes, em 1887 surge
novamente outro Decreto a tratar do assunto, o Decreto n.© 9.801 de 5
de Novembro, e 1904 surgiu o novo Decreto de marcas n.° 1.236 de 24
de Setembro de 1904. A unifica¢io da protegio s6 foi efetivada em 1923
(COELHO, 2013, p. 204).

Em 1889 com o término da monarquia surge a constitui¢ao
republicana de 1891 que estabelece, de forma simples, pequenas
disposi¢oes sobre a propriedade das invengoes em seu artigo 72, § 25 a
possibilidade de se conceder um privilégio aos inventores de invencoes
industriais. (BRASIL, 1891)

Na sequéncia instala-se no Brasil o periodo da nova reptblica, com
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instalagoes de novas fdbricas, gerando grande crescimento industrial ao
pais, consequentemente surge em 1923 o Decreto n° 16.264, de 19 de
Dezembro de 1923, com uma grande alteragao nas questoes que envolvem
patentes, culminando em uma nova fase da propriedade industrial no
pais, tendo em vista a unificagao da regulamentacio das marcas e patentes
e ainda a criagdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI),
atribuindo a mesma a andlise das patentes e marcas. (BRANCO, 2011,
p. 16)

O Decreto n° 16.264, de 19 de Dezembro de 1923 foi a primeira
Lei a abordar exaustivamente o tema de prote¢io da propriedade industrial
no Brasil. A referida Lei com 137 artigos abordou itens como a ja citada
criagdo da “Directoria Geral da Propriedade Industrial”; institui a Revista
de Propriedade Industrial (RPI) que comeca a divulgar os atos oficiais da
Diretoria; disposi¢oes sobre os pedidos e expedigio de patentes; infragdes
e penalidades, dentre outros itens relevantes. (BRASIL, 1923)

No periodo compreendido entre os anos de 1931 a 1933 a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial é extinta e substituida pelo
Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI). Entre os
anos de 1970 e 1971 surge, para substituir o entao DNPI, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). (BRANCO, 2011, p. 16)

O INPI é Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Inddstria,
Comércio Exterior e Servicos, criado pela Lein. 5.648 de 1970, responsével
pela andlise e concessao das patentes no Brasil. (RAMOS, 2013, p. 141)

O INPI é o érgao responsével por executar as normas que regulam
a propriedade industrial, agindo sempre de acordo com a fungio social,
econdmica, juridica e técnica, tem ainda a fungao de pronunciar-se quanto
a conveniéncia de assinatura e ratificagoes de tratados sobre matérias que
envolvam propriedade industrial. (BRASIL, 1970)

Em relagio a temidtica especifica das legislagoes de propriedade
intelectual apés 1923 foram publicadas e posteriormente revogadas
vérias normativas. Como exemplo citamos o Decreto-Lei n. 254, de 28
de fevereiro de 1967, Decreto-Lei n. 1.005, de 21 de outubro de 1969
e a Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, esta tltima tendo ficado
vigente até a atual legislagio ser publicada.
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Em 1988 eis que surge a Constitui¢io da Republica Federativa do
Brasil, estabelecendo diversos direitos e garantias fundamentais, trazendo
em seu artigo 5.° a protegdo ao direito da propriedade industrial nos
seguintes termos:

Art. 5.° Todos sao iguais perante a lei, sem distin¢do de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-

tes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, 4 igual-
dade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privi-
légio tempordrio para sua utilizagio, bem como protegio as cria-
¢oes industriais, & propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais; (BRASIL,

1988)
Como preleciona Bruno Falcone:

No Brasil, o privilégio patentdrio foi elevado a categoria de direi-
tos e garantias fundamentais (e, portanto, constitui cldusula pé-
trea), esculpido no art. 5°, inc. XXIX, da Carta Magna. Assim, o
referido dispositivo constitucional assegura ao titular do invento
o privilégio tempordrio de exploragio econdémica do seu resulta-
do inventivo, “tendo em vista o desenvolvimento tecnoldgico do

pais”. (FALCONE, 2005, p. 213)

