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“O sistema de patentes funciona realmente como um processo, isto &, a
pesquisa tecnologica é continua, ndo cessando ou se interrompendo.
Quando uma invencdo € alcancada, a pesquisa continua e novas invencoes,
aperfeicoamentos, melhoramentos sdo produzidos. Dai a possibilidade de se
aditar ao pedido ou a patente, para que neles seja incluido o udltimo
aperfeicoamento.” (PL-824/1991 apud DOMINGUES, Douglas Gabriel in:

Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. p. 250).



INTRODUCAO

Imaginemos que um inventor continue utilizando seus esforcos para
aperfeicoar uma de suas invengdes j& depositadas perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI. Entretanto, tendo em vista que a época do depdsito esta
melhoria era inexistente, a mesma ndo consta no quadro reivindicatorio do deposito

principal e, conseqlientemente, ndo estaria a principio protegida.

Sendo assim, 0 que acontece com este desenvolvimento? Ficaria este sem

protecdo?

Ora, ainda que seja uma mera melhoria, o objeto é um resultado da pesquisa
do inventor e como tal seu titular merece gozar de protecdo concedida aos frutos de

atividades intelectuais.

E o0 que aconteceria se o Estado ndo previsse a protecdo de meros
desenvolvimentos a uma matéria ja protegida como patente? Indiretamente, ocorreria
um desencorajamento na continuidade de pesquisas, as quais por muitas vezes

necessitaram de consideravel investimento financeiro.

Previsto hoje em nosso ordenamento juridico através da Lei da Propriedade
Industrial n° 9.279 de 1996 - LPI, o Certificado de Adicdo se tornou uma das
ferramentas de protecdo do inventor. Infelizmente, apesar de este Instituto estar
presente no Brasil desde 1882, como veremos no capitulo 1, poucos autores ousaram

explicar minuciosamente sua defini¢éo e utilizacéo.

Sendo assim, a presente monografia, a ser apresentada ao curso de Pds-
Graduacédo em Direito da Propriedade Intelectual, destina-se a estudar de forma um
pouco mais detalhada o Certificado de Adicdo, bem como o seu papel no sistema

patentario de hoje.
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Né&o obstante, outras formas de prote¢do ao desenvolvimento posterior a uma
patente sdo previstas pela LPI, tais como a possibilidade de alteracdo do quadro

reivindicatorio e a patente de modelo de utilidade.

Ambos os Institutos tém finalidades distintas e possuem peculiaridades e
requisitos nao s6 diferentes entre si, mas também em relacdo aos Certificados de
Adicao.

Logo, ao decorrer deste estudo, hd ainda de se realizar uma analise
comparativa do Certificado de Adigdo para com a patente de modelo de utilidade e a
possibilidade de emenda do quadro reivindicatorio, prevista no artigo n° 32 da LPI.
Atraves deste, busca-se demonstrar em quais casos cada uma destas protecdes se

torna mais vantajosa ao titular de uma invencéo.

Por fim, busca-se na conclusdo compreender um pouco melhor a finalidade e
a utilizagdo pratica do Certificado de Adigcdo. Ainda, através de dados estatisticos
obtidos no INPI, sera demonstrado que apesar da longa existéncia do Certificado de
Adicdo, bem como sua larga aceitacdo em outros paises, este ainda € um recurso

pouco utilizado no Brasil.



CAPITULO 1 )
O CERTIFICADO DE ADICAO PERANTE O SISTEMA
PATENTARIO BRASILEIRO

11
Histoérico
Segundo Henri Allart, a premissa do Certificado de Adicdo surgiu na Francga

em 1844 com o intuito de permitir ao depositante ou titular de uma patente de

invencao aperfeicoar seu invento ou descoberta de forma mais econémica’.

No Brasil, ao contrario do que se afirma alguns doutrinadores, a defini¢cdo do
Certificado de Adicdo ja era encontrada na legislacdo desde 1882, através da Lei n°
3.129 de 14 de outubro de 1882, apds complementada pelo Decreto n° 8.820 de 20 de

dezembro de 1882, sob o nome de certidao de melhoramento®.

Esta protecdo foi mantida pela legislacdo subsequente, o decreto n° 16.64 de

19 de dezembro de 1923 através de seu artigo 36°.

Indo em diregdo contraria ao entendimento dos legisladores anteriores, o
decreto-lei 7.903 de 27 de agosto de 1945 exclui a previsdo da certiddo de
melhoramento, o qual permanecera sem dispositivo legal nos decretos e leis
posteriores, incluindo o Codigo de Propriedade Industrial - CPI, Lei n°® 5.772 de
1971.

Foi s6 em 1996, através da LPI, que o conceito da entdo certiddo de
melhoramento foi novamente introduzido em nossa legislagdo, sob uma nova

nomenclatura: Certificado de Adicao.

1 TINOCO SOARES, José Carlos. In Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, p. 17

2 CARVALHO DE MENDONCGCA, José Xavier. In Tratado de Direito Comercial Brasileiro, p. 166-
167

% Art. 36. O inventor ou seus legitimos successores poderdo obter para sua invencdo patente de
melhoramento, sujo prazo terminara ao mesmo tempo que o da patente principal. [sic]



Cabe ressaltar que o Certificado de Adicdo também é previsto pela Convencao
da Unido de Paris - CUP, reiterado na Gltima reviséo de Estocolmo em 1967, o qual
0 Brasil e signatario. Sendo assim, a reinclusdo deste Instituto em nosso seio
legislativo aproximou ainda mais a nossa legislacdo daquelas vigentes nos demais
paises aderentes a CUP, uma vez que o Certificado de Adicéo foi aceito pela maioria,

como veremos no Anexo C.

