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Redação de Patentes                                            

Além dos Guias

Agenda

1. Guias, Diretrizes...

2. Erros comuns em redação de patentes.

3. Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.
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Antes de seguir 

em frente... 

vamos abrir 

parênteses



Propriedade Intelectual em sua várias dimensões,                        

com destaque a patentes
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Antonio Ferro Ricci & Karin Klempp Franco, 2014. Curso de Contratos de Transferência de Tecnologia, ABAPI (Aula 1)



Cartilha da Propriedade Intelectual 2015 – OAB-RS 
http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf

http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf


Diferentes tipos de inovação e modelos de negócios           
requerem / são passíveis de diferentes formas de proteção.

Em alguns casos, a proteção por patentes pode ser essencial. 
Em grande parte dos outros, nem tanto. 

Imagem e texto em inglês extraídos de materiais sobre metodologia “’TEN TYPES OF INNOVATION” em www.doblin.com/ten-types (Larry Keeley, Ryan Pikkel, Helen Walters, 
Brian Quinn) . Colchete em cor verde aqui adicionado 

http://www.doblin.com/ten-types


Diferentes tipos de inovação e modelos de negócios           
requerem / são passíveis de diferentes formas de proteção.

Em alguns casos, proteção por patentes pode ser essencial. 
Em grande parte dos outros, nem tanto. 

Combinação do “Business Model Canvas” (Alexander Osterwalder) com blocos do “Lean Canvas” (Ash Maurya)



Patentes como fontes de informações 

estratégicas

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade

• Estudos de liberdade de comercialização

• Mapeamento de segmentos tecnológicos

• Invenção estratégica

• Patenteamento estratégico

• Monitoramento de concorrentes

• Identificação e caracterização de parceiros

• Etc.

• .
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O que?

Exemplo Relatório XLS.xls


Patentes como fontes de informações 

estratégicas

• Estudos de liberdade de comercialização

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade

• Mapeamento de segmentos tecnológicos

• Monitoramento de concorrentes

• Identificação e caracterização de parceiros

• Invenção estratégica

• Patenteamento estratégico

• Etc.
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Quem ?

Quando?

Onde?



Patentes como fontes de informações 

estratégicas

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade

• Estudos de liberdade de comercialização

• Mapeamento de segmentos tecnológicos

• Invenção estratégica

• Patenteamento estratégico

• Monitoramento de concorrentes

• Identificação e caracterização de parceiros

• Etc.

• .
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Como?



Patentes como fontes de informações 

estratégicas

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade

• Estudos de liberdade de comercialização

• Mapeamento de segmentos tecnológicos

• Monitoramento de concorrentes

• Identificação e caracterização de parceiros

• Invenção estratégica

• Patenteamento estratégico

• Etc.
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Por quê?

E daí ?

Exemplo Relatório XLS.xls
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Patentes Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção

• Como é o processo de patenteamento
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O que é patente?

• Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição 

da invenção.

Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96

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

Diversos Tratados Internacionais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
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O que é patente

• Patente é um título de propriedade que 
confere ao seu titular o direito de impedir 
terceiros explorarem sua invenção, em 
um determinado território, por um limitado 
período de tempo, em troca da descrição 
da invenção.

Direito de Excluir Terceiros

≠

Direito de Explorar



CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I

Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 
II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:



PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ
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PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO



PATENTE (C) - MARIA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UM BRAÇO
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PATENTE (D) - JOANA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA A UM DOS BRAÇOS
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PATENTE (B) - ZÉ
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ

PATENTE (A) - HENRY
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER: 
- QUATRO PÉS 
- UM ASSENTO E 
- UM ENCOSTO

PATENTE (C) - MARIA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UM BRAÇO

PATENTE (D) - JOANA
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA AO BRAÇO
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CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I

Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 
II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:



Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade 
comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade 
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim 
preparado;

IV - 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;

V - a terceiros que, no caso de 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 - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida 
por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de 
testes, 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 prazos 
estipulados no art. 40.        (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)
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O que é patente

• Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em 

um determinado território, por um 

limitado período de tempo, em troca da 

descrição da invenção.

Ex.: Para uma patente ter efeito no Brasil, 

deverá ser depositada e concedida no país.
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O que é patente

• Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição 

da invenção.