Ap6s alguns anos sem alteragao na lei de propriedade industrial,
desde 1971, surge em 14 de Maio de 1996 a Lei n.° 9.279, também
conhecida por Lei de Propriedade Industrial (LPI), atual legislagao,
responsavel pela protecao dos direitos relativos a concessao de patentes
de invengao, modelo de utilidade, registro de marcas, repressao as falsas
indicacoes geogréficas e repressao a concorréncia desleal. (BRASIL, 1996)

A LPI confirma o respeito aos tratados internacionais, seguindo
as regras minimas, estabelecida por eles, trazendo ainda como contetido
os requisitos para obtencio de prote¢io para patentes, como veremos
adiante. (PAESANI, 2012, p.38-39)

Em relagio as primeiras patentes brasileiras, dados histéricos
informam que a primeira que se tem noticia data de 1822, com a criagio
de uma mdquina de descascar café. (BRANCO, 2011, p.15)
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3 PATENTES E SUAS MODALIDADES

A Lei n.° 9.279/96 é a responsavel por estabelecer os direitos e
formas de prote¢do industrial. Duas sdo as prote¢oes atribuidas a patentes,
assim o artigo 6.° desta lei estabelece a protecao as patentes de invengao e
modelo de utilidade. (BRASIL, 1996)

A patente ¢ o titulo tempordrio e exclusivo concedido pelo Estado
ao inventor de determinada tecnologia, respeitada as previsoes legais. As
patentes podem proteger processos ou produtos, se realmente presentes
os requisitos para o deferimento do pedido de registro de patentes.

Para Denis Borges Barbosa:

As patentes de invengio, enfim, sio direitos de propriedade in-
dustrial concedidos pelo Estado, que garantem a possibilidade de
excluir terceiros da prética de atos sobre certa tecnologia, por pra-

z0 determinado e em troca da divulgagdo desta mesma tecnologia,
observados os requisitos legais. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS,

2010, p. 100)
No direito brasileiro duas sao as modalidades de patentes, patente
de invengao e de modelo de utilidade, passaremos abaixo as explicagdes a
cerca das mesmas.

3.1 PATENTE DE INVENCAO

A patente de invengao ¢ concedida a uma inovagio, a algo novo,
que nunca existiu, dentro dos limites de novidade que a lei de propriedade
industrial dispoe. (BARBOSA, 2006, p. 223)

Assim como os modelos de utilidade devem atender a requisitos
préprios de patenteabilidade, as patentes de invengao devem atender
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial,
requisitos que serdo tratados abaixo.

O prazo de validade desse privilégio é de vinte (20) anos, contados
da data do depésito e de no minimo dez (10) anos para o efetivo uso da
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patente a partir da concessao. (BRASIL, 1996)

Conforme mencionado acima, para se obter a protegao da patente
de invengao ¢ necessdrio que trés requisitos sejam preenchidos: novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial. A previsao legal de tais requisitos
se encontra no artigo 8.° da Lei n.© 9.279/96.

3.1.1 Novidade

O primeiro requisito para se auferir a prote¢ao de uma patente ¢ a
novidade, o artigo 11 da Lei supramencionada reza que: “A invengio ¢ o
modelo de utilidade sao considerados novos quando niao compreendidos
no estado da técnica.” (BRASIL, 1996)

Para se fazer uma andlise completa do que seria a novidade em
patentes de invengao é necessdrio se fazer uma leitura do § 1.° do artigo
supracitado, que estabelece o conceito de estado da técnica como sendo:
“constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data
de depésito do pedido de patente, por descri¢ao escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto
nos artigos 12, 16 e 177 (BRASIL, 1996).

Desta forma o estado da técnica é o que é comum, de conhecimento
da populagio antes do pedido de patente, outrossim, tudo o que nio ¢é
novo por ji existir em determinado tempo e determinada regido, nio
importando o pais ao qual se tem noticia da novidade, tendo em vista a
universalidade da novidade.

