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Tipos de Proteção

• Erga omnes
a) Patentes de Invenção
b) Modelos de Utilidade
c) Desenhos Industriais
d) Variedades de Plantas
e) Software
f) Topografias de Semicondutores
g) Proteção de dados de testes
• Concorrenciais
Segredos de empresa



Pertinência da Constituição
Não há direito natural aos direitos de 

exclusiva
• Superior Tribunal de Justiça

– Resp 70015/sp (1995/0035061-0). J:18/08/1997   p:37859. RSTJ 
vol.97    p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 

03/06/1997. Terceira turma. Ementa -

– Modelo industrial não patenteado. 
Concorrência desleal . O criador de 
modelo industrial, não protegido por 
patente, não pode opor-se a seu uso 
por terceiro. 



Pertinência da Constituição
Não há direito natural aos direitos de 

exclusiva

• In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 

1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here 
exists a fundamental right to 

compete through imitation of a 
competitor’s product, which right 

can only be temporarily denied by 
the patent or copyright laws.”) 



Previsão constitucional

• Art. 5o. - XXIX - a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário para sua  
utilização , bem como proteção às criações 
industriais , à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;

• Bibliografia: BARBOSA, Denis Borges . Bases 
Constitucionais In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson 
Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: CVLaw
Saraiva, 2006, v. 1, p. -.



Previsão Constitucional II

• a) Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal.  O 
primeiro direito prefigurado pela Carta é, assim, o  chamado direito 
autoral de personalidade do inventor , expresso nesta Lei pelo direito 
de nominação ou de anonimato; o segundo direito é o direito à
aquisição da patente.  

• O fundamento da tutela será o invento industrial , ou seja,  a criação 
de de uma nova solução para um problema técnico de utilidade 
industrial, seja ela invenção , seja outro tipo de solução, tal como a 
definida por modelo de utilidade . Não tem proteção por tal dispositivo 
constitucional as descobertas ,  ou seja, a revelação do já existente, 
mas ainda desconhecido. Também não têm guarida nest a cláusula 
(embora possa ter por outra, como veremos a seguir no tocante às 
criações industriais) as criações não industriais, ou seja, as que não 
impliquem em mutação nos estados da natureza 
.



Previsão Constitucional III

• a) O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo 
que a patente tem com “o interesse social e o desen volvimento 
tecnológico e econômico do País”;

• b) o privilégio será concedido para a utilização do invento, 
obviamente de forma compatível  os fins sociais a q ue o próprio 
dispositivo constitucional se volta. É um privilégio , ou seja, uma 
situação jurídica individualizada e exclusiva, que r ecai sobre a própria 
solução técnica a qual, sendo industrial , vale dizer, prática, propiciará, 
no mercado, o retorno dos esforços e recursos inves tidos na criação. 

• c) o privilégio será sujeito a exame substantivo de s eus requisitos; 
a excepcionalidade da restrição à livre concorrência , através do 
privilégio, e o relevante interesse público envolvi do, por força da 
cláusula final do inciso XXIX do art. 5o. impõem qu e o direito 
exclusivo só seja constituído na presença dos requis itos legais e 
constitucionais.



Previsão Constitucional  IV

• Outras modalidades distintas da patente e 
do modelo de utilidade:

• “bem como proteção às criações 
industriais”

• Variedades de Plantas
• Software?
• Segredo de empresa?



Previsão Constitucional V

• Cláusula finalística –

• ......tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País;



Previsão Constitucional VI
• PHARMACIA CORPORATION e WASHIGTON UNIVERSITY. 
• Em 27–02–2007. Acórdão Unânime da 2ª. Turma. 
• EMENTA
• DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA VIGÊNCIA 

DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL (PIPELINE) NOS 
TERMOS DO § 4.º DO ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96. CONTAGEM A 
PARTIR DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO 
DEPÓSITO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
INPI, COM A VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELO PERÍODO 
REMANESCENTE DA PATENTE DEFERIDA NO EXTERIOR, LIMITADO AO 
PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96).

• I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente 
estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio 
insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de 
inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em 
domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que 
representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente 
consolidado. (...) 