– Patente de Invenção: 20 Anos após o depósito ou pelo 

menos 10 anos após a concessão

– Modelo de Utilidade: 15 Anos após o depósito ou pelo 

menos 7 anos após a concessão
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O que é patente

• Patente é um título de propriedade que 

confere ao seu titular o direito de impedir 

terceiros explorarem sua invenção, em um 

determinado território, por um limitado 

período de tempo, em troca da descrição 

da invenção.

Notas: O escopo de proteção de uma patente 
depende da descrição da invenção. Em 
determinados casos, a manutenção de segredo 
industrial pode ser mais adequada. 
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Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção

• Como é o processo de patenteamento



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.
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O que é patenteável



Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos 

quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível 

ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição 

escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, 

ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido 

depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da 

técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que 

venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido 

internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor 

no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de 

invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses 

que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, 

se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 

publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do 

inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos 



Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de 

invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses 

que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, 

se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 

publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do 

inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos 

por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou 

indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à 

divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em 

regulamento.



Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo 

com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito 

nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no 

acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos 

nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo 

ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades 

anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil 

da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, 

reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de 

depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, 

cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá 

ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em 

vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento 

nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no 



Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade 

depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não 

publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a 

mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, 

dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido 

anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente 

arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não 

poderá servir de base a reivindicação de prioridade.



Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos 

quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível 

ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição 

escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, 

ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido 

depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da 

técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que 

venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido 

internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor 

no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de 

invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses 

que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, 

se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 

publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do 

inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos 



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.© 2019 www.axonal.com.br

O que é patenteável



Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico 
no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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Indícios para existência de Atividade Inventiva  1  

(quanto mais itens, melhor)

• Prover resultado novo ou inesperado

• Lograr sucesso onde outros falharam

• Resolver com sucesso um problema nunca antes sequer 

reconhecido

• Resolver com sucesso um problema até então tido como 

insolúvel

• Ter logrado sucesso comercial

• Pertencer a um segmento ativo, em que pequenos avanços 

têm grande peso
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Indícios para existência de Atividade Inventiva 2   

(quanto mais itens, melhor)

• Omitir um elemento no estado da técnica sem levar a perda 

de desempenho

• Conter modificação não sugerida no estado da técnica

• Prover vantagem nunca antes apreciada

• Prover resultado operacional onde até então falhas 

prevaleciam 

• Implementar com sucesso uma ideia antiga, mas nunca 

antes implementada

• Atender a uma necessidade conhecida e sentida a muito 

tempo

• Contrariar os ensinamentos do estado da técnica
© 2019 www.axonal.com.br
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Indícios para existência de Atividade Inventiva 3   

(nova combinação de elementos já conhecidos)

• A combinação não é expressamente sugerida ou implícita 

no estado da técnica 

• Referências no estado da técnica não poderiam ser 

fisicamente combinadas

• As referências não mostrariam a invenção, mesmo que 

fossem fisicamente combinadas

• As referências no estado da técnica não funcionariam se 

combinadas

• Mais de 3 referências teriam que ser combinadas para 

mostrar a invenção
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Indícios para existência de Atividade Inventiva 4   

(nova combinação de elementos já conhecidos)

• As próprias referências sugerem que elas não deveriam ser 

combinadas

• Etapas estranhas ou não usuais precisam ser utilizadas 

para a combinação das referências

• As referências pertencem a campos diferentes entre si ou a 

campos diferentes do da invenção

• A combinação provê sinergismo (resultados maiores do que 

os da soma dos resultados de cada referência)
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Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.© 2019 www.axonal.com.br

O que é patenteável



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.



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.© 2019 www.axonal.com.br

O que é patenteável



Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a 
um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único 
conceito inventivo.

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único 
modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, 
adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade 
técnico-funcional e corporal do objeto.

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

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

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

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a 
requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: (...)



Propriedade Intelectual em sua várias 

dimensões, com destaque a patentes

É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 

É passível de concessão patente que verse 

sobre invenção patenteável e que, 

adicionalmente, atenda aos requisitos de 

clareza, suficiência descritiva, cumprimento 

de requisitos formais e administrativos.

.© 2019 www.axonal.com.br

O que é patenteável
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Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção

• Como é o processo de patenteamento



Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 
saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer 
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os 
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de 
transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, 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.



Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
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Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção

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

Publicações de patentes têm uma estrutura 

padronizada, composta por:

• Titular

• Inventor

• Classificação

• Prioridade

• Anterioridades

• Resumo

• Relatório descritivo

• Reivindicações

• Desenhos (eventualmente) 

US7146667B2.pdf
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• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como é o processo de patenteamento

• Como definir o escopo de proteção
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Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção de 

uma patente

• Como é o processo de patenteamento



CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

Seção I

Dos Direitos

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
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Como definir a extensão da cobertura 

de uma patente - Interpretação

... caracterizado por: A & B & C

• Protege: ... & A & B & C

... & A & B & C & D

... & A & B & C

• Não Protege: ... & (A & B) ñ C
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Conceitos Básicos

• O que é patente

• O que é patenteável

• O que não é patenteável

• Como é um documento de patente

• Como definir o escopo de proteção

• Como é o processo de patenteamento



Como é e quanto custa o processo de patenteamento

– Busca prévia (estado da técnica)

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido

– Depósito do primeiro pedido (T0)

– Depósitos internacionais (T12 ou T30)

– Publicação dos pedidos até então depositados (T18)

– Pagamento da taxa para exame técnico pelo INPI (T20-36)

– Exame técnico / Adequação do pedido (~T50-60)

– Deferimento do pedido 

– Expedição da Carta Patente (~T70-100)

– Nulidade administrativa ou judicial

|
T0

|
T12

|
T18

|
T30

|
T36 ~T50-60 ~T70-100

© 2019 www.axonal.com.br

BRL          

70

BRL     

3500-5000

PCT

USD                    

N x 3500-5000 

Fase Nacional/EP

USD              

N x $$$$

Exame, Anuidades, etc.



Feita esta 

rápida revisão... 

podemos fechar 

parênteses



Redação de Patentes                                            

Além dos Guias

Agenda

1. Guias, Diretrizes...

2. Erros comuns em redação de patentes.

3. Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

• Guia Básico de Patentes (INPI): 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente

© 2019 www.axonal.com.br

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

Coletânea parcial materiais disponíveis no site do INPI: 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-

patente-1

• Lei 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Regula direitos e obrigações relativos à 

Propriedade Industrial. 

• Resolução nº 169/2016 - Institui as diretrizes de exame de pedidos de 

patente - bloco II - “Patenteabilidade”

• Resolução nº 124 de 04/12/2013 - Institui as diretrizes de exame de 

pedidos de patente – bloco I – “Conteúdo de Pedido de Patente”

• Instrução Normativa DIRPA nº 31/2013 - Estabelece normas e 

procedimentos sobre aspectos formais de pedidos de patente

• Instrução Normativa DIRPA nº 30/2013 - Estabelece normas e 

procedimentos sobre especificações de pedidos de patente

© 2019 www.axonal.com.br

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Diretrizes_Bloco_II_RPI_2377.pdf
http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf
DiretrizesBlocoI_RPI_2241.pdf
Diretrizes_Bloco_II_RPI_2377.pdf
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

• Resolução PR nº 85 de 11/04/2013 - Institui as diretrizes de exame de 

pedidos de patente de Modelo de Utilidade

• Resolução nº 187, de 27/04/2017 - Dispõe sobre os procedimentos para a 

apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico para fins de 

complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes 

depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das 

sequências de nucleotídeos e de aminoácidos da Listagem de Sequências

• Resolução nº 158/2016 - Institui as diretrizes de exame de pedidos de 

patentes envolvendo invenções implementadas por programas de 

computador

• Resolução nº 208/2017 - Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de 

Patente na Área de Química.

• Resolução nº 144/2015 - Institui as diretrizes de exame de pedidos de 

patente na área de biotecnologia

• Instrução Normativa DIRPA nº 01/2013 - Aplicabilidade Jurídica das Leis 

nº 11.105 (Lei de Biossegurança) e nº 10.814 na concessão de patentes 

pelo INPI na área de Biotecnologia
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http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Resoluo0852013_MU.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/IN187_2017_SisBioList.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/158_2016_patentesprogramacomputador.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/DIRETRIZESQUIMICAresolucao208_dez17.pdf
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/resolucao_144-2015_-_diretrizes_biotecnologia.pdf
http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/instrucao_normativa_dirpa_01-2013.pdf
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