Frisa-se que o texto da CUP ndo é prescritivo, logo, ainda que pais-signatario,

o0 Brasil ndo tinha a obrigacédo de incluir o Certificado de Adicéo na LPI.

1.2
O Certificado de Adicao no Brasil

O Certificado de Adicdo, previsto nos artigos 76 e 77 da LPI permite ao titular
ou depositario de uma patente de invengdo a faculdade de incluir em o objeto da
invencdo modificagdes que representem um aperfeicoamento ou desenvolvimento a

patente original.

Ainda, como bem ilustra o Prof. Denis Borges Barbosa®, o “Certificado de
Adicdo de invencéo visa garantir a protecdo de desenvolvimento de uma mesma
solucdo técnica, obtidos apds o deposito do pedido, mas que ndo se constituam em
invencdo nova, por caréncia de atividade inventiva em face da patente aditivada”

[sic].

Sendo assim, conclui-se que o Certificado de Adigdo foi previsto a fim de
proteger pequenas modificacdes realizadas pelo titular que, por carecerem de
inventividade suficiente para sustentar um novo pedido de patente, muito

provavelmente permaneceriam sem qualquer protecao legal.

* Art. 1° 4) Entre as patentes de invencdo compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais
admitidas nas legislacdes dos paises da Unido, tais como patentes de importacdo, patentes de
aperfeicoamento, patentes e certificados de adicdo, etc. [sic]

> BORGES BARBOSA, Denis. In Tratado da Propriedade Intelectual, 2010, p. 1300
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Para tanto, o legislador estabeleceu algumas regras para a obtencdo de
protecdo dessas melhorias. Com isso, a LPI trouxe uma novidade ao nosso sistema,

qual seja o conceito inventivo.

1.3
Atividade Inventiva x Conceito Inventivo

O caput do artigo 76 da LPI, tal como o item 9.1 do Ato Normativo do INPI
n°® 127/97, esclarece que para o aperfeicoamento ou melhoramento de uma patente de
invencdo ser considerado objeto de Certificado de Adicdo, necessariamente este

devera possuir o mesmo conceito inventivo do pedido de patente original.

Em outras palavras, a modificacdo apresentada pelo depositante ou titular de
uma patente devera estar relacionada & mesma unidade de invencéo®. Nesse assunto, é

vélido verificarmos a definic&o apresentada pelo Dr. Gabriel Di Blasi':

“A terminologia mesmo conceito inventivo significa que as
caracteristicas do  aperfeicoamento  definidas  nas
reivindicacdes devem, de alguma forma, estar previstas no
relatorio descritivo do pedido original, para tal
aperfeicoamento estar no mesmo conceito inventivo da
invencao principal.” [sic]

Assim, esclarecido o conceito inventivo, resta entdo diferenciarmos este de
outra novidade legislativa da LPI, qual seja a atividade inventiva, um dos requisitos

essenciais a patenteabilidade, conforme artigos 8° e 13° da referida Lei.

Enquanto o conceito inventivo relaciona-se com a unidade de invengéo, ou
seja, se preocupa com que a modificacdo no quadro reivindicatério esteja em
concordancia com o pedido original, a atividade inventiva condiz com o requisito

legal de a inveng&o néo decorrer de forma vulgar j& inserida no estado da técnica.

® Conforme definicéo do artigo 22 da LPI: O pedido de patente de invengéo tera de se referir a uma
Unica invencéo ou a um grupo de invencdes inter-relacionadas de maneira a compreenderem um Unico
conceito inventivo. [sic]

" DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial — O Sistema de Marcas, Patentes, Desenhos
Industriais e Transferéncia de Tecnologia, p. 276
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A atividade inventiva garante que a matéria a ser protegida pelo direito de
patente, concedendo ao seu titular o direito de exclusiva sobre a mesma, ndo seja

6bvia para um técnico do assunto®.

Entretanto, ainda que a atividade inventiva seja essencial para que uma
invencdo seja patentedvel, esta ndo é requisito para o Certificado de Adicéo.
Conforme previsto no artigo 76 da LPI, o aperfeicoamento ou melhoramento da

patente de invencdo podera ou nado estar destituido de atividade inventiva.

Sendo assim, entende-se que o legislador permite que a melhoria seja
protegida pelo instituto do Certificado de Adigdo ainda que oObvia a um técnico do

assunto, desde que esteja inclusa no mesmo conceito inventivo da patente original.

Cabe frisar que a auséncia de atividade inventiva refere-se apenas ao pedido
de patente original, visto que a melhoria devera obedecer ao requisito de novidade e

aos demais previstos em lei frente as matérias j inseridas no estado da técnica™.

14
Outras Particularidades ao Exame do Certificado de Adicéo

Algumas caracteristicas do Certificado de Adicdo ficam claras com a

observancia dos artigos 76 e 77 da LPI.

Primeiramente, a necessidade de o pedido ser apresentado pelo mesmo
depositante ou titular da patente original, uma vez que a melhoria devera estar

inserida no mesmo conceito inventivo da patente.

8 Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - IDS. Comentarios & lei da
propriedade industrial, p. 33

° Ibid, p. 34

10 D| BLASI, op. cit., p. 276
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Outro ponto, definido pelo proprio nome do capitulo X da LPI, Certificado de

Adicdo de Invencdo, é de gue tal instituto aplica-se somente as patentes de invencao.

Logo, depositante ou titular de patentes de processo, de modelo de utilidade
ou de uso, entre outras, ndo poderdo aditar o quadro reivindicatoria através da figura
do Certificado de Adicéo, ainda que ocorram desenvolvimentos ou aperfeicoamentos

a matéria depositada.