• Bibliografia: DBB, Inconstitucionalidade das patentes pipeline, Revista da
• ABPI, Agosto de 2006 



Patentes de Invenção

• Um direito, conferido pelo Estado, que dá
ao seu titular a exclusividade da 
exploração de uma tecnologia.

Monopólio Instrumental
• Segredo de Empresa como opção
• Publicação como contrapartida
• Uso necessário como 

contrapartida



Invenção

• Invenção e invento.
• Invento é uma solução técnica de um problema técnico.
• Invenção é a criação industrial maior, se concede prazo maior e 

mais amplidão de proteção. 
• A proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção 

na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema 
técnico 

• Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis 
ou fenômenos naturais a criações estéticas, ou as criações 
abstratas (não técnicas), como planos de contabilidade, regras de 
jogo ou programas de computador em si mesmo



Patentes - Requisitos
• a) Novidade - que a tecnologia ainda não 

tenha sido tornada acessível ao público, de 
forma a que o técnico, dela tendo 
conhecimento, pudesse reproduzi-la

• b) Atividade Inventiva - que a inovação não 
decorra obviamente do estado da arte, ou 
seja, que o técnico não pudesse produzi-la 
simplesmente com o uso dos conhecimentos 
já acessíveis 

• c) Utilidade Industrial - que a tecnologia 
seja capaz de emprego, modificando 
diretamente a natureza numa atividade  
econômica qualquer



Novidade I
• ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1809
• Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente  Alvará com 

força de lei virem, que sendo o primeiro e principa l objeto dos 
meus paternais cuidados o promover a felicidade púb lica dos 
meus fiéis Vassalos

I. Sendo muito conveniente que os inventores e intro dutores de 
alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do pr ivilégio 
exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, 
que sou servido estabelecer em benefício da indústr ia e das artes, 
ordeno que todas as pessoas que estiverem neste cas o 
apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do 
Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento 
dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quato rze anos, 
ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no  fim desse 
prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. 



Novidade II

• Supremo Tribunal Federal.
• Recurso extraordinário 58535-sp.  Relator: 

Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05.  Primeira 
turma. Publicações: DJ - data-12.04.67 

• Ementa: patente de invenção. Não pode ser 
concedida sem o requisito da novidade do 
invento. Nulidade da patente porque, ao tempo 
do registro, já era do domínio público ou 
comum, e, portantanto insuscetível de constituir 
privilégio. Recurso extraordinário conhecido e 
provido.



Novidade III

• O estado da técnica compreende todas as 
informações tornadas acessíveis 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. Assim, perde-se a novidade não 
somente com a divulgação da tecnologia -
publicando um paper, por exemplo - mas 
também pelo uso da tecnologia.

• A comunicação da invenção a terceiros 
vinculados ao segredo, por parte do inventor, 
enquanto tais terceiros não violarem sua 
obrigação não constituirá anterioridade 



Novidade - Prioridade & Graça

• Período de Graça
• A lei 9.279/96, considera não ferir a novidade a divulgação do 

invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a 
data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se 
promovida pelo inventor (o chamado período de graça), 

• Prioridade. 
• Lei 9.279/96, “ao pedido de patente depositado em pais que 

mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, 
que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito 
de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o 
depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses 
prazos”.



Utilidade Industrial

• Utilidade Industrial
• 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.

• Aplicação industrial, em tal contexto, significará
“relativo à mudança nos estados da natureza”, 
por oposição às simples operações conceituais, 
aritméticas, artísticas ou, em geral,  abstratas.  

• Business Methods – Software Patents



Utilidade Industrial II

• O outro elemento importante da noção é que o invento 
seja uma solução de um problema. 

• Projeto de Genoma Humano - o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos 
(NIH) procurou obter patente para milhares de sequências de gens numa fase inicial 
da pesquisa, a rejeição do Escritório Americano de Patentes (PTO) baseou-se 
exatamente em inexistência de propósito industrial, ou, mais precisamente, de um 
problema técnico específico  a ser resolvido pela informação sobre a sequência

genética.

• É preciso especificar qual o problema técnico a ser 
resolvido pela definição, sob pena de não ser 
patenteável. 

• Falta de utilidade industrial:  o  moto contínuo ou outros 
inventos contrários a lei da fisica,  assim como métodos 
de tingir cabelo 



Atividade Inventiva

• Atividade Inventiva – Não obviedade

• 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.