• OMPI/WIPO

• Patent Drafting Course

• Patent Drafting Manual

• PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines

• PCT Applicant's Guide 

• EPO (Comunidade Europeia)

• EPO Learning & Events

• European Patent Convention

• Guidelines for Examination in the European Patent Office 

• EPO Guide to Applicants

• USPTO (Estados Unidos)

• Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 
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http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40824
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=297
http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/
https://www.epo.org/learning-events.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/index.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/index.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

• OMPI/WIPO

• Patent Drafting Course

• Patent Drafting Manual

• PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines

• PCT Applicant's Guide 

• EPO (Comunidade Europeia)

• EPO Learning & Events

• European Patent Convention

• Guidelines for Examination in the European Patent Office 

• EPO Guide to Applicants

• USPTO (Estados Unidos)

• Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 
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Guias, Leis, Resoluções, Diretrizes...

• OMPI/WIPO

• Patent Drafting Course

• Patent Drafting Manual

• PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines

• PCT Applicant's Guide 

• EPO (Comunidade Europeia)

• EPO Learning & Events

• European Patent Convention

• Guidelines for Examination in the European Patent Office 

• EPO Guide to Applicants

• USPTO (Estados Unidos)

• Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 
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Fontes de Informações Sobre Decisões, 

Jurisprudência

• EPO - Case Law and Appeals

• http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html

• Blogs, Sites... 

• www.jusbrasil.com.br

• www.ipwatchdog.com

• www.patentdocs.org

• Etc.

• Revista da ABPI

© 2019 www.axonal.com.br

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html
http://www.jusbrasil.com.br/
http://www.ipwatchdog.com/
http://www.patentdocs.org/
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Fontes de Informações Sobre Decisões, 

Jurisprudência

• EPO - Case Law and Appeals

• http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html

• Fontes de Informações Técnicas

• Fontes de informações não patentárias

• Fontes de informações patentárias gratuitas

• Portal Periódicos CAPES

• Fontes de informações patentárias comerciais

• Agregadores

• Meta-agregadores

• Fontes de Informações Sobre Decisões, Jurisprudência
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http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html


Redação de Patentes                                            

Além dos Guias

Agenda

1. Guias, Diretrizes...

2. Erros comuns em redação de patentes.

3. Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.
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Além dos Guias

Agenda

1. Guias, Diretrizes...

2. Erros comuns em redação de patentes.

3. Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.
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Erros comuns em redação de patentes

• Falta de conhecimento de PI, TT e negócios pelos

inventores

• Patente pela patente, sem conexão com o mercado nem

estratégia de proteção e monetização

• Depósito prematuro, depósito tardio

• Levantamento deficiente do estado da técnica & do 

panorama tecnológico

• Escopo inadequado das reivindicações (abrangência e 

enforcement)

• Descrição do estado da técnica demasiadamente extensa

• Falta de embasamento das reivindicações no relatório

descritivo, falta de clareza, linguagem ambígua

• Reivindicações numerosas, falta de estratégia de 

tramitação
© 2019 www.axonal.com.br
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Redação de Patentes                                            

Além dos Guias

Agenda

1. Guias, Diretrizes...

2. Erros comuns em redação de patentes.

3. Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios 

descritivos.

1. Antes de tudo, esteja certo que os inventores e gestores

conhecem as regras do jogo.

2. Conheça o que já existe, o mercado e as potenciais

barreiras; mapeie o segmento tecnológico como

complement/adição a buscas mais específicas.

3. Definina o escopo da invenção e a estratégia de proteção, 

com base no mercado a ser protegido. Estude patentes e 

estratégias dos principais atores e depositantes.
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios 

descritivos.

4. Responda a perguntas tais como: 

• Quais problemas técnicos a invenção resolve?

• Como a invenção e seus components são

constituídos? (forma)

• Como a invenção e seus componentes funcionam / 

são usados? (função / efeito)

• Como a invenção se diferencia de outras soluções?

• Tem Mercado? E se alguém infringir? Valerá a pena

litigar?

• Para que se deseja a patente?
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.

5. Garanta fontes de financiamento e competências para o 

processo de patenteamento (mapeamento de informações, 

redação, depósito inicial, depósito PCT, traduções, entrada 

em fase nacional, tramitação nacional e internacional.

6. Defina a estratégia de exploração da tecnologia e do 

mercado. Considere opções/complementos ao

patenteamento. 