O Certificado de Adicdo podera ser solicitado ao INPI a qualquer momento a
partir do deposito do pedido de patente até o final de sua vigéncia, permitindo que o

quadro reivindicatorio seja modificado mesmo apds a concessdo da patente,

O exame do Certificado de Adicdo seguird o mesmo tramite dos pedidos de
patente estabelecidos nos artigos 30 a 37 da LPI, ressalvada as particularidades
dispostas no artigo 76 da referida Lei. Entre elas, a previsédo do § 1° do mencionado
artigo o qual prevé a imediata publicacdo do pedido de Certificado de Adi¢do nos

casos em que o pedido de patente j& tiver sido publicado.

Ainda, o caput do artigo 77 da LPI determina o Certificado de Adi¢do como
acessorio ao pedido de patente original. Sendo assim, a vigéncia deste Instituto estara
diretamente condicionada a vigéncia da patente da qual é acessério, assim como

acompanhara o pedido original para todos os efeitos legais.

Por fim, é importante frisar que de acordo com o entendimento do Prof.
Tinoco Soares, o Certificado de Adicdo somente poderd ser indeferido se este ndo

observar as formalidade legais exigidas pelo caput do artigo 76 da LPI'.

Isto quer dizer que se a patente original for concedida, o Certificado de
Adicdo somente podera ser indeferido caso ndo possua 0 mesmo conceito inventivo,

novidade ou esteja destituido de atividade inventiva frente ao estado da técnica.

1 TINOCO SOARES, op. cit., p. 128
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A afirmacdo supra ndo se encontra claramente disposta na legislagdo em
vigor, porém, podemos concluir que o INPI também compartilha deste entendimento
atraveés da Norma Operacional n° 01/09 de 16 de janeiro de 2009, publicada pela
Diretoria de Patentes do INPI — DIRPA.

A referida norma estabelece procedimentos administrativos cabiveis ao exame
de pedido de Certificado de Adicédo e informa os despachos relacionados ao assunto
em questdo para fim de publicacdo na Revista da Propriedade Industrial - RPI. Porém,
entre os despachos elencados pela norma ndo ha a previsdo da hipoOtese de
indeferimento do Certificado de Adicdo por sua matéria em si, apenas em casos de

indeferimento, nulidade ou mudanca da natureza do pedido de patente original.

Ora, se a finalidade do Certificado de Adigdo € apenas a de incluir uma
melhoria ou desenvolvimento & patente, sendo entdo acessorio da mesma, parece
razodvel que, cumprido os requisitos legais, devera ser deferido, uma vez que a

patente € concedida.

15
Converséo do Certificado de Adi¢cdo em Patente

O paragrafo Unico do artigo 77 da LPI prevé, nos casos de processo de
nulidade de patente, a possibilidade de requerer ao INPI que a matéria objeto do
Certificado de Adicdo seja analisada de forma a averiguar se esta detém os requisitos

necessarios para que se converta em um pedido de patente de invenc&o.

Art. 77. O certificado de adigdo é acessorio da patente, tem a
data final de vigéncia desta e acompanha-a para todos 0s
efeitos legais.

Paragrafo Unico. No processo de nulidade, o titular podera
requerer que a matéria contida no certificado de adicdo seja
analisada para se verificar a possibilidade de sua
subsisténcia, sem prejuizo do prazo de vigéncia da patente.
[sic]



XV

O mesmo ocorre nos casos em que o pedido de patente é indeferido, podendo
entdo o titular solicitar a conversibilidade do certificado de adicdo em sede de

recurso.

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de
invencdo podera requerer, mediante pagamento de
retribuicdo especifica, certificado de adicdo para proteger
aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto
da invencdo, mesmo que destituido de atividade inventiva,
desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

()

8 4° O depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a
transformacéo do pedido de certificado de adi¢cdo em pedido
de patente, beneficiando-se da data de depo6sito do pedido de
certificado, mediante pagamento das retribuicdes cabiveis.

[sic]

Sem prejuizo ao disposto acima, o Ato Normativo 127/97 estendeu o
entendimento acima para os casos em que o certificado de adicédo € indeferido por seu
objeto ndo estar inserido no conceito inventivo da patente original. Nesses casos, 0
titular tem a faculdade de depositar a matéria como uma patente de invengdo ou um

modelo de utilidade, como segue:

9.6 O depositante podera, no prazo de recurso contra o
indeferimento do pedido do certificado de adicdo, por néo
apresentar 0 mesmo conceito inventivo, requerer a sua
transformacdo em pedido de patente de invencdo ou de
modelo de utilidade. [sic]

E importante ressaltar que nas possibilidades de conversdo acima
mencionadas, a data de prioridade do novo pedido de patente sera a mesma da patente

original, obedecendo ao item 9.6.1 do Ato Normativo 127/97.

Ainda, uma vez que o Certificado de Adicdo e acessorio, a nova patente
proveniente do Certificado de Adicdo estara sujeita a0 mesmo prazo de vigéncia da

patente original, como disposto no item 9.7 do mesmo Ato Normativo.
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Considerando todo o disposto, diz o Prof. Denis Borges Barbosa™:

“Parece razoavel ainda depreender da lei que seria possivel
de pedir a transformacéo do certificado de adi¢cdo em pedido
de patente ainda na fase de exame, assim como a conversao
de um pedido em relacdo ao qual o INPI determinou a falta
de atividade inventiva em face de outro pedido anterior do
mesmo titular, em certificado de adicdo daquela, ambas as
hip6teses se respeitado o devido processo legal quanto a
transparéncia e interesse de terceiros™.

