
MINISTÉRIO DA lNDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 


RESOLUÇÃO/ INPI No 191, DE 18 DE MAIO DE 2017 

Assunto: Institui o Projeto Piloto de 
priorização do exame de pedidos de 
patentes depositados por Instituições de 
Ciência e Tecnologia, "Patentes ICTs". 

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE 
COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO 
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL , no uso das atribuições previstas no 
Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016 e tendo em vista o disposto no artigo 152 da 
Portaria n° 11, de 27 de janeiro de 2017, e na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da 
Propriedade Industrial- LPI, 

RESOLVEM: 

Art. 1 o Esta Resolução institui o Projeto Piloto de Priorização do Exame de Pedidos de 
Patente depositados por Instituições de Ciência e Tecnologia, intitulado "Patentes ICTs". 

Art. r Para os fins do disposto nesta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - LPI: Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996; 

II - IPC: Classificação Internacional de Patentes; 

III- PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; 

IV- RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT; 

V - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no âmbito do PCT; 

VI - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT; 

VII - ICT: Instituições de Ciência e Tecnologia, conforme definição do inciso V. do 
artigo 2°, da Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016; 

VIII - TRL ou Níveis de prontidão tecnológica (Technology Readiness Leveis): 
metodologia de estimação da maturidade tecnológica dos Elementos Tecnológicos Críticos 
(CTE) de um projeto através do processo de desenvolvimento, baseado em uma escala de 1 a 
9, conforme Anexo I; 

IX - Primeiro Pedido de Patente: pedido de patente com direito de prioridade assegurado 
para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional conforme, 
estabelecido pela CUP; ou depósito internacional, no âmbito do PCT, sem reivindicação de 
prioridade; 



X - Família de Patentes: conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um 
escritório de patente nacional ou organização internacional, em que todos reivindiquem como 
prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente; 

XI Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condições de elegibilidade -

estabelecidas nesta Resolução; 

XII - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame 
compartilhado prioritário exclusivamente por intermédio de formulário eletrônico; 

XIII - Pedido suficientemente correspondente: pedido cuja matéria descrita no pedido 
não acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável em outro pedido de mesma 
família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo ambos 
pertencentes à mesma família de patentes; 

XIV - Reivindicação suficientemente correspondente: reivindicação em que a matéria 
pleiteada no pedido de patente é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada 
patenteável em outro pedido de patente de mesma família de patentes, mesmo considerando 
diferenças devido a traduções da reivindicação; 

XV- RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial; e 

XVI- CIP: classificação internacional de pedidos de patente. 

Art. 3° Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente de invenção ou pedidos de 
patente de modelo de utilidade que atendam simultaneamente as seguintes condições: 

I- Pedido de patente onde pelo menos um dos depositantes seja uma ICT; 

II - Pedido de patente pertencente a uma família iniciada no INPI; ou no RO/BR e que, 
na fase internacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA; 

III - Pedido de patente que não possua como classificação principal, segundo CIP, a 
seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou a Seção F (Engenharia Mecânica; 
Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos 
inferiores; 

IV- Matéria do pedido de patente com TRL superior a 5, conforme Anexo I; e 

V - Matéria do pedido de patente comprovadamente estar licenciado ou em processo de 
licenciamento ou mediante declaração de interesse de utilização por empresa. 

Art. 4° A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao 
preenchimento dos seguintes requisitos: 

I Pedido de patente para o qual foi publicado o despacho "Pedido de Patente ou-

Certificado de Adição de Invenção depositado" ou o despacho "Notificação- Fase Nacional 
-PCT'; 

II - Pedido de patente publicado pelo INPI ou por organização internacional com efeito 
de publicação nacional; 

III- Pedido de patente com requerimento de exame efetuado; 

IV Pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de -

exigência anteriormente formulada pelo INPI; 
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V - Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações 
de pagamento das anuidades; 

VI - pedido de patente que não tenha outro requerimento de priorização de exame 
concedido e publicado na RPI. 

VII - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil. 

Art. 5° O requerimento de exame prioritário pode ser efetuado em qualquer momento, a 
partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico. 