7. Identifique e, se possível, faça contato com possíveis

parceiros e/ou investidores antes de realizar o depósito da 

patente (identifique interlocutores com poder de decisão; 

obtenha NDAs, adiante questões contratuais, etc). 
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios 

descritivos.

8. DEPOIS DOS PASSOS 1-7...comece a redação a partir 

da reivindicação principal, que tenha chance de ser 

concedida. Seja abrangente, use grupos de elementos, 

baseados em forma/função/efeito (ex. “meios para”).

9. Redija reivindicações dependentes (“botes salva-vida”) 

que sejam auto-sustentáveis, caso a reivindicação 

principal seja indeferida (“naufrague”).

10. Faça uso das diversas modalidades de reivindicações, 

para um mesmo conceito inventivo: produto/composição, 

processo/método, equipamento, uso (especialmente para 

o caso de contornar restrições legais e para facilitar uma 

eventual futura divisão do pedido)
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.

11. Inicie a redação do relatório descritivo, utilizando as 

reivindicações como “check list” (todos os elementos das 

reivindicações devem estar embasados no relatório

descritivo).

12. Revise as reivindicações com base nos novos elementos e 

ideias originadas ao longo do processo de redação (não

raramente novas invenções são geradas ao longo do 

processo).

13. Sempre que possível, elabore desenhos que ilustrem os

vários componentes da invenção e sua interrelação.

14. Caso medidas sejam incluídas, especifique como elas devem

ser tomadas, de forma precisa e inambígua.
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Estratégias de redação de descrições de invenções, 

reivindicações e relatórios descritivos.

15. Redija o relatório composto por: 

• Campo da invenção (seja breve e abrangente)

• Antecedentes (seja breve, cite estrategicamente)

• Descrição resumida da invenção (seja breve e abrangente)

• Descrição dos desenhos (invista esforços, use segmentos)

• Descrição detalhada da invenção (invista esforços, use 

segmentos)

16. Redija o título e o resumo, tomando cuidado para não incluir

restrições adicionais

17. Revise todo o texto, especialmente em relação a possíveis

ambiguidades, conflitos e objetivando a harmonização de 

conceitos, numeração, etc.
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios 

descritivos.

18. Inclua exemplos, de modo que você mesmo se sinta à 

vontade para defender que ilustrem a invenção dentro do 

escopo reivindicado, à luz do estado da técnica, da 

natureza da invenção, etc. (é possível a inclusão de 

exemplos “proféticos” em tempo futuro)

19. Reduza o número de reivindicações no pedido original, 

para minimizar taxas e custos de tradução, mas esteja 

certo em manter base no relatório descritivo para uma 

eventual futura restrição das reivindicações.

20. Se possível, tenha o texto da patente desafiado por um 

terceiro (“advogado do diabo”) quem tentará derrubar ou 

contornar a patente.
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios 

descritivos.

21. Mantenha registro de quais inventores contribuíram para 

quais reivindicações.

22. Mantenha registro de todas as publicações dos inventores 

que possam ter relação direta com a invenção (para 

elaboração do Information Disclorure Statement).

23. Obtenha termos de cessão dos inventores, mesmo que 

funcionários contratados, previamente ao depósito (para 

minimizar problemas futuros).

24. Após o depósito, mantenha o monitoramento do estado da 

técnica e não perca tempo na implementação da estratégia 

de monetização
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Estratégias de redação de descrições de 

invenções, reivindicações e relatórios descritivos.

25. Utilize estratégias complementares como “publicações

defensivas”, desenhos industriais, marcas, barreiras

regulatórias, acesso a materiais, contratos de produção, etc.

26. Dependendo do caso, mantenha a invenção em sigilo e, nos

12 primeiros meses, utilize o prazo de prioridade interna para 

aprimorar o pedido original no depósito, por exemplo, para o 

depósito de um PCT já melhorado.

27. Tome cuidado com diferentes regras de período de graça em

diferentes países.

28. Pense bem se o time de projeto tem recursos e competências

para redigir, tramitar e manter o pedido de patente. Reflita se 

o patenteamento realmente vale a pena.

etc…
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Obrigado pela atenção!

Henry Jun Suzuki

henry.suzuki@axonal.com.br

Axonal Consultoria Tecnológica Ltda.

www.axonal.com.br