Na hipdtese supra, o douto doutrinador sugere o inverso, ou seja, solicitar que
uma patente indeferida pela auséncia de atividade inventiva seja examinada como

pedido de Certificado de Adicdo referente a outra patente anterior do mesmo titular.

Ressalta-se que no presente caso a patente indeferida, a qual a natureza
mudaré para Certificado de Adicdo, devera compartilhar o mesmo conceito inventivo

da outra patente, a qual pretende ser acessorio.

12 BORGES BARBOSA, op. cit., p. 1300
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CAPITULO 2 )
O CERTIFICADO DE ADICAO E A PATENTE DE MODELO DE
UTILIDADE

2.1
A Patente de Modelo de Utilidade

“Os modelos de utilidade constituem invengdes de forma,
que se situam, pelos seus caracteristicos, em posicao
intermédia, entre as invencdes propriamente ditas e o0s
modelos industriais: aproximam-se daqueles sob o ponto de

vista técnico; e destes por consistirem também em criacdes

de forma®™”.

A primeira prote¢do dada ao conceito de modelo de utilidade foi instituida
pela Lei Alema de 1° de junho de 1891 e previa requisitos e formalidade menos

rigorosas aqueles das patentes.

Em nosso ordenamento juridico, o entendimento ndo se afastou tanto desta
premissa, considerando entdo modelos de utilidade como patentes de menor
complexidade e com um prazo mais curto de vigéncia: 15 anos ao invés dos 20

concedidos ao titular de uma patente™®.

A LPI prevé a protecdo as patentes de modelo de utilidade através da redacéo

do artigo 9°, como se segue:

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de
uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo
industrial, que apresente nova forma ou disposigao,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional
Nno seu uso ou em sua fabricacéao.

¥ GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da Propriedade Industrial, 2010, p. 179
4 Artigo 40 da LPI: A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depdsito. [sic]
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A redagdo do dispositivo legal acima traz uma importante caracteristica
inerente aos modelos de utilidade, qual seja a necessidade de se tratar de um objeto de

uso pratico.

Ainda, o legislador estabelece trés requisitos para a constatacdo de uma
patente de modelo de utilidade, sendo estes novidade e aplicabilidade industrial,

comuns as patentes de invencao, e ato inventivo.

Uma clara defini¢do do que entdo é objeto de protecdo de modelo de utilidade
é encontrada no livro do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da

Propriedade Intelectual:

“Enquanto a invencéo revela uma concepg¢ao original no que
toca a obtencdo de um novo efeito técnico, 0 modelo de
utilidade corresponde a uma nova configuracdo em objetos
conhecidos, que resulta em melhor, dotando-o de maior
eficiéncia ou comodidade na sua utilizacdo, néo revelando,
necessariamente, uma nova func&o.™” [sic]

As nocdes de novidade e aplicabilidade industrial ndo acarretam em muitas
duvidas, visto que sdo as mesmas estabelecidas como requisitos as patentes,

conforme artigos 11*° (novidade) e 15*' (aplicabilidade industrial) da Lei.

J4 0 conceito de ato inventivo, uma inovagdo da LPI, foi criado como

contrapartida a atividade inventiva, requisito de patenteabilidade.

2.2
Atividade Inventiva x Ato Inventivo x Conceito Inventivo

% IDS, op. cit., p. 23

% Art. 11. A invencéo e 0 modelo de utilidade s&o considerados novos quando ndo compreendidos no
estado da técnica. [sic]

" Art. 15. A invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicacdo industrial
guando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria. [sic]
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A atividade inventiva, prevista no artigo 13" da Lei, é requisito de
patenteabilidade e visa estabelecer que o objeto a ser protegido ndo seja 6bvio para

um técnico do assunto®®.

J& o ato inventivo, o qual “substitui” o papel da atividade inventiva nos casos
das patentes de modelo de utilidade, visa estabelecer que a matéria ndo seja comum

ou vulgar para o estado da técnica, como explicita o texto do artigo 14%° da LPI.

Sendo assim, o ato inventivo € de fato uma melhoria funcional de uma solucéo

técnica ja depositada como patente, com um grau menor de inventividade.

Qualquer davida surgida com a nova Lei em 1996 sobre o conceito de ato
inventivo foi esclarecida pelo INPI em suas Diretrizes de Exame da Diretoria de
Patente — DIRPA, publicada na Revista da Propriedade Industrial n°® 1669 de 31 de

dezembro de 2002, como se analisa abaixo:

1.9.2.3 Ato Inventivo: Considera-se que existe ato inventivo
quando a modificagdo introduzida num objeto resulta em
melhoria funcional de seu uso ou fabricacéo, facilitando a
atividade humana, e/ou melhorando sua eficiéncia. O ato
inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva,
mas com menor grau de inventividade. O fato da
modificacdo ser considerada Obvia ndo exclui a
possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade.
[sic]

Entdo, qual seria a distingdo para com 0 conceito inventivo, requisito dos
Certificados de Adic¢éo?

A grande disting&o entre esses dois conceitos faz-se do fato do ato inventivo

estar relacionado a vulgaridade da matéria no estado da técnica, enquanto que o

8 Art. 13. A invencéo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, nao
decorra de maneira evidente ou Gbvia do estado da técnica. [sic]

9 Ver item 1.2

20 Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. [sic]
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conceito inventivo diz respeito a relacdo da matéria para com a unidade de invencéao

da patente original.

2.3
Diferencas e Vantagens de cada um dos Institutos

Ao contrario do Certificado de Adicdo, o legislador especificou que a
melhoria do modelo de utilidade necessariamente serd um objeto de uso pratico,

aprimorando a solucgdo técnica dada pela patente.

