Uso Estratégico de Patentes em Negocios
conceitos, ferramentas e téecnicas, com
foco em informacoOes tecnologicas

Séo Paulo
31 de Margo de 2015

© 2015 www.axonal.com.br m‘— L



A Ministrante

HenrySuzuki Q

Socio Diretor da Axonal Consultoria Tecnologicaltda (Brasil),
Principal da Innovalyst LLC (Estados Unides), Consultor
Colaborador da Avenium Consulting (Franca), Agente da
Propriedade Industrial (INPlI BR), Empreendedor e Inventor
Graduadoem Farmaciae Bioquimicapela Universidadede Séao
Pauloe posgraduadoem Administracadade Empresagela Escola
Superiorde Propaganda Marketing

© 2015 www.axonal.com.br Aml— L



Uso Estratégico de Patentes em Negocios

A Agenda

- Revisao de fundamentos sobre patentes e sua aplicacéo
pratica em negocios

- Uso estratégico de patentes e informacdes patentarias

- Ferramentas e técnicas de busca e analise de informacdes
patentarias

- Fontes de informacdes, sistemas de busca e analise
comerciais e gratuitos

- Oficina pratica
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Uso Estratégico de Patentes em Negocios

A Agenda

- Revisao de fundamentos sobre patentes e sua aplicacéo
pratica em negocios
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Patentes Conceitos Basicos

A O que é patente

A O que é patenteavel

A O que néo é patenteavel

A Como é um documento de patente

A Como definir o escopo de protecio

A Como é o processo de patenteamento
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O que é patente

A Patente é um titulo de propriedade
gue confere ao seu titular o direito de
iImpedir terceiros explorarem sua
Invencao, em um determinado
territdrio, por um limitado periodo de
tempo, em troca da descricao da
iInvencao.
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O que é patente?

A Patente é um titulo de propriedade que
confere ao seu titular direito de impedir
terceiros explorarem sua invencao, em um
determinado territorio, por um limitado
periodo de tempo, em troca da descricao
da invencao.

Lei da Propriedade Industrial n® 9.279/96
http://www.planalto.qgov.br/ccivil 03/leis/L9279.htm

Diversos Tratados Internacionais
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm

Presidéncia da Republica

Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI N°9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fagosaberque o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

DISPOSICOES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial.

Art. 2° A protecado dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais, efetua-se mediante:

| - concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade;

Il - concessao de registro de desenho industrial;
[Il - concessao de registro de marca;
I\ - repressdo as falsas indicacdes geograficas; e G

\/ - repressao a concorréncia desleal.


Lei da Propriedade Industrual - LPI 9279 de 14 de maio de 1996.pdf

O que é patente

A Patente é um titulo de propriedade que
confere ao seu titular o direito de impedir
terceiros explorarem sua invencao, em
um determinado territorio, por um limitado

periodo de tempo, em troca da descricao
da invencao.

Direito de Excluir Terceiros
|'
Direito de Explorar
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Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem
0 seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propdsitos:

| - produto objeto de patente;
Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.



PATENTE (AHENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR
CARACTERIZADO POR
CONTER:

- QUATRO PES

- UM ACENTO E

- UM ENCOSTO
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PATENTE (BRE
DISPOSITIVO PARA SENTA
CONTENDO PELO MENOS
UM PE E UM ACENTO,

CARACTERIZADO POR

CONTER PELO MENOS UM
RODA DEBAIXO DE CADA %¢&
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PATENTE (AHENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR
CARACTERIZADO POR
CONTER:

- QUATRO PES

- UM ACENTO E

- UM ENCOSTO

PATENTE (BRE
DISPOSITIVO PARA SENTA
CONTENDO PELO MENOS
UM PE E UM ACENTO,
CARACTERIZADO POR
CONTER PELO MENOS UM
RODA DEBAIXO DE CADA %¢&
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PATENTE (EMARIA
DISPOSITIVO PARA SENTA
CONTENDO PELO MENOS
UM PE E UM ACENTO,
CARACTERIZADO POR
CONTER ADICIONALMENT
PELO MENOS UM BRACO
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PATENTE (DJOANA
DISPOSITIVO PARA SENTAF
CONTENDO PELO MENOS
UM PE E UM ACENTO E PEL
MENOS UM BRACO,
CARACTERIZADO POR
CONTER, ADICIONALMENT!
PELO MENOS UMA MESA
LIGADA A UM DOS BRACOS



PATENTE (AHENRY PATENTE (DYOANA

DISPOSITIVO PARA SENTAR DISPOSITIVO PARA SENTAF
CARACTERIZADO POR CONTENDO PELO MENOS
CONTER: UM PE E UM ACENTO E PEIL
- QUATRO PES MENOS UM BRACO,

- UM ACENTO E CARACTERIZADO POR

- UM ENCOSTO CONTER, ADICIONALMENTI

PELO MENOS UMA MESA
LIGADA AO BRACO

PATENTE (BYE
DISPOSITIVO PARA SENTA
CONTENDO PELO MENOS
UM PE E UM ACENTO, UM PE E UM ACENTO,

CONTER PELO MENOS UMA CONTER ADICIONALMENTE
RODA DEBAIXO DE CADA PE PELO MENOS UM BRACO

PATENTE (EMARIA
DISPOSITIVO PARA SENTAR
CONTENDO PELO MENOS
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O que é patente

A Patente é um titulo de propriedade que
confere ao seu titular direito de impedir
terceiros explorarem sua invencao, em
um determinado territorio, por um
limitado periodo de tempo, em troca da
descricao da invencao.