Pode-se dizer que uma invencao atende a este requisito quando ¢é
desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados na drea da
invenc¢io. Assim, a avaliagio da novidade da criagao depende do conceito
do estado da técnica e de tudo que for encontrado no mundo relacionado
com determinada invengao. (COELHO, 2013, p. 218

Como estado da técnica sdo considerados todos os conhecimentos
acessiveis a populagio, sejam através de livros, documentos de patentes,
conhecimentos nio divulgados, audiovisual etc.

Neste sentido, Patricia Aurélia Del Nero acredita que:
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A invencio é considerada nova quando nao compreendida pelo “es-
tado da técnica” e passivel de aplicagio industrial, seja no que diz
respeito a sua fabricacio ou utilizagio. O “estado da técnica” é cons-
tituido por tudo aquilo que foi tornado acessivel ao publico, seja
por uma descri¢ao verbal ou oral, seja por uso ou qualquer outro
meio, inclusive contetido de patente no pais ou no exterior, antes

do depésito do pedido de patente. (DEL NERO, 1998, p. 59)

O sistema de patentes brasileiro s6 concede patentes se atingido
esse elemento, que vale lembrar, é requisito universal, ou seja, para que
realmente se aufira a prote¢io de uma invengio ela deve ser nova em todo
o mundo, sendo nio poderd ser concedida com o desrespeito ao presente
requisito.

3.1.2 Atividade inventiva

Conforme se observa pelo artigo 13 da Lei n.° 9.279/96 a
invenc¢io ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico
no assunto, nio decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da
técnica. (BRASIL, 1996)

Estado da técnica, como discutido em momento oportuno, é tudo
que ¢é conhecido pelas pessoas no momento da criagio, neste caso o que
pretende ser provado é que a invenc¢ao é verdadeiramente engenhosa, e
nao apenas uma decorréncia légica.

Assim, cabe analisar a definicao de técnico no assunto para o
aferimento desse segundo requisito.

Entende-se por técnico no assunto pessoas de conhecimento
mediano na drea de conhecimento da patente, nao sendo expert no tema
em questao, pois se assim o fosse, viciado estaria o sistema de concessio
de patentes, pois a inven¢do decorreria de maneira légica ao profissional
especialista que o avaliaria.

Para Denis Borges Barbosa:

H4 um parimetro usualmente utilizado para esta avaliagio, que
¢ do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhe-

cimentos académicos comuns, e da experiéncia médica de um
engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente.
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Decididamente, o parAmetro nio ¢ do cientista exponencial, lau-
reando com o prémio Nobel, mas o engenheiro da especialidade
pertinente, com experiéncia real naquela parcela da tecnologia, ao
que, lembrando-se das fases da antropologia fisica, bem como po-

deria dominar Homus hdbilis. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS,
2010, p. 66)

Segundo o guia de depésito de patentes langado pelo INPI em 2008:
Uma invengio apresenta atividade inventiva quando nio decorre
de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica para um téc-
nico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solugio apresentada
em uma invenc¢do ¢ inventiva se nio for alcancada de maneira
ébvia para um técnico no assunto, a época do depdsito, com os
recursos disponiveis no estado da técnica. Portanto, a invengio
dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o

resultado de uma mera combinacio de caracteristicas conhecidas
ou da simples aplicacio de conhecimentos usuais para um técnico

no assunto. (BRASIL, 2008, p. 19)
Necessdrio salientar que o requisito atividade inventiva decorre
imediatamente da novidade, sendo assim dependente da existéncia do
requisito da novidade, desta forma, nao havendo novidade, nio hd que se

falar em atividade inventiva. (BARBOSA; MAIOR; RAMOS, 2010, p. 66)

3.1.3 Aplicagao industrial

O Jdltimo requisito exigido para a concessio de uma patente
de invengao ¢ a aplicagao industrial, prevista no artigo 15 da Lei n.°
9.279/96, por esse requisito exige-se que a invengio tenha capacidade de
ser produzida em série e aplicdvel a qualquer industria, sendo aplicdvel
ainda as inddstrias agricolas e extrativistas. (BRASIL, 2008, p. 14)

Dentre os trés requisitos da patente de invenc¢do, esse é o mais
facil de ser caracterizado, tendo em vista que os requisitos anteriores se
referiam ao conteddo técnico da invengdo e este somente a forma com
que a inven¢io ¢é colocada a disposicao do publico.