• de maneira evidente do estado da técnica indica 
que o padrão de avaliação é o homem 
especializado na matéria, mas não o maior 
expoente mundial do setor.



Tipos de reivindicações

• reivindicação de produto
• reivindicação de processo
• reivindicação de nova aplicação
• reivindicação de aparelho
• unidade da patente.
• reivindicação de combinação
• nova perspectiva de utilização
• Tipos de reivindicaçõos e consequências
• a)processo dá a exclusividade do uso dos meios.  
• b) produto - quer como seja ele produzido.  
• c)uso só exclusividade para o novo emprego Importante aspecto 

das reivindicações de processo, à luz do art. 42 § 2o do CPI/96\: 
reversão do ônus da prova:



Certificado de Adição

• Certificado de Adição
• AN INPI 127/97, item 9: “O aperfeiçoamento ou desenvolvimento 

introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá
ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que 
apresente o mesmo conceito inventivo desta”.

• Desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o 
depósito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, 
por carência de atividade inventiva.Art. 76 da Lei 9.729/96 - a 
adição será reconhecida ao pedido, formulado até o deferimento ou 
indeferimento paga retribuição específica e demonstrada a 
existência de um só conceito inventivo. 

• Certificado de adição é acessório da patente, e  tem a 
mesma duração da principal



Quem pode pedir patente

• O novo código defere a pretensão, além do autor e seus 
sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de 
trabalho ou de prestação de serviços determinar que 
pertença a titularidade”. 

• Direito de adjudicação Direito de caráter patrimonial 
puro,  é suscetível de ser reivindicado (jus persequendi) 
de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 
da Lei 9.279/96. 

• Art. 7o. da Lei 9.729/96 - pluralidade de autores 
independentes, ao primeiro depositante a propriedade 
do invento. 



Quem pode pedir patente II

• Empregados - art. 88 e seguintes do CPI/96 
• a) A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente 

ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja 
execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a 
atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os 
quais foi o empregado contratado.

• b) Pertencerá exclusivamente ao empregado desde que 
desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização 
de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos 
do empregador.

• C) A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será
comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal 
do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações 
ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição 
contratual em contrário



Quem pode pedir patente III

• Meio a meio - ao empregador o direito exclusivo de licença de 
exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. A 
exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser 
iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, contado da 
data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva 
propriedade do empregado

• Tribunal Superior do Trabalho - REMUNERAÇÃO -
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - INVENÇÃO OU 
APERFEIÇOAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO.

• A competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em torno de 
invenção ou aperfeiçoamento, que não deixa de ser um trabalho inventivo, por parte 
do empregado, é determinada pela Lei nº 5.772/71, e artigo 454 da CLT, este 
abrangido pela referida lei e não revogado. A competência firma-se em decorrência 
do contrato de trabalho, sem o qual tal criação não teria ocorrido.” Acórdão 
nº:0002502, decisão:27.09.1988, Reapreciação Do Recurso De Revista, Processo 
nº:0001426 , 1ª Turma, 5ª Região, publicado no DJ de 25.11.88 , pgs:31160, relator 
Min. Sebastião Machado Filho 



Quem pode pedir patente IV

• O que ocorre se o inventor desenvolve sua criação na 
empresa, com os meios dessa, e depois toma para si o 
invento? A lei diz que salvo prova em contrário, 
consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja 
requerida pelo empregado até um ano após a extinção 
do vínculo empregatício.



Direito do Usuário Anterior

• Direito do usuário anterior
•
• Diz o art. 45 da Lei 9.279/96 que “à pessoa de 

boa fé que, antes da data de depósito ou de 
prioridade de pedido de patente, explorava seu 
objeto no País, será assegurado o direito de 
continuar a exploração, sem ônus, na forma e 
condição anteriores”. Em outras palavras, o 
direito resultante da patente exerce-se erga 
omnes, menos para o usuário anterior 



Carta Patente - Documento

.



Carta Patente - Documento

.