Art. 6° O requerimento de exame prioritário para os pedidos de patente de que trata esta 
Resolução, far-se-á por pelo menos um dos depositantes. 

Parágrafo único. Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata 
esta Resolução, deverão ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1°, 
do artigo 216, da LPI. 

Art. 7° O depositante poderá participar com apenas 1 (um) pedido de patente a cada 
ciclo mensal. 

§ 1o O ciclo mensal de que trata o caput do artigo é contabilizado do 1 o ao último dia 
útil do mês e não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. 

§ 2° Havendo mais de um depositante, o limite do caput se aplicará a todos, e 
considerar-se-á que cada um efetuou um requerimento de participação no ciclo mensal. 

§ 3° As demais petições de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do 
mesmo ciclo mensal, não serão conhecidas. 

Art. 8° O depositante estará SUJeito ao pagamento de retribuição correspondente à 
avaliação do requerimento de participação. 

Art. 9° A participação no Projeto Piloto não isenta o depositante das retribuições 
pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente. 

Art. 10. No requerimento de exame prioritário de um pedido de patente no Projeto 
Piloto deverão ser apresentados ao INPI, no mínimo, os seguintes documentos e informações: 

I- Formulário de requerimento de exame prioritário de pedido de patente, formulado 
por meio de petição própria; 

II - Comprovação do enquadramento de um dos depositantes na natureza de ICT, 
conforme estabelecido nesta Resolução; 

III - É necessário apresentar documentação comprobatória de que o objeto do pedido de 
patente está licenciado ou em processo de licenciamento com empresas de quaisquer portes ou 
qualquer outra condição que vincule que a tecnologia tem potencial de chegar ao mercado; 

IV - É necessário apresentar documentação comprobatória de que o objeto do pedido de 
patente possui TRL superior a 5; 
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V Declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de-

processo judicial no Brasil. 

§ 1 o Consideram-se documentos válidos para a comprovação referida no inciso II de 

que trata o caput deste artigo, cópias simples de certidões emitidas pelo Poder Público, dentro 
de seu prazo de validade, que evidenciem o enquadramento da ICT, tais como o comprovante 
de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal do Brasil, o comprovante de inscrição 
junto ao Ministério da Educação e Cultura, o comprovante de inscrição junto ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia ou documento equivalente; 

§ 2° Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso III de que trata o 
caput deste artigo cópias simples de contratos de transferência de tecnologia, independente de 
averbação junto ao INPI, ou documento equivalente, ou declaração de interesse de utilização 
por empresa. 

§ 3° Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso IV de que trata o 
caput deste artigo cópias simples dos documentos constantes no Anexo I, ou documento 
equivalente, ou declaração de que a tecnologia apresenta maturidade tecnológica superior a 5. 

Art. 11. O pedido de patente deverá ser adequado para corresponder suficientemente ao 

considerado patenteável pelo ISA ou IPEA, até o requerimento de participação no Projeto 

Piloto, quando ambos dos seguintes eventos ocorrerem: 

I- O INPI atuou como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual 
se requer participação no Projeto Piloto; e 

II - Há indicações no "Relatório de Exame Preliminar Internacionaf' sobre 
descumprimento de regra ou artigo do PCT do qual se deduza a possibilidade do pedido de 
patente estar em desacordo com a legislação nacional. 

Art. 12. É necessária a apresentação de Relatório de Busca de Referências no Estado da 
Técnica e Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica: 

I - São requisitos para o Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica: 

a elaboração de relatório tendo como base a busca no Estado da Técnica de-

documentos patentários e de literatura não patentária; 

b a busca de referências no Estado da Técnica deve ser efetuada para a matéria-

referente Ta cada reivindicação do pedido de patente; e 

c o relatório deve indicar o campo técnico da busca, incluindo-se a(s)-

classificação(ões) internacional( is) de patentes utilizadas. 