Com o preenchimento dos trés requisitos aqui mencionados os
avaliadores do INPI farao o exame técnico do pedido de patente e dardo
o despacho de deferimento ou indeferimento da patente solicitada.
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3.1 PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

A patente de modelo de utilidade se refere a protecio dos
aperfeicoamentos em objetos fisicos, que lhe aumente a utilidade e
funcionalidade. Esse tipo de prote¢do é muito recorrente na industria
mecanica e nas inovagdes geradas diretamente na linha de produgao.
(BARBOSA, 2006, p. 223)

O periodo de protegio conferido por lei a0 modelo de utilidade
¢ de quinze (15) anos, prazo este contado a partir da data do depdsito,
entretanto, em casos de demora na concessao da patente, tendo em vista
situacoes de backlog® a LPI prevé o prazo minimo de sete (7) anos (apds
a concessdo) para o efetivo uso da patente, conforme previsao legal do
artigo 40, pardgrafo tnico da Lei n. 9.279/96.

O modelo de utilidade tem previsao legal no artigo 9.° da Lei n.°
9.279/96, onde fica estabelecido que:

E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso pritico,
ou parte deste, suscetivel de aplicagao industrial, que apresente
nova forma ou disposi¢io, envolvendo ato inventivo, que resulte
em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacio. (BRA-

SIL, 1996)

Como se verifica através da redacio do artigo supramencionado,
para se obter a protegio do modelo de utilidade é necessirio que
sejam preenchidos alguns requisitos especificos, quais sio, novidade,
ato inventivo e aplicagao industrial. Como os requisitos de novidade
e aplicacao industrial sio adotados tanto para o modelo de utilidade
quanto para a invenglo, e os referidos requisitos ji foram abordados
anteriormente, destacamos neste momento somente o requisito de ato
inventivo.

3 Obacklogpode ser entendido como a demora naandlise de pedidos a serem apreciados
pelos examinadores do INPI. Ao se falar em backlog é necessdrio considerar o nivel
de pedidos que, devido a falta de a¢io dos examinadores, ficaram pendentes por mais
tempo do que o tempo pretendido para andlise (GARCEZ ]UNIOR; MOREIRA,
2010, p. 172)
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3.2 Ato inventivo

A Lei n.° 9.279/96 prevé em seu artigo 14 prevé que “o modelo
de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no
assunto, nio decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.”
(BRASIL, 1996)

Segundo o Guia para depésito de patentes do INPI:

Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita com-
binagées dbvias, ou simples combinagdes de caracteristicas do es-
tado da técnica, bem como efeitos técnicos previsiveis, desde que

o objeto a ser patentedvel apresente nova forma ou disposicio que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricagio

(BRASIL, 2008).

Desta forma podemos concluir que o requisito ato inventivo é mais
relativizado em relagio a atividade inventiva, tendo e vista que aqui ¢
necessdrio demonstrar que as alteracoes trazidas na cria¢do incorporam
nova funcionalidade ou praticidade no seu uso ou fabricagao.

3.3 SUFICIENCIA DESCRITIVA

A LPI prevé na segao 11 sobre as condi¢oes do pedido, por meio do
artigo 24 que o relatério descritivo deve ter suficiéncia descritiva:
Art. 24 O relatério devera descrever clara e suficientemente o ob-

jeto, de modo a possibilitar sua realiza¢io por técnico no assunto
e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugio.