Patente – Relatório



Patente - Reivindicações

• .Composição de material de reforço, obtida por fusão de um aglutinante, e de um 
material de enchimento, 

caracterizada 
• pelo fato de conter de 30 a 80 por cento em peso de material de enchimento 

e de 70 a 20 por cento em peso de aglutinante, 
• sendo que as partículas de material de enchimento constituídas de 

compostos orgânicos ou inorgânicos, são estruturadas totalmente ou ao 
menos em sua superfície de plástico e 

• se apresentam em uma distribuição de tamanho de grão de 50 a 500 
microns, 

• sendo o aglutinante um material plástico termoplasticamente deformável na 
faixa de temperatura de 50 - 80oC e 

• apresenta propriedades de adesivo de fusão, 
• escolhido do grupo que consiste de polímeros de um éster cíclico ou um 

copolimero desse éster, poliuretanas elastoméricas e poliolefinas



Patente - Desenhos

• .



Patente – Resumo



Restrições políticas à Patente 

• Acordo TRIPS/OMC veda exclusões legais salvo:
• a)  contrárias à ordem pública ou a moralidade,  inclusive para 

proteger a vida e saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar 
sério prejuízo ao meio ambiente.  

• b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou 
humana.

• c) animais que não sejam microorganismos;
• d) plantas que não sejam microorganismos, mas quanto às 

variedades de plantas deve haver um sistema de proteção 
específica;

• e) processos essencialmente biológicos para produção de animais 
e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.



Restrições políticas à Patente

• A lei 9.279/96 lista como não patenteáveis a) o que for contrário à
moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; b) as substâncias (ou  processos de obtenção ou 
modificação), resultantes de transformação do núcleo atômico;  c) o 
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que não sejam mera descoberta.

•
Na definição legal, microorganismos transgênicos são organismos, 
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, 
uma característica normalmente não alcançável pela espécie em 
condições naturais

• .



Pedido de Patente

• Do pedido de patente
• O pedido de patente, através do qual se exerce 

o direito constitucional de solicitar a concessão 
do privilégio, presume a apresentação ao INPI 
de um requerimento; de relatório descritivo; de 
reivindicações; de  desenhos, se a patente o 
comportar; do  resumo; e do comprovante do 
pagamento da retribuição relativa ao depósito.

• Desdobramento de pedidos
• Pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou 

modelo de utilidade. Há, na verdade, mais de um invento. podem ser 
divididos em dois ou mais até o final do exame



Publicação e Exame

• Art. 30 - O pedido de patente será mantido em sigilo 
durante 18 (dezoito) meses contados da data de 
depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, à exceção do caso previsto 
no Art. 75.

• § 1° - A publicação do pedido poderá ser antecipada a 
requerimento do depositante.

• § 2° - Da publicação deverão constar dados 
identificadores do pedido de patente, ficando cópia do 
relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos 
desenhos à disposição do público no INPI.

• § 3° - No caso previsto no parágrafo único do Art. 24, o 
material biológico tornar-se-á acessível ao público com a 
publicação de que trata este artigo.



Divulgação do conteúdo do 
invento

• Efeito – Conhecimento público, mas não 
domínio público

• O relatório deverá descrever clara e 
suficientemente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no 
assunto, e indicar, precisamente, a melhor 
forma de execução.



Do exame

• O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, 
procurará avaliar a satisfação dos requisitos 
legais para a concessão da patente. O 
procedimento é multilateral e dialogal, 
importando em participação de todos 
interessados, e cooperação recíproca entre o 
órgão público e o depositante. Findo o exame, 
após os eventuais manifestações e recursos, a 
patente é enfim deferida ou recusada. 



Conteúdo do direito

• Conteúdo da exclusividade das patentes
• A patente confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, 
colocar a venda, vender ou importar com estes 
propósitos , tanto o produto objeto de patente, quanto 
o processo, e até mesmo o  produto obtido diretamente 
por processo patenteado (CPI/96, art. 42)

• A proteção das patentes tem vertente civil e penal, 
previstas no CPI/96 

• Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de 
impedir que terceiros contribuam para que outros 
pratiquem os atos estipulados como sendo vedados 
(contributory infringement).

• .



Limites do direito de patente

• Patente como uma forma de uso social da 
propriedade é o fato de que é um direito limitado 
por sua função: ele existe enquanto socialmente 
útil. 