Ja no caso do Certificado de Adicdo, essa premissa ndo é um requisito, ou
seja, 0 aperfeicoamento ou desenvolvimento a ser introduzido a patente de invencéo

poderé ou ndo ser um objeto de uso pratico.

Outra diferenca € que o modelo de utilidade poderd ser depositado por
qualquer pessoa, desde que enquadrada nas regras dos artigos 6° e 7° da LPI*.
Enquanto que nos Certificados de Adigdo somente o titular da patente original podera

depositar seu pedido.

Entretanto, a mais forte distin¢do entre o Certificado de Adicdo e a patente de

modelo de utilidade é a presenca de atividade inventiva.

2L Art. 6° Ao autor de invencdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que
Ihe garanta a propriedade, nas condigdes estabelecidas nesta Lei.

8§ 1° Salvo prova em contrario, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

8§ 2° A patente podera ser requerida em nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo
cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacdo de servicos determinar
que pertenca a titularidade.

8§ 3° Quando se tratar de invencdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou
mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante homeacao e
qualificagdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

8 4° O inventor sera nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgacdo de sua nomeagéo.

Art. 7° Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invencdo ou modelo de utilidade, de
forma independente, o direito de obter patente sera assegurado aquele que provar o depdsito mais
antigo, independentemente das datas de invencéo ou criagéo.

Paréagrafo Unico. A retirada de depdsito anterior sem producéo de qualquer efeito daré prioridade
ao deposito imediatamente posterior. [sic]
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O objeto do Certificado de Adigdo, como mencionado no item 1.1, podera ser
destituido de atividade inventiva em face ao deposito principal. Porém, é

imprescindivel a atividade inventiva frente ao estado da técnica.

Enguanto isso, no caso do modelo de utilidade, ndo ha a figura da atividade
inventiva. A LPI prevé que a matéria devera possuir ato inventivo, que seria, grosso

modo, uma atividade inventiva de menor complexidade.

Entdo, qual instituto € mais vantajoso para o depositante? A resposta sempre

ird depender de qual seja a melhoria ou aperfeicoamento em questéo.

E claro que se o inventor ndo for o titular da patente original, ndo ha ddvida

que a patente de modelo de utilidade sera sua Unica opg¢édo entre ambos 0s institutos.

Outro fator seria o tempo. Os Certificados de Adig&o, por serem acessorios da
patente, obedecem ao mesmo tempo de vigéncia da patente original, enquanto os
modelos de utilidade possuem uma vigéncia propria, ainda que menor do que a
patente. Assim, se a melhoria for inventada ao final da vigéncia da patente original, e
se esta representar os requisitos de modelo de utilidade, tal instituto podera ser mais

vantajoso.

Se houver davidas quanto ao ato inventivo, torna-se mais seguro para o titular
da patente o pedido de Certificado de Adicdo, desde que preencha os requisitos

legais.

Logo, ndo ha que se afirmar se de fato um desses Institutos é melhor, tendo
em vista que em muitas vezes a matéria a ser protegida serd distinta, ndo cabendo
entdo ao titular a escolha, e sim analisar qual se adéqua mais a sua inven¢do, seja o

Certificado de Adicdo ou a patente de modelo de utilidade.
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CAPITULO 3 )
O CERTIFICADO DE ADICAO E O ARTIGO 32 DA LPI

3.1
O Artigo 32 da LPI

O CPI de 1971 estabelecia através do § 3° do artigo 18 a proibicdo de
modificar as reivindicagbes descritas no pedido de patente, exceto em casos

especificos previstos na lei, tais como vicios de forma, redagéo ou datilografia®.

Art. 18. 0 pedido de privilégio serd mantido em sigilo até a
sua publicacao, a ser feita depois de dezoito meses, contados
da data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a
requerimento do depositante.

(--)

8§ 3.° O relatdrio descritivo, as reivindicagdes, os desenhos e

0 resumo ndo poderdo ser modificados, exceto:

a) para retificar erros de impresséo ou datilograficos;

b) se imprescindivel, para esclarecer, precisar ou restringir
0 pedido e somente até a data do pedido de exame;

c) no caso do art. 19, § 3.°. [sic]

O texto do CPI deixava claro que, até entdo, alteracbes no quadro
reivindicatério da patente somente poderiam ser realizadas quando o Examinador do

INPI formulasse exigéncias.

A regra acima ganhou um novo texto legal com o advento da LPI, qual seja:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de
patente, o depositante podera efetuar alteracbes até o
requerimento do exame, desde que estas se limitem a matéria

inicialmente revelada no pedido. [sic]

Com a Lei de 1996, o legislador permite ao depositante realizar modificagdes
voluntarias no quadro reivindicatdrio, desde que se limitem a matéria estabelecida no

pedido original.

2 BORGES BARBOSA, op. cit., p. 1451
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Poréem, o texto da LPl ndo especificou de forma clara se tais emendas
poderiam ser realizadas ap06s o pedido de exame. Entretanto, a luz da Constituicéo
Federal de 1988, fez-se razodvel interpretar a norma de forma que o quadro
reivindicatério fosse imutavel apds o pedido de exame da patente. Diz o Prof. Denis

Borges Barbosa:

“Parece razoavel postular que seja inadmissivel qualquer
alteracdo voluntaria do quadro reivindicatério ap6s o
pedido de exame. Com efeito, um dos cernes da questdo
proposta consiste em demonstrar que nao houve na espécie
uma interpretacdo da lei consoante a busca de uma solugdo
para o equilibrio entre forgcas constitucionais aparentemente
antagonicas.”? [sic]

O aparente desequilibrio levantado pelo douto doutrinador refere-se ao fato do
Brasil adotar o sistema da livre-concorréncia, no qual o direito de exclusiva
concedido ao titular de uma patente € uma excecdo. Dessa forma, as regras
estabelecidas pela Lei devem ser estritamente seguidas, buscando sempre o melhor

para a coletividade, qual seja que a matéria entre para o estado da técnica.

