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INTRODUCAO

O INPI disponibiliza o servico da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”,
que se trata de um relatério, de carater informativo, emitido por um Examinador de
Patentes com a opinido sobre a patenteabilidade do pedido de patente, permitindo ao
depositante a obtencdo de uma busca e de uma avaliacao preliminar mais rapida sobre o
seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame de pedidos de patente.

A “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” consiste de uma nova rota de
avaliacdo desenvolvida para qualquer pedido de patente, que tenha o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) como o primeiro escritério de depdsito. Este novo servico
€ especialmente importante para os pedidos de patente, que ndo tenham qualquer tipo de
informacdo relativa aos documentos mais pertinentes do estado da técnica ou a uma
avaliacdo prévia dos requisitos de patenteabilidade, tal como a existente nos pedidos que
entraram em fase nacional pelo Tratado de Cooperagédo em Patentes (PCT).

Desse modo, um pedido de patente, aguardando exame técnico nas filas de
exame do |INPIl, podera ser submetido a uma “Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade”, caso desejado pelo depositante, na qual se reportardo os documentos
mais relevantes do estado da técnica, assim como uma avaliacdo preliminar dos
requisitos de patenteabilidade e outros aspectos pertinentes da Lei 9279 de 14/05/1996
(LPI).

VANTAGENS DA OPINIAO PRELIMINAR

A “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” esta alinhada com as modernas
tendéncias dos diversos escritorios de patentes do mundo em proporcionar alternativas de
atendimento para a primeira acdo, com base nas diversas demandas dos usuarios.
Embora ndo haja variacdo na vigéncia de uma patente ou nas regras de exame, de
acordo com necessidades especificas dos usuarios ou dos setores tecnolégicos, € muito
importante que o escritdrio de patentes desenvolva solucfes para efetuar a primeira acao
mais rapidamente para os nichos de usuarios que anseiam por respostas mais rapidas

para os seus pedidos de patente.
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Assim, depositantes que necessitam de mais seguranca para licenciar, obter
financiamentos ou explorar comercialmente no curto prazo as suas tecnologias
reivindicadas em um pedido de patente necessitam de um posicionamento mais célere do
INPI, principalmente em termos de sua primeira acao.

Ter uma avaliacdo mais segura de suas expectativas de direito é especialmente
importante para aqueles depositantes, que possuem uma carteira de patentes em
desenvolvimento e/ou em que uma melhor definicdo do valor de seus ativos intangiveis é
critica para as suas atividades de planejamento comercial e financeiro. Um
posicionamento inicial mais rapido sobre o pedido de patente também é muito relevante
para os setores tecnolégicos com ciclos de vida da patente reduzidos, em que o
depositante tem um tempo menor de exploracdo viavel do objeto e que o valor de
mercado da tecnologia é significativamente reduzido a medida que aumenta o tempo de

pendéncia do escritério de patentes.

Condicdes para Elegibilidade - “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”

O procedimento da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” podera ser
solicitado pelo titular de pedido de patente, residente ou ndo no pais, sendo que, em
ambos os casos, o0 pedido devera ter sido depositado no Brasil, produzindo efeito de
depdsito nacional e assegurando o direito de prioridade com origem no Brasil.

Para poder receber a “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o pedido de
patente devera cumprir os seguintes requisitos obrigatérios:

- O servico deve ser requerido pelo titular do pedido de patente;

- O pedido deve estar em dia com o0 pagamento da retribuicdo anual,

- O exame técnico do pedido de patente ndo pode ter sido publicado na RPI;

- O andamento do pedido de patente ndo pode estar suspenso para instru¢do regular da
patente, para atendimento de exigéncia(s) formulada(s);

- A concessao do exame prioritario ndo pode ter sido publicada na RPI,
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A “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” par a pedidos de patente em sigilo

O servico da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” também pode ser
solicitado para pedidos de patente que estejam em sigilo, ndo sendo mais necessario que
o pedido de patente seja publicado para que o servigo seja providenciado. Com essa nova
caracteristica da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o titular terd mais
oportunidades para adequar o seu pedido de patente antes de solicitar a publicacdo e o
pedido de exame, além é claro, de poder planejar melhor a sua estratégia de negécios.

Requerimento da “Opinido Preliminar sobre a Patente abilidade”

Para requerer a “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o depositante ou o
seu procurador legal devem utilizar o formulario modelo 1.14 — “Peticdo relacionada a
Primeira Acdo do Escritério sobre Patenteabilidade”, o qual esta disponivel no portal do

INPI (www.inpi.gov.br — menu Patente / Opinido Preliminar).

O formulario modelo 1.14 — “Peticdo relacionada & Primeira Acdo do Escritério
sobre Patenteabilidade” também para apresentar documentos referentes ao pedido de
patente (invencdo ou modelo de utilidade), tais como modificagBes no relatério descritivo,
quadro reivindicatério, resumo e figuras. O formulério modelo 1.14 — “Peti¢éo relacionada
a Primeira Acdo do Escritério sobre Patenteabilidade” também pode ser usado para
apresentacdo de “Listagem de Sequéncias” em formato eletrénico, de acordo com
resolucdo especifica, para que se permita a realizacdo de uma busca mais completa. O
depositante ou o0 seu procurador legal devem apresentar junto com o formulario modelo
1.14 — “Peticao relacionada a Primeira Acdo do Escritorio sobre Patenteabilidade” a Guia
de Recolhimento da Unido (GRU) referente ao Requerimento da “Opinido Preliminar
sobre a Patenteabilidade” e a GRU referente a Publicac@o Antecipada, quando aplicavel.