• O elemento crucial do equilíbrio de interesses 
que justifica a patente clássica é a 
temporariedade do direito. Não só a tecnologia 
se torna conhecida pela publicação da patente, 
como também seu uso passa a ser acessível 
por todos, após certo prazo legal.



Limites da patente II

• · a  extensão  técnica da exclusividade - objetivamente, o 
privilégio é limitado pelas  reivindicações que integram o 
pedido· a  extensão geográfica da exclusividade - quanto  ao 
território, a patente é limitada, em regra, ao país que a concede.

• · a  extensão jurídica da exclusividade - quanto ao exercício 
dos direitos, o  privilégio cobre algumas fases do processo de 
produção ou da  circulação das mercadorias  - a fabricação, a 
venda, etc. 

• · os limites legais do direito - estabelecidos como um rol de 
atos de terceiros, 

• · a exigência do uso adequado do privilégio -. O uso da 
exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito. 



Prazo

• Limites quanto ao prazo
• Termo, contado da própria concessão ou da data de depósito. 

Código brasileiro em vigor, dá proteção limitada antes da 
concessão, Segundo a lei em vigor, o prazo é de 20 anos para 
patentes de invenção, e 15 para MU a contar do depósito. 

• Prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de 
invenção e a 7 sete anos para a patente de modelo de utilidade, a 
contar da data de concessão, ressalvada pendência judicial ou  de 
força maior

• Antes : Lei 9.279/96, Art.44. A proteção se limita à esfera civil e 
começa a partir da publicação do pedido.



Limites do Direito: Fair Usage.  

• I - privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem 
prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

• II - finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas;

• III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição 
médica para casos individuais, 

• V - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de 
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente 
pelo titular da patente ou com seu consentimento;



Limites do Direito: Fair Usage II

• V - patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade 
econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou 
propagação para obter outros produtos; e

• VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria 
viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto 
patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo 
detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto 
patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 
comercial da matéria viva em causa.

• VII - São também lícitos os atos praticados por terc eiros não autorizados, 
relacionados à invenção protegida por patente, desti nados exclusivamente à
produção de informações, dados e resultados de test es, visando à obtenção do 
registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e 
comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos 

respectivos prazos.



Licenças e cessão

• · Licença Voluntária
• A patente pode ser licenciada.

• · O pedido, após publicado e requerido o exame, também.
• · O licenciado, exclusivo ou não,  pode ser possuidor.
• · A averbação no INPI é necessária para comprovar a 

exploração da patente e para produzir efeitos perante terceiros.
• Oferta de licença
• Em uma inovação interessante, a Lei 9.729/96 (art. 64) prevê a 

possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a 
autorização para usar o invento, em preços e condições 
determinadas. 



Licen ça compuls ória por 
abuso de direitos.

• Art. 68.  O titular ficará sujeito a ter a 
patente licenciada compulsoriamente se 
exercer os direitos dela decorrentes de 
forma abusiva, ou por meio dela praticar 
abuso de poder econômico, comprovado 
nos termos da lei, por decisão 
administrativa ou judicial.



Licença compulsória por falta 
de uso 

• § 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

• I - a não exploração do objeto da patente no 
território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a 
falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabilidade 
econômica, quando será admitida a importação; 
ou

• II - a comercialização que não satisfizer às 
necessidades do mercado.



Licença compulsória por falta 
de uso II

• Art. 69.  A licença compulsória não será
concedida se, à data do requerimento, o titular:

• I - justificar o desuso por razões legítimas;

• II - comprovar a realização de sérios e efetivos 
preparativos para exploração; ou

• III - justificar a falta de fabricação ou 
comercialização por obstáculo de ordem legal.



Licença de dependência

• Art. 70.  A licença compulsória será ainda concedida 
quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes 
hipóteses:

• I - ficar caracterizada situação de dependência de uma 
patente em relação a outra;

• II - o objeto da patente dependente constituir substancial 
progresso técnico em relação à patente anterior; e

• III - o titular não realizar acordo com o titular da patente 
dependente para exploração da patente anterior.



Licença de Interesse Público
• Compulsory Licensing

• On May 7 2007 Decree 6,108 granted a compulsory licence for two patents 
owned by Merck & Co, Inc. The licence was granted for five years with 
possibility of renewal for a further five-year period and for royalty payments 
of 1.5% over the cost of the produced drug.