As Diretrizes de Exame da DIRPA tentaram esclarecer esse ponto, tratando de
emendas voluntérias, as quais seriam realizadas antes do exame do pedido — item
1.4.3%, e as propostas de emendas, a serem solicitados apés o pedido de exame —
item 1.4.4%,

Seguindo este entendimento, a Resolucdo da Associacdo Brasileira da

Propriedade Intelectual — ABPI —n° 56 de dezembro de 2003 concluiu:

2 BORGES BARBOSA, op. cit., p. 1453

24 1.4.3 Emendas Voluntarias (antes do requerimento do exame) — Eventuais emendas apresentadas
voluntariamente antes do pedido de exame serdo consideradas como parte integrante do pedido. Essas
emendas podem tratar da mera corre¢do de erros, visar a definir a invencao de forma mais correta,
esclarecendo ou precisando o pedido, ou, ainda, restringir o pedido. (...) Por outro lado, ndo é admitida
a inclusdo de matéria nova, isto é, que néo estava contida no pedido originalmente depositado. (...)

25 1.4.4 Propostas de emendas (ap6s o requerimento de exame) — Qualquer proposta de emenda
posterior ao requerimento de exame podera ser aceita a critério do examinador, em especial se 0 exame
propriamente dito ainda ndo tiver sido iniciado ou se a aceitagdo destas propostas ndo interferir de
forma prejudicial ao exame. (...)
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“A analise dos dispositivos relevantes da Lei n°
9.279/96 revela que, mesmo apos o requerimento do
exame, persiste a possibilidade de emendar o pedido de
patente em resposta a exigéncias e pareceres e também
voluntariamente, embora nessa ultima circunsténcia a
aceitacdo das emendas fique sujeita ao crivo do
examinador™?®. [sic]

Cabe ressaltar que ao falar de emenda, seja antes ou depois do pedido de
exame, o legislador definiu que esta ndo podera trazer matéria nova a patente. Em
suma, as emendas tém como finalidade tornar o quadro reivindicatério mais claro ou

definir a patente de maneira mais adequada.
Ainda, em nenhuma hipotese cabem emendas apds a concessdo da patente.

3.2
O Certificado de Adicdo e as Emendas

Seria entdo o certificado de adicdo uma forma de se emendar o quadro

reivindicatorio a qualquer tempo, inclusive ap0s a concessao da patente?

Ambos os institutos possuem uma caracteristica em comum, qual seja de que
somente poderd ser solicitado pelo titular da patente. Mas neste ponto acabam as

semelhancas.

Primeiramente, cabe esclarecer que o objeto de certificado de adi¢do nédo é
igual a0 da emenda. O primeiro introduz a patente uma melhoria, seja um
aperfeicoamento ou um desenvolvimento a patente de invencdo, Cabe ressaltar que
ainda que a matéria tenha que compartilhar o0 mesmo conceito inventivo da patente
originaria, ha de fato uma alteracdo, e por que néo dizer, uma extensdo dos direitos do

titular da patente.

%6 Resolugdo da ABPI n° 56
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Por outro lado, a emenda busca tdo somente esclarecer o quadro
reivindicatério ou consertar erros formais do texto, ndo Ihe sendo permitido incluir

qualquer materia nova.

Ainda, a emenda passa a ser considerada como parte integrante do pedido de
patente, e é analisada junto com o pedido. Enquanto que o certificado de adicédo €

analisado separadamente, em tramite idéntico ao da patente.

Por fim, os certificados de adicdo estdo restritos as patentes de invencéo,

enquanto as emendas sdo cabiveis a quaisquer tipos de patentes.
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CONCLUSAO

Diante todo o estudo supra, podemos concluir que o Certificado de Adicao &
tanto uma ferramenta para o titular de uma patente, quanto um Instituto que

impulsiona o sistema patentario brasileiro.

Como ferramenta, o Certificado de Adicdo permite ao titular obter protecdo a
uma melhoria ou aperfeicoamento de sua invengdo, o qual, sem o referido, néo
gozaria dos privilégios concedidos pela LPI, especialmente frente a violacdes de

terceiros.

Como fator de impulso ao sistema patentario, o Certificado de Adicdo
encoraja aos titulares de patentes a persistirem com as pesquisas para O
desenvolvimento do objeto ja protegido. Sem a possibilidade de proteger este novo
resultado, qual seja a melhoria da invengdo, muitos titulares de patente optariam pelo

abandono do referido estudo, o qual ja estaria protegido, e buscariam novos ramos.

E claro que a busca por novas invencdes em diferentes campos de
conhecimento é importante e deve ser estimulada. Entretanto, a ciéncia e a tecnologia
ja mostraram que o aperfeicoamento de um objeto j& inventado pode ser, por muitas

vezes, tdo Util e importante para o consumidor como a invengdo em si.

Na prética, o Certificado de Adicdo devera ser utilizado pelo titular de uma
patente quando este ndo estiver certo se a matéria detém atividade inventiva, ou seja,
ndo poderd esta ser Obvia ou inclusa no estado da técnica. Sendo assim, € o
entendimento que o Certificado de Adicdo torna-se mais vantajoso aqueles

aperfeicoamentos ou desenvolvimento que carecem de atividade inventiva®'.

Nesses casos, a obtencdo de uma nova patente por este titular é incerta e o

pedido de Certificado de Adigéo torna-se uma medida mais segura € menos custosa.