II - São requisitos para a Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o 
Estado da Técnica: 

a - manifestação sobre os documentos apresentados, fazendo referência ao documento 
mais próximo no Estado da Técnica; 

b descrever as características técnicas do pedido de patente que não são antecipadas -

pelas referências citadas; e 

c - indicar, de modo detalhado, as razões que tomam a matéria reivindicada patenteável 
em relação à(s) referência(s) citada(s). 
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§ 1 o O Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica e a Manifestação Sobre 
a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica não vincularão a decisão do INPI 
referente ao exame do pedido de patente. 

§ 2° Dispensar-se-ão as apresentações do Relatório de Busca de Referências no Estado 
da Técnica e da Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da 

Técnica na hipótese do INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de 
patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto, conforme descrito no artigo 11. 

Art. 13. O Projeto Piloto irá receber requerimentos de participação, por até um ano. 

Parágrafo único. A verificação dos requisitos de elegibilidade e a possível priorização 
dos atos na esfera administrativa do INPI ocorrerão mesmo depois de findo o prazo descrito 
no caput. 

Art. 14. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos 
pedidos de patente que poderão participar do Projeto Piloto será de responsabilidade da 
Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados -
DIRPA. 

§ 1° A DIRPA designará a unidade responsável pela a análise dos requerimentos de 
exame prioritário. 

§ 2° A unidade responsável convocará a Comissão Técnica para avaliar os 
requerimentos de participação, conforme regulamentação específica. 

§ 3° A ordem de avaliação dos requerimentos de participação no Projeto Piloto 
corresponderá à data de recebimento da última petição de requerimento de participação no 
Projeto Piloto pelo INPI, ou a data de saneamento de eventuais irregularidades no 

requerimento de participação, ou a data do preenchimento das condições descritas no artigo 
4°, o que ocorrer depois. 

Art. 15. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto 
piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo a: 

I- opinião pela possibilidade de participação; ou 

II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; ou 

III - opinião por negar a participação. 

Art. 16. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes, 
Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados. 

Art. 17. A decisão será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. 

Art. 18. A concessão do exame prioritário implicará na priorização de todos os atos na 
esfera administrativa do INPI. 
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Art. 19. Uma vez concedido o exame prioritário, o exame de mérito não será iniciado 
antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido prevista no artigo 31, da Lei n° 
9.279, de 1996. 

Art. 20. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a 
participação do pedido de patente quando: 

I- em desacordo com o artigo 219, da Lei n° 9.279, de 1996; 

II - a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de 
documentação fora do prazo previsto nesta Resolução; 

III- a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais 
documentos e informações exigidos nesta Resolução; e 

IV- a decisão teve como base o não cumprimento das condições exigidas pelo artigo 5° 
desta Resolução, antes da avaliação pela comissão técnica. 

Art. 21. A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Projeto Piloto 
estará limitada ao número máximo de 200 (duzentos) requerimentos de exame prioritário 
concedidos. 

§ 1 o Na hipótese do número de pedidos aptos a participarem do Projeto Piloto for 
superior ao estabelecido no caput deste artigo, será negada a participação dos pedidos de 

patente excedentes no Projeto Piloto. 

§ 2° O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem 
cronológica das datas de requerimento de exame prioritário, considerando a última data de 
requerimento de participação do pedido de patente. 

Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação. 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017 

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL 
Presidente 

O REIS MOREIRA 

Diretor de es, Programa de Computador 

e Topografia de Circuitos Integrados 
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13 requisitos l 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

Anexo I, da Resolução no 191, de 18 de maio de 2017 

A Tabela abaixo fornece uma sugestão de descrição e dos resultados dos TRLs. A segunda coluna sugere o marco atingido em cada TRL, 

enquanto a terceira coluna fornece uma lista de sugestão de documentos que pe1mitem a indicação do TRL respecitvo1• 

TRL Nível de maturidade Descrição I Marco alcançado para o elemento 
tecnologica 

2 

Princípios básicos 
observados e relatados 

Conceito tecnolóigico 
e/ou aplicação 
formulado 

Função critica 
analitica e 
experimental e/ou 
prova de conceito 
caracteristico 

Menor nível de prontidão de tecnologia. A investigação 
científica começa a ser traduzido cm investigação aplicada e 
desenvolvimento (P&D). Pode haver aplicações potenciais 
identificadas, mas os conceitos elementares ainda não foram 
formulados. Exemplos podem incluir estudos de papel de 
propriedades básicas de uma tecnologia. 