• The basis for this decision is found in the Patent Law. It states that in 
situations of national emergency or public interest, a temporary non-
exclusive compulsory licence may be granted ex officio, without prejudice to 
the respective patent owner's rights.

• Prior to publication of the decree, the minister of health declared the drug 
Efavirenz of public interest for the purpose of granting a compulsory licence
for non-commercial public use. This drug is covered by the two patents 
owned by Merck and used in the treatment of AIDS.



Licença de Interesse Público
• Disturbing examples of the effects of patents on th e price of medicines 

include:
• ···· Prices of branded, patented products are often far higher than the 

prices of  similar medicines produced by alternativ e or generic sources. 
For example, the Indian  generic producer, Cipla, i s able to offer its AIDS 
combination medicines for  US$150-300 per year per patient, compared 
with the US$10,000-15,000 being sold  by the MNCs.

• ···· In countries where alternative or generic medicines  are available, the 
price of a  branded product usually falls as a resu lt of the competition it 
faces from low-priced alternatives. When the Brazili an government began 
producing AIDS drugs generically, for example, the prices of equivalent 
branded products dropped by 79 per cent. The same b rand is sold at a 
higher price in countries where there is no competi tion from  generic 
producers.

• Pharmaceutical companies enjoy effective monopolies  on their products, 
protected and maintained by patent rights, which al lows them to determine 
the price of  medicines. These patent rights are no w being extended 
around the world under the  provisions of the TRIPS  Agreement. There is 
grave concern that implementation of the Agreement will further reduce 
access by millions of people in developing countrie s to  life-saving 
medicines.



Licença de Interesse Público

• Licença de interesse público
• A Lei 9.279/96 dispõe que “nos casos de emergência 

nacional ou interesse público, declarados em ato do 
Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente 
ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, 
poderá ser concedida, de oficio, licença compulsória, 
temporária e não exclusiva, para a exploração da 
patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular”. 

• DECRETO No 3.201, DE 6 DE OUTUBRO DE 1999. Dispõe sobre 
a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de 
emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da 
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. 



O dissídio US/BR

• Brasil e EUA anunciam acordo sobre patentes 
de remédios

• BRASÍLIA, 25 (Globo On Line) - Os governos do 
Brasil e dos Estados Unidos anunciaram há
pouco o acordo firmado para resolver a questão, 
levada à

• Organização Mundial do Comércio (OMC), em 
torno da quebra das patentes de remédios anti-
Aids pelo governo brasileiro.



Caducidade de Patentes 

• A caducidade por falta de exploração 
efetiva continua prevista na Lei 9.729/96, 
O deferimento de tal remédio supõe a 
prévia experiência de uma licença 
compulsória, que tivesse se mostrado 
incapaz de superar os abusos que lhe 
tivessem dado causa, pelo menos por dois 
anos desde a concessão de tal licença. 



Nulidade da patente I

• Nulidade administrativa
• Os casos de nulidade administrativa são os seguintes:
• a) falta de atendimento de  qualquer dos requisitos legais; 
• b) não conformação do relatório e das reivindicações ao disposto 

nos arts. 24 e 25
• c) caso o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 

pedido originalmente depositado; ou
• d) caso, no processamento do pedido, tiver sido omitida qualquer 

das formalidades essenciais indispensáveis à concessão.
• O INPI ou qualquer com legítimo interesse pode iniciar o 

procedimento de nulidade, no prazo de 6 (seis) meses contados da
concessão da patente.

•



Nulidade da patente II

• Nulidade judicial
• A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da 

vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo 
interesse. A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer 
tempo, como matéria de defesa.

• Diz a lei, algo inutilmente em face da legislação processual comum, 
que o juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a 
suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos 
processuais próprios. A ação de nulidade de patente será ajuizada 
no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá
no feito.

•
• Inovando ao CPC, o prazo para resposta do réu titular da patente 

será, como para o INPI,  de 60 (sessenta) dias.



Prazo da PI e do MU

• Art. 40.  A patente de invenção vigorará pelo prazo de 
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 
(quinze) anos contados da data de depósito.

• Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 
10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) 
anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da 
data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI 
estar impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo de força maior.



PEDIDOS DIVIDIDOS

• ATO NORMATIVO Nº 127 
• 6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o 

final do exame: 
• a) a requerimento do depositante; 
• b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar 

que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções 
que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um 
modelo de utilidade. 

• 6.1.1 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma 
invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em 
mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo. 



Retribuições e restauração

• O depositante do pedido e o titular da patente estão 
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do 
início do terceiro ano da data do depósito. A falta de 
pagamento da retribuição acarretará o arquivamento do 
pedido ou a extinção da patente. No entanto, o  pedido 
de patente e a patente poderão ser restaurados, se o 
depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três 
meses, contados da notificação do arquivamento do 
pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento 
de retribuição específica.



Patentes Secretas

• DECRETO 2.553, de 16 de abril de 1998

• Quando houver restrição aos direitos do 
depositante de pedido ou do titular da patente, 
considerados de interesse da defesa nacional, 
nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 9.279, de 
1996, o depositante ou titular da patente será
indenizado mediante comprovação dos 
benefícios que teria auferido pela exploração ou 
cessão. 
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Modelos



Modelo de Utilidade I

• Modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou 
parte deste, suscetível de aplicação industrial, qu e 
apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu  
uso ou em sua fabricação”.

• No Brasil, grande parte das patentes de autores 
nacionais é classificável como modelo de utilidade (ou 
MU)

• Diferença entre a "decorrência evidente ou óbvia do 
estado da arte", própria das patentes de invenção, e a 
"decorrência comum ou vulgar do estado da técnica", 
própria dos modelos.



Modelo de Utilidade II

• Tribunal de Justiça de São Paulo.
• Apelação cível n. 175.449-1 - São Paulo - Apelante: Metalúrgica   

Rio  S/A  Indústria  e Comércio - Apelada:  Wilco Indústria   
Matalúrgica Ltda MUNHOZ SOARES - 6ª Câmara civil     

• EMENTA:   (...) .Consideram-se  modelos de utilidade, sendo como 
tais  protegidos,  os  modelos  de  ferramentas,  utensílios, 
vasilhames  e  demais  objetos  destinados  a uso prático, que 
aumentem ou melhorem as  condições  de  aproveitamento  de  tais 
objetos.Nestes modelos é protegida  a  forma  específica  e nova, 
que torna possível o aumento de sua utilidade  ou  melhoria de seu 
aproveitamento. 





Desenhos industriais 

• Art. 95.  Considera-se desenho industrial a 
forma plástica ornamental de um objeto ou o 
conjunto ornamental de linhas e cores que 
possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo e original
na sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial.

• Sob o CPI 1971, procedimento similar aos das demais patentes, os
desenhos e modelos passavam pelo exame substantivo, prévio à
concessão.

• Hoje: registro , de forma a expressar  a automática outorga  do 
direito a quem satisfaça os requisitos formais para tanto. 



DI 2

• NOVIDADE – Art. 96.  O desenho industrial é
considerado novo quando não compreendido no estado 
da técnica.

• ORIGINALIDADE - Art. 97.  O desenho industrial é
considerado original quando dele resulte uma 
configuração visual distintiva, em relação a outros 
objetos anteriores.

• Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser 
decorrente da combinação de elementos conhecidos.

• UTILIDADE INDUSTRIAL - Art. 98.  Não se considera 
desenho industrial qualquer obra de caráter puramente 
artístico.



Direito Autoral ou DI? 

• Art. 8º Não são objeto de proteção como 
direitos autorais de que trata esta Lei:

• VII - o aproveitamento industrial ou 
comercial das idéias contidas nas obras.



DI 2-B

.



DI 2-C

.



DI 2-D

.



DI 3

• DI s   NÃO REGISTRÁVEIS
• Art. 100.  Não é registrável como desenho industrial:
• I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou 

que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente 
contra liberdade de consciência, crença, culto religioso 
ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

• II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, 
ainda aquela determinada essencialmente por 
considerações técnicas ou funcionais.