7 IDS, op. cit., p. 34
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Por outro lado, caso a matéria de fato detenha atividade inventiva, devera o
titular depositar um novo pedido de patente. Este procedimento o beneficia & medida
que 0 novo deposito de patente ndo sera acessorio do outro ou tera a mesma validade

deste.

Mas se a ha a possibilidade de converter o Certificado de Adicdo, por que
arriscar um novo depdsito? Cabe lembrar novamente que nos casos em que ha a
mencionada conversdo, analisada no ponto 1.5 desta obra, a nova patente obedecera a

validade da patente original.

Ou seja, se 0 aperfeicoamento ¢é alcancado pelo titular da patente faltando 5
(cinco) anos para o término desta, a conversao da matéria do Certificado de Adicédo
ndo se torna mais tanto vantajosa, visto que ainda que concedido o seu registro,

permanecera em vigor por apenas 5 (cinco) anos.

Infelizmente, se observa que o Certificado de Adigéo ainda é uma faculdade

pouco utilizada, especialmente no Brasil.

O crescimento do mercado consumidor acarretou em um aumento nos pedidos
de patente ao redor do mundo. Em 09 de Fevereiro de 2011, a World Intellectual
Property Organization — WIPO, também conhecida no Brasil como Organizacdo
Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, publicou um estudo apontando que o
nimero de depdsitos de patentes cresceu em 2010 4,8% com referéncia ao ano

anterior?®,

No Brasil, o crescimento ndo foi muito diferente, conforme pode ser
observado no Anexo A. Segundo o INPI, uma das razbes para este aumento foi a

maior procura de protecéo a patentes de microempresas e instituicées de pesquisas®’.

%8 Disponivel em http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0004.html#annex1
2° Disponivel em http://www.inpi.gov.br/noticias/crescem-pedidos-de-patentes-por-microempresas-e-
instituicoes-de-pesquisa/?searchterm=ESTAT%CDSTICA
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Infelizmente, esta ndo parece ser a mesma realidade do Certificado de Adicéo.
De acordo com os nimeros apresentados no Anexo B, de fato houve um aumento nos
pedidos deste Instituto. No entanto, o crescimento ainda é pequeno, ocorrendo em

2007 apenas 8 (oito) pedidos a mais do que no ano anterior.

Cabe ressaltar que as estatisticas disponiveis no INPI relacionadas aos
depdsitos de Certificados de Adicdo correspondem apenas ao periodo de 1997 a 2007,

ndo havendo dados estatisticos de 2008 a 2010.

Por que entdo esta falta de interesse para com os Certificados de Adi¢do? Em
muitos casos, essa opgdo sequer € apresentada ao titular. Tendo em vista 0s custos
com pesquisas, em alguns casos tona-se mais proveitoso aprofundar o
desenvolvimento a ponto deste cumprir os requisitos legais para depositar um novo

pedido de patente de invencdo ou de modelo de utilidade.

Ainda, quando a melhoria é de pouca significancia, o titular pode solicitar a
alteracdo do quadro reivindicatorio, como explicado no ponto 3.1, desde que ndo seja

matéria nova.

Outrossim, e dificil imaginar uma situacdo no qual terceiro violaria a
melhoria, matéria do Certificado de Adicdo, sem violar a patente original em si.
Sendo assim, na préatica, ainda que o desenvolvimento ndo estivesse devidamente
protegido pelo &mbito da LPI, o titular da patente violada ainda sim teria argumentos

com base no depdsito original.

Cabe ressaltar que o Certificado de Adicdo é adotado por diversos paises,

como nota-se em Anexo C.
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Apesar do pouco uso, acredito que o Certificado de Adicdo tem de fato um
papel no sistema patentario nacional e internacional, havendo a necessidade de se

promover mais a sua utilizag&o junto aos titulares.

Esta ferramenta visa proteger o titular ainda mais sobre o seu invento, afinal,
ainda que uma mera melhoria, aquele resultado é fruto do trabalho intelectual do

inventor.

Além disso, considerando que o Certificado de Adicdo serd sempre acessorio
da patente original, ndo ha um aumento significativo do direito de exclusiva, visto
que a melhoria ndo poderia ser utilizada sem o objeto de patente protegido. Nesse

caso, ndo ha danos a sociedade.

Ao contrario, a meu ver a sociedade ainda sai ganhando, pois, findo a patente,
nédo soO seu objeto entrard em dominio publico, mas também os desenvolvimentos e

aperfeicoamentos depositados como Certificados de Adig&o.

Logo, conclui-se que o Certificado de Adi¢do tem sim sua utilidade, sendo

capaz de aumentar a protecdo de uma patente, sem violar a fungéo social desta.
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ANEXO A
Estatistica de Pedidos de Patente de 1997 a 2010

Estatisticas Patentes 1997-2010.

+ Pedidos de Patentes e Desenhos Industriais

1997 20.388
1998 21.553
1999 23.947
2000 24.192
2001 23.707
2002 24.098
2003 24.872
2004 22.359
2005 21.187*
2006 21.314
2007 24.107
2008 27.241
2009 26175 %%

*A partir de 2005 os pedidos de Desenho Industrial passaram a ser considerados
para efeitos de estatistica pela Diretoria de Transferéncia de Tecnologia. De janeiro
a dezembro de 2005 foram solicitados ao INPI 5.142 registros de Desenho
Industrial.