Pardgrafo tnico. No caso de material biolégico essencial a rea-
lizagao prdtica do objeto do pedido, que nao possa ser descrito
na forma deste artigo e que nio estiver acessivel ao ptblico, o
relatdrio serd suplementado por depésito do material em institui-
¢do autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

(BRASIL, 1996)

Os requisitos de patenteabilidade, para inven¢io e modelo de
utilidade, estao claramente declarados, respetivamente, nos artigos 8o e
90 da Lei n. 9.279/96. Porém, a suficiéncia descritiva aparecendo como
condi¢io do pedido inaugura um novo requisito de patenteabilidade.
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Sobre o assunto Denis Borges Barbosa sobre o assunto afirma:

Nosso entendimento é que, no nosso sistema, essa revelagio sufi-
ciente é um requisito nio s6 legal, mas constitucional. Tio crucial
¢, que dificil ¢ imaginar um sistema no qual uma patente opaca,
que nio permita a revelagdo suficiente, nao seja nula. Tao crucial,
que um sistema juridico que atribuisse uma patente sem revela-
¢do, provavelmente estaria violando a sua Constitui¢ao. (BAR-

BOSA, 2011 p. 1)

O Guia de depésitos do INPI reafirma que a suficiéncia descritiva
¢ uma das condigoes essenciais para a concessao de um pedido de patente
de invengao ou modelo de utilidade.

Nas diretrizes de exame de pedido de patente publicado pelo INPI,

o Instituto salienta:

3.95 Deve-se notar que, apesar de uma obje¢ao de falta de funda-
mentagio ser uma obje¢io nos termos do artigo 25 da LPI, a mes-
ma pode muitas vezes, como nos exemplos do item 3.92, também
ser considerada como uma obje¢ao de insuficiéncia descritiva da
invencio nos termos do artigo 24 da LPI (vide 2.13). Neste con-
texto, a objecao reside no fato de que o pedido, tal como revelado,
¢ insuficiente para permitir a um técnico no assunto realizar a
“invenc¢do” ao longo de todo o campo reivindicado, embora sufi-
ciente em relagio a uma “inven¢io” mais restrita. Ambas as con-
dicoes sao exigidas para fazer valer o principio de que a redagio de
uma reivindicacio deve ser fundamentada no relatério descritivo
do pedido. 3.96 Note-se que a suficiéncia descritiva da invencao
deve ser verificada somente no relatério descritivo, enquanto o
artigo 25 refere-se a fundamentagao do quadro reivindicatério no

relatério descritivo. (BRASIL, 2012)
Desta forma, a auséncia de suficiéncia descritiva no relatério
inviabilizard a concessao da protecao intelectual.
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CONCLUSAO

O presente trabalho trouxe como tema principal o sistema de
protegio da propriedade industrial brasileiro sob o enfoque de uma
revisdo analitica.

As primeiras legislagoes sobre a prote¢ao intelectual abordavam de
forma simplificada a concessao de privilégios aos inventores, e por vezes,
conforme relatado no decorrer da pesquisa, havia uma confusio entre
concessao de privilégio por invento e descoberta, como no caso de Veneza
em 1409, quando a Republica garantiu a um homem o poder exclusivo
de explorar uma mina.

Com o passar dos anos as legislacoes foram ficando mais sélidas,
surgindo inclusive a previsao constitucional sobre o tema. A Constitui¢ao
de 1988 foi claramente a carta magna que deu maior destaque a questao,
declarando em seu artigo 50 inciso XXIX a propriedade intelectual como
um bem fundamental do homem.

Outro grande impacto para o desenho de nosso atual sistema de
protecio foi a incorporagio pelo Brasil, de tratados internacionais sobre
o tema.

Deve-se destacar a magnitude das alteragoes no Sistema de
Propriedade Industrial brasileira nos udltimos anos. Os documentos
internacionais foram em grande parte responsdveis pela modernizagio
de nosso sistema de protecio. Se hoje temos uma extensa legislagao que
aborda a temdtica, hd que lembrar que para se chegar as obras da atualidade
muito aconteceu e foi escrito na histéria da propriedade intelectual.

Apesar de relativamente novo o instituto da propriedade industrial
no Brasil, a evolugio e beneficios da regulamentagio sio inegaveis. E
incontestdvel que para o desenvolvimento de um pais se faz necessdrio o
investimento em pesquisas € tecnologias e mais do que isso, é necessario
que haja a protecio dos inventos, pois somente assim os inventores
disponibilizarao suas inveng¢des para a sociedade.
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