Começa o processo inventivo e a formulação de elementos 
preliminares. Uma vez que os princípios básicos são 
observados, aplicações práticas potenciais podem ser 
fromulados. As aplicações ainda são especulativas, c não há 
prova ou análise detalhada para apoiar as suposições. Os 
exemplos limitam-se aos estudos analíticos e não há prova de 
conceito ainda. 

A atividade de P&D é iniciada. Os elementos conceituais são 
elaborados e tratados de forma independente. Estudos 
analíticos demonstram o desempenho e estudos de laboratório 
validam empiricamente as previsões. Exemplos incluem 
componentes que ainda não são integrados nem são 
representantivos. 

Resultado do trabalho (documentado) e informações de apoio 

Expressão dos princípios básicos destinados ao uso. 

Identificação de aplicações potenciais. 

Pesquisas publicadas que identificam os princípios subjacentes da 
tecnologia. Referências de quem, onde, quando. 

Formulação de aplicações potenciais. 

Projeto conceituai preliminar do elemento, fomecendo a compreensão de 
como os princípios básicos podem ser usados. 

Publicações ou outras referências que descrevem a aplicação que está sendo 
considerada e que fornecem análises para apoiar o conceito. 

Requisitos de desempenho preliminar, incluindo a detitúção dos 
de desempenho funcional. 

Projeto conceituai do elemento. 

Entradas de dados experimentais, definição de experimento baseado em 
laboratório e resultados. 

1 Critérios adaptados do Manual de Operações das Unidades do EMPBRAPll, da ABNT NBR ISO 16290:2015 -Sistemas espaciais- De.finiçlio dos níveis de 
maturidade da tecnologia (TRL) e de seus critérios de avaliaçlio, do relatório do Departamento de Defesa Americano, do relatório da Agência Nacional Aeroespacial 
Americana (NASA) e do relatório da Agência Espacial Europeia, e a Comissão Europeia. 
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produto processo 
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Validação da função 
crítica do componente 
crítico do produto ou 
do processo cm 
ambiente de 
laboratório. 

Validação da função 
critica do componente 
do produto ou do 
processo em ambiente 
relevante. 

Demonstração do 
sistema ou subsistema 
do protudo ou 
processo através de 
protótipo com as 
funções críticas do 

ou 

Componentes tecnológicos básicos são integrados para 
constatar que eles vão trabalhar juntos (mesmo que apresente 
"baixa fidelidade" em comparação com o sistema final). 

Desempenho funcional do elemento é demonstrado por testes 
em ambiente de laboratório de experimentação. 

Exemplos incluem a combinação de elementos e/ou 
componentes "ad hoc" em laboratório. 

Funções críticas do elemento são identificadas e o ambiente 
relevante associado é definido. 

Modelos São produzidos em pequenas quantidades para 
verificar o desempenho por meio de testes no ambiente 
relevante, sujeitos a escala de efeitos. 

Fidelidade da tecnologia de experimentação aumenta 
significativamente. Os componentes tecnológicos básicos são 
integrados com elementos comprovativos razoavelmente 
realistas, então eles podem ser testados em um ambiente 
simulado. 

Exemplos incluem a integração de componentes de laboratório 
com "alta fidelidade". 

Um protótipo representativo do produto ou processo é testado 
em um ambiente relevante. Funções críticas do produto ou 
processo são verificadas, seu desempenho é demonstrado em 
um ambiente relevante, c é construído um modelo 
representatido da forma, ajuste e função. 

Representa um grande passo na aplicação de uma tecnologia. 

8 

Modelos analíticos de elemento para o prova de conceito. 

Resultados dos testes labomtoriais reaJjzados para medir parâmetros de 
interesse e comparação com previsões analíticas para subsistemas eólicos. 

Requisitos de desempenho preliminar com definição de requisitos de 
desempenho funcional. 

Projeto conceituai do elemento. 