A GRU referente ao Requerimento da “Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade” possui o Cédigo de Servico 276 no Sistema Protocolo Automatizado
Geral (PAG). Os valores referentes a este servigo podem ser vistos na tabela 1.
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Tabela 1: valores referentes ao Servico Opinido Preliminar

o o Retribuicdo por meio Eletronico Retribuicdo em papel
Cadigo Descricdo do
. L (*) Retribuicéo o (*) Retribuicéo
PAG Servico Retribuic&o Retribuicdo
com desconto com desconto

Requerimento da

Opinido Preliminar
276 (Primeira acdo do 890,00 355,00 1185,00 475,00
escritorio sobre

patenteabilidade)

Manifestagéo
referente a

283 “Opinido Preliminar isento isento isento isento
sobre a

Patenteabilidade”

(*) Retribuicdo com desconto: Reducdo de até 60% no valor de retribuicdo a ser obtida por:
pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas assim definidas em Lei; instituicbes de ensino e pesquisa; entidades sem fins
lucrativos, bem como por Orgdos publicos, quando se referirem a atos préprios, conforme
estipulado na Resolucdo INPI/PR N° 280, de 30 de dezembro de 2011.

Avaliacdo do Requerimento da “Opinido Preliminar so bre a Patenteabilidade”

A data da solicitacdo do servico da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”
deve ser correspondente a data de recebimento da peticdo “Peticdo relacionada a
Primeira Ac¢do do Escritério sobre Patenteabilidade”, na sede do INPI ou nas respectivas
Divisdes Regionais e/ou Representacfes de cada estado da federacdo. A avaliacdo dos
requerimentos de “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” obedecera a ordem
cronolégica da data da solicitagédo do servico.

O INPI notificara ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo
titular, também por correio eletrénico, quando o pedido de patente submetido estiver apto
a receber o servi¢o da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

O INPI notificara ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo
titular, também por correio eletrénico, quando o pedido de patente submetido NAO estiver
apto a receber o servico da “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”, por néo ter

cumprido qualquer um dos requisitos obrigatérios para a elegibilidade do pedido.
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A “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”

A “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” compreendera a analise para o
pedido de patente dos artigos pertinentes da Lei da Propriedade Industrial, Lei N° 9279,
de 14 de maio de 1996, um Relatério de Busca do estado da técnica pertinente e um
Relatério de Opinido Preliminar.

O Relatério de Busca apresentard os documentos mais préximos do estado da
técnica. O Relatério de Opinido Preliminar terd& uma avaliacdo dos requisitos de
patenteabilidade (novidade; atividade inventiva ou ato inventivo; e aplicagcéo industrial) em
relacdo aos documentos citados no relatério de busca. Além disso, neste relatério
poderdo ser apontadas eventuais irregularidades com relacdo aos itens abaixo

relacionados, por exemplo:

- a falta de unidade de invencao ou unidade técnico-funcional (Arts. 22 ou 23 da LPI);

- & alteracao do pedido de patente (Artigo 32 da LPI);

- a presenca de matéria ndo considerada invencéo ou modelo de utilidade (Artigo 10 da
LPI);

- a presenca de invenc¢fes nao patenteaveis (Artigo 18 da LPI);

- a falta de clareza e preciséo de reivindicacgdes;

- a ndo fundamentacao de matéria reivindicada no relatério descritivo;

No relatério preliminar, os requisitos de patenteabilidade possuem carater
informativo e ndo ha vinculo com o resultado do exame técnico propriamente dito do
pedido de patente. No relatério preliminar de busca do estado da técnica pertinente, os
documentos citados ndo sdo exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do
pedido de patente.

O INPI notificara ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo

titular, também por correio eletrénico, a “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade”.
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Manifestacdo a “Opinido Preliminar sobre a Patentea  bilidade”

Y

A manifestacdo do depositante a “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” é
facultada. Caso o depositante deseje se manifestar a “Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade”, tal manifestacédo deve ser apresentada ao INPI por meio do formulario
modelo 1.14, “Peticdo relacionada a Primeira Acdo do Escritrio sobre Patenteabilidade”.
Adicionalmente, o depositante pode usar 0 mesmo formulario para submeter documentos
referentes ao pedido de patente (invencdo ou modelo de utilidade), tais como
modificagcfes no relatorio descritivo, quadro reivindicatério, resumo e figuras.

A manifestacao referente & “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” é isenta

do pagamento de retribuicao e possui o Cadigo de Servico 283 no Sistema PAG.

Continuacdo do Processamento do Pedido apés a “Opin ido Preliminar _sobre a

Patenteabilidade”

A “Opiniao Preliminar sobre a Patenteabilidade” e eventuais manifestacées do
depositante em relacdo a esta serdo levadas em consideracdo no exame técnico
propriamente dito do pedido de patente. Entretanto, o exame técnico do pedido de patente
sera efetuado observando as filas de primeiro exame dos pedidos de patente.

Detalhes adicionais sobre a “Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade” sé&o
disponibilizados na Resolugéo que disciplina o tema (Resolu¢do PR 123/2013, publicada
na RPI 2240 de 10/12/2013).

Consulte também o portal do INPI para maiores informacdes (www.inpi.gov.br —

menu Patente / Opinido Preliminar) ou entre em contato por intermédio do endereco
eletrdénico opiniaopreliminar@inpi.gov.br.