Ex.. Para uma patente ter efeito no Brasil,
devera ser depositada e concedida no pais.
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O que é patente

A Patente é um titulo de propriedade que
confere ao seu titular direito de impedir
terceiros explorarem sua invencao, em um
determinado territorio, por um limitado
periodo de tempo, em troca da descricao
da invencao.

i Patente de Invencao: 20 Anos apods o depdsito ou pelo
menos 10 anos apds a concessao

i Modelo de Utilidade: 15 Anos ap0s o deposito ou pelo
menos 7 anos apos a concessao
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Art. 40. A patente de invencéao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para a
patente de invencao e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a conta

da data de concessao, ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder &
exame de merito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de

forca maior.




O que é patente

A Patente é um titulo de propriedade que
confere ao seu titular o direito de impedir
terceiros explorarem sua invencao, em um
determinado territorio, por um limitado
periodo de tempo, em troca da descricao
da invencao.

Notas: O escopo de protecao de uma patente
depende da descrigao da invengao. Em
determinados casos, a manutencao de segredo
iIndustrial pode ser mais adequada.
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Art. 24. O relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a

possibilitar sua realizacéo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a
melhor forma de execucéo.

Art. 25. As reivindicacOes deverao ser fundamentadas no relatorio descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a
materia objeto da protecao.




Patentes Conceltos Basicos

A O que é patente

A O que é patenteavel

A O que néo é patenteavel

A Como é um documento de patente

A Como definir o escopo de protecio

A Como é o processo de patenteamento
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Art. 8° E patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividad
inventiva e aplicacao industrial.




O que € patenteavel

A E patenteavel a invencéo que atenda
aos requisitos de novidade, atividade
Inventiva e aplicacao industrial.
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O que é patenteavel

A E patenteavel a invencéo que atenda
aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacao
industrial.
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Art. 11. A invencdo e o modelo de utilidade s&o considerados novos quando nac
compreendidos no estado da técnica.

8 1° O estado da técnica € constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descricao escrita ou ora

por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos
arts. 12, 16 e 17.



O que é patenteavel

A E patenteavel a invencéo que atenda
aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacao
industrial.
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Art. 13. A invencéao é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, nao decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.



Indicios para existéncia de Atividade Inventiva 1

A Prover resultado novo ou inesperado
A Lograr sucesso onde outros falharam

A Resolver com sucesso um problema nunca antes sequer
reconhecido

A Resolver com sucesso um problema até ent&o tido como
insoluvel

A Ter logrado sucesso comercial

A Pertencer a um segmento ativo, em que pequenos avangos
tém grande peso
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Indicios para existéncia de Atividade Inventiva 2

A Omitir um elemento no estado da técnica sem levar a perda
de desempenho

A Conter modificacdo n&o sugerida no estado da técnica
A Prover vantagem nunca antes apreciada

A Prover resultado operacional onde até entdo falhas
prevaleciam

A Implementar com sucesso uma ideia antiga, mas nunca
antes implementada

A Atender a uma necessidade conhecida e sentida a muito
tempo

A Contrariar os ensinamentos do estado da técnica
© 2015 www.axonal.com.br Am.— L]




Indicios para existéncia de Atividade Inventiva 3

A A combinacéo nio é expressamente sugerida ou implicita
no estado da técnica

A Referéncias no estado da técnica n&o poderiam ser
fisicamente combinadas

A As referéncias ndo mostrariam a invencdo, mesmo que
fossem fisicamente combinadas

A As referéncias no estado da técnica ndo funcionariam se
combinadas

A Mais de 3 referéncias teriam que ser combinadas para
mostrar a invencao
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Indicios para existéncia de Atividade Inventiva 4

A As proprias referéncias sugerem que elas ndo deveriam ser
combinadas

A Etapas estranhas ou ndo usuais precisam ser utilizadas
para a combinacao das referéncias

A As referéncias pertencem a campos diferentes entre si ou a
campos diferentes do da invencao

A A combinacéo prové sinergismo (resultados maiores do que
0os da soma dos resultados de cada referéncia)
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O que é patenteavel

A E patenteavel a invencéo que atenda
aos requisitos de novidade, atividade
iInventiva e aplicacao industrial.
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Art. 15. A invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicaca

industrial guando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.




Patentes Conceltos Basicos

A O que é patente

A O que é patenteavel

A O que néo é patenteavel

A Como é um documento de patente

A Como definir o escopo de protecio

A Como é o processo de patenteamento
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Art. 18. Nao sao patenteaveis:

| - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a
saude publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
especie, bem como a modificacdo de suas propriedades-tigicoicas e 0s
respectivos processos de obtencao ou modificacao, quando resultantes de
transformacao do ndcleo atbmico; e

lIl - 0 todo ou parte dos seres vivos, excetanaisroorganismogransgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidadevidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial previstos no art. 8° e que néo sejam mera descoberta.

Paragrafo unico. Para os fins desta regroorganismosransgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervencdo humana direta em sua composicao genética, uma caracteristic
normalmente n&o alcancavel pela espécie em condicdes naturais.




Art. 10. Nao se considera invencdo nem modelo de utilidade:
| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Il - concepcgbes puramente abstratas;

lll - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

IV - as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacao
estética;

V - programas de computador em si;
VI- apresentacao de informacoes;
VII-regras de jogo;

VIlI- técnicas e métodos operatorios ou cirargicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e

IX- 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genongeouoplasmale
qualquer ser vivo natural e 0os processos biologicos naturais.




Patentes Conceltos Basicos

A O que é patente

A O que é patenteavel

A O que néo é patenteavel

A Como é um documento de patente

A Como definir o escopo de protecio

A Como é o processo de patenteamento
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Como é um documento de patente

PublicacOes de patentes tém uma estrutura
padronizada, composta por:

A Titular

A Inventor

A Classificacdo

A Prioridade

A Anterioridades

A Resumo

A Relatorio descritivo

A Reivindicactes

A Desenhos (eventualmente)
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