Plano de teste de desempenho funcional. 

Definição de experimentação para a verificação do desempenho funcional. 

Relatórios de ensaio de experimentação. Fornece uma estimativa de como 
os resultados dos testes diferem os objetivos esperados. 

Definição preliminar dos requisitos de desempenho e do ambiente 
relevante. 

Identificação e análise das funções criticas de elemento. 

Projeto preliminar do elemento, que é apoiado por modelos adequados para 
a verificação de funções criticas. 

Plano de teste de função clitica. 

Análise dos efeitos de escala. 

Definição de experimentação para a verificação da função c.títica. 

Relatórios de ensaio de experimentação. 

Os resultados do teste laboratorial de experimentação são integrados com 
outros elementos de suporte em um ambiente simulado operacional. 

São respondidas questões, tais como: como o ambiente "relevante" difere 
do ambiente operacional esperado? Como comparar os resultados do teste 
com as expectativas? O produto ou processo experimental foi refinado para 
mais quase coincidir com os objetivos do esperado final izado? 

Definição dos requisitos de desempenho e do ambiente relevante. 

Identificação e análise das funções críticas de elemento. 

Projeto de produto ou processo, que é apoiado por modelos adequados para 
a verificação de funções cliticas. 

Plano de teste de função crítica. 
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em um ambiente 
relevante. 

Demonstração do 
protótipo em um 
ambiente operacional. 

Produto ou processo 
efetivo, completo e 
qualificado através de 
teste e demonstrações. 

Produto ou processo 
comprovado por meio 
da aplicaçãQ ou uso 
bem sucedido no 
mercado. 

Exemplos incluem um protótipo de teste em um ambiente de 
laboratório de alta fidelidade ou em um ambiente simulado 
operacional. 

Protótipo perto ou no sistema operacional planejado. Um 
modelo representativo, refletindo totalmente todos os aspectos 
do projeto do produto ou processo, é construido e testado com 
margens suficientes para demonstrar o desempenho no 
ambiente operacional. Desempenho do produto ou processo é 
demonstrado em um ambiente operacional (indústria, 
residência, corpo humano, etc). 

Em quase todos os casos, esta TRL representa o final do 
desenvolvimento do produto ou processo. A tecnologia foi 
provada para trabalhar em sua forma final e sob condições 
esperadas. 

Exemplos incluem os testes de desenvolvimento e avaliação 
(developmental test and evaluation DT&E) do produto ou-

processo para determinar se ele atende as especificações de 
projeto. Outro exemplo é o modelo de voo qualificado e 
integrado no sistema final pronto para voo. 

Tecnologia é madura. Aplicação real do produto ou processo, 
em sua forma final e sob condições de uso ou operação. O 
elemento performa com sucesso em um ambiente operacional 
real. 

Exemplos incluem a venda do produto no mercado. 

Definição de modelo para as verificações de função crítica. 

Relatórios de ensaio de modelo. 

Resultados de testes laboratoriais de um protótipo de sistema que está 
próximo à configuração desejada em termos de desempenho, peso c 
volume. 

São respondidas questões, tais como: o ambiente de teste que diferia do 
ambiente operacional? Como o teste compara com as expectativas? O que 
são/foram os planos, opções ou ações para resolver problemas antes de se 
mudar para o próximo nível? 

Definição dos requisitos de desempenho, incluindo a definição do ambiente 
operacional. 

Definição de modelo e realização. 

Modelo de plano de teste. 

Resultados de teste de modelo. 

Resultados dos testes de um protótipo de sistema em um ambiente 
operacional. 

Produto é construído e, se for o caso, integrado a máquina ou equipamento 
final. Ou o processo é instaurado. 

Aceitação de do produto ou processo final pelos gestores da empresa. 

Os resultados dos testes do produto ou processo, em sua configuração final 
e no intervalo esperado das condições ambientais em que deverão operar, 
indicam que o produto ou processo irá operar adequadamente. 

Certificação do INMETRO. 

Relatórios de Teste Operacional e Avaliação (Operational test and 
el'aluation reports - OT&.E). 

Produto em venda. 
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