** Dados preliminares e ainda n3o consolidados

*** Em 2010, até maio, foram feitos 10.778 pedidos.
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ANEXO B
Estatistica de Pedidos de Patente de 1997 a 2007%°

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Coordenagdo-Geral de Planejamento e Or¢amento - CGPO

PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS

Tipos de Patentes e

Origem do Depositante 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 19.443 18919 20.883 20.605 20.679 19.541 21.278 22.860 2408 24.160 9.172
residentes 5.678 5.292 6.106 6.222 6.703 6.832 7.195 7484 7107 6.919 6.731
néo-residentes 13.565 13627 14777 14.383 13.974 12709 14.083 15.376 16.936 17.241 2441
Privilégio de Invengdo 7.582 6.061 6.582 6.677 6.575 5.802 5811 6.282 6.324 6.047 6.043
residentes 274 24% 2791 3.061 3308 3349 3643 3922 3.900 3813 3.867
nio-residentes 4841 3606 3.791 3616 3.267 2457 2.168 2.360 2424 2232 2.181
Modelo de Utilidade 3173 2815 3.302 3.153 3.389 3.416 3462 3470 EAPA 3.033 2792
residentes 3.092 2739 3228 3073 3.304 3.369 3415 3423 30m 2981 2758
nio-esidentes il 76 74 50 83 47 47 47 50 52 34
residentes 30 62 62 69 78 9% 112 110 12 103 106
nio-residentes i 5 10 7 i ] 7 7 6 T 12
PCT* 8.653 9.976 10.927 10.699 10.629 10.220 11.886 12.991 14.480 14.970 24
residentes 19 36 2 19 19 20 25 29 24 20 ¥
ndo-residentes 8.638 9.940 10.902 10.660 10614 10.200 11.861 12.962 14456 14.950 214

onie: Banco de Dados INF

* Dados nao-consolidados

**PCT ="Patent Cooperation Treaty" (Tratado de Cooperagéo de Patentes)

**Entrada na fase nacional dos Depdsitos via fratado de cooperagéo de patentes (PCT), computados pelo ano de de depésitos interacional
(ndo-consolidados)

Atualizago: Agosto de 2008

%0 Grifos nossos
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ANEXO C
Estatistica de Pedidos de Patente, por tipo, de 1997 a 2007

Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States
(status on 18 February 2010)
MNational | ARIPO  |Eurasian  |European 0AFI Utihity model ¥ Other
patent patent patent patent patent instead of in addition to
(AF) (EA) (EP) (04) national patent national patent
AE X X Patent of addition
AG X
AL X X Extension of EP patent =
AR X X X Provisional parent
AD X X Certfificate of addifion
AT X X X X Patent of addition
AU X Patent of addition
AF X X X
BA X Patent of addition,
extension of EF parent”
BB X
BE X
BF X y OAPI certificate of
model addition
BG X X X X
BH X X
BJ X OAPT urility OAPT certificate of
model addition
ER X X Certfificate of addifion
BW X i ARIPO wility AFRIPO utiliny Unibiny meodel certificare
model mods]
BY X X X
BZ X X
ca X
CF X DAPT utility OAPT certificate of
model addifion
G X OAPT urility OAPT certificate of
model addifion
CH+LI X X
CI X DAPT urlity OAPIT certificate of
model addition
CL X X
CM X QAPT uriliny OAPI certificate of
model addition
CN X X
co X X
CR X X
cU X Patent of addition,
Ivewtor’s cer are,
inventor's certificate
of addition
Y
cz X X X
DE X X X X Patent of addition

31 Grifos nossos
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Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States
(status on 18 February 2010)

Mational | ARIPC |Eurasian | European| OARI Utility mode! Utility model Other
patent patent patent patent patent instead of in addition to
{AP) (EA) (EP) (OA) patent patent
DK x X X x
D s x
Do X X
DZ X Certificate of addition
EC X X
EE x X X x
EG X x
ES X X Patent of addition
Fl x X X
FR X
GA x QAP utility OAPI certificate of
model addition
GB X X
GD' X
GE X X
GH X X ARIPO wutility ARIPOD utifity Utility certificate
model mindel
GM X X ARIPC utility ARIPO utifity
model model
GN * DAP| utility model OAPI certificate of
addition
GG X OAP utility mode OAPI certificate of
addition
GR X
GT X X
GW * DAP| utility mode! DAPI certificate of
addition
HN! x
HR x x2 “Consensual patent.”
extension of EP
patent™
HU x X X
D X
IE X
IL Patent of addition
IN Patent of addition
IS
I
JP x X
KE X Mational or ARIPO ARIPO utiity
utility model model
KG X * X
KM X
KN’ X
KP X X Inventor's certificate
KR X
KZ X x Provisional patent
La' X
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Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States
(status on 18 February 2010)
Mational | ARIFO |Burasian [European| OAPI Utility model Utility model Cther
patent patent patent patent patent instead of in addition to
(AP (EA) (EF) (OA) patent patent
LG X
LI {sea CH)
LK
LR x x* ARIPO utility ARIPO utility
model® model*
LS X X National or ARIPO ARIPO utility
utility modsl model
LT X X
LU X X
LV X
LY X Patent of addition
MA X Certificate of addition
M X
MD X X X Short-term patent
ME ks Extension of EP patents
MG X Certificate of addition
MK X x Patent of addition,
extension of EF patent
ML X QAP utility model OAPI certificate of
addition
MM X
MR X QAP utility mode! QOAPI certificate of
addition
MT X
W % x ARIPO utility ARIPO utility Patent of additicn
mizdel miodsl
WX x X
MY X “utility innowvation™
MZ X X Mational or ARIPO ARIPO utility
utility maode! model
FA X x ARIPO utility ARIPO utility
model model
NE x QAP utility model OAPI certificate of
addition
NG X
M X X
ML X
MO X x2
NZ ks Patent of addition
oM X
PE X 3
PG X
PH X 3
PL X X 4
FT x X X x
RO x x
RS X Patent of addition,
petty patent, Exher!sior of
EP patent”