DI 4

• PRAZO - Art. 108.  O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos 
contados da data do depósito prorrogável por 3 (três) períodos 
sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

• EXAME DE MÉRITO -
• Art. 111.  O titular do desenho industrial poderá re querer o 

exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vi gência, 
quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

• Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, q ue, se 
concluir pela ausência de pelo menos um dos requisi tos 
definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento p ara 
instauração de ofício de processo de nulidade do re gistro.



DI 5
• Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Jus tiça do Estado de São 

Paulo Agravo nº 134.551-4/1
Agvte: Engesig – Indústria e Comércio Ltda
Agvdo: Rontan Eletro Metalúrgica Ltda
Comarca: São Paulo

• AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de abstenção 
de ato com preceito cominatório, cumulada com 
perdas e danos, por uso indevido e não autorizado 
de desenho industrial – tutela antecipada –
inconformismo – registro que independe da prévia 
verificação pelo INPI da sua novidade e originalida de 
– tema do litígio dependendo de dilação probatória –
inadmissibilidade da pretendida tutela antecipada –
recurso provido.





http://www.nbb.com.br/plantas/planta.html

http://www.agricultura.gov.br/snpc/

http://www.upov.int/



Legislação de Cultivares

• Lei 9.456De 25 de Abril de 1997 - Fica instituído o direito de Proteção de 
Cultivares, de acordo com o estabelecido nesta Lei.
Decreto 2.366 -De 5 de Novembro de 1997 - Regulamenta a Lei no 9.456, 
que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares - SNPC.
Instrução Normativa N°8 - De 25 de Junho de 1999 - Regulamenta a 
guarda e conservação de amostras vivas referentes à proteção de 
cultivares.
Portaria

• Portaria Nº 503/97 - De 03 de Dezembro de 1997 - Tabela de valores de 
serviços decorrentes da LEI Nº 9.456, de 25 de Abril de 1997 e DECRETO 
Nº 2.366, de 5 de Novembro de 1997



Variedades de Plantas I

• Patentes versus Cultivares - na UPOV não se exige invenção, 
strictu senso: novas variedades mesmo se encontradas na 
natureza. 

• UPOV: Novidade = "distintividade" + "novidade 
comercial"; disponibilidade da variedade ao 
público

• Distintividade. O parâmetro do tratado é que a variedade seja 
distinta de outras de “conhecimento geral” - critério agrotécnico; 
uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a 
pragas, etc 

• O critério de homogeneidade implica em que os vários exemplares 
de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si
para merecer sua identificação varietal.

• O critério de estabilidade implica em que, após várias  séries de 
reprodução ou propagação, a variedade mantenha suas 
características descritas.



Variedades de Plantas II

• Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 
• Art. 2º A proteção dos direitos relativos à

propriedade intelectual referente a cultivar se 
efetua mediante a concessão de Certificado de 
Proteção de Cultivar, considerado bem móvel 
para todos os efeitos legais e única forma de 
proteção de cultivares e de direito que poderá
obstar a livre utilização de plantas ou de suas 
partes de reprodução ou de multiplicação 
vegetativa, no País



Variedades de Plantas III
• Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:   
• I - melhorista: a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores 

que a diferenciem das demais;   
• IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior

que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por 
margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja 
homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações 
sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, 
descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, 
bem como a linhagem componente de híbridos;   

• V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil 
há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, 
observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à
venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis 
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as 
demais espécies; 



Variedades de Plantas IV

• Dos Obtentores  
• Art. 5º À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou 

cultivar essencialmente derivada no País será assegurada a 
proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições 
estabelecidas nesta Lei.

• Do Direito de Proteção   
• Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução 

ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.   
• Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução 

comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, 
durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o 
oferecimento à venda ou a comercialização, do material de 
propagação da cultivar, sem sua autorização.    



Variedades de Plantas V

• Restrições ao Direito Exclusivo
• Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida 

aquele que:   
• I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu 

estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse 
detenha;   

• II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido 
do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;  

• III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento 
genético ou na pesquisa científica;   

• IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para 
doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores 
rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a 
pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou 
organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.



Variedades de Plantas VI

• Prazo

• Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir 
da data da concessão do Certificado Provisório 
de Proteção, pelo prazo de quinze anos, 
excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as 
árvores florestais e as árvores ornamentais, 
inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, 
para as quais a duração será de dezoito anos.   


