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Harmonizagao dos requisitos de divulgagado e consequéncias da nao conformidade

Historico:

1)

Essa Resolugdo diz respeito a harmonizacdo dos requisitos de divulgagdo e as

consequéncias da nao conformidade.

As leis de algumas jurisdigcbes exigem que os requerentes de patentes divulguem o Estado
da Técnica ao Escritério de Patentes, como, por exemplo, o estado da técnica que possa ser
considerado relevante para a avaliagdo da novidade e/ou da etapa inventiva das
reivindicagcdes de uma patente. Por um lado, essa obrigagdo aumenta o trabalho envolvido
e, portanto, também os custos do registro de pedidos de patente. Por outro lado, essa
obrigagédo pode servir a eficiéncia do sistema, pois proporciona um exame mais eficaz do
pedido de patente se o Escritério de Patentes tiver a oportunidade de considerar e avaliar

mais informacodes relevantes ou potencialmente relevantes para a patenteabilidade.

Esta Resolugdo determina se, e em que medida, um Requisito de Divulgacdo deve ser
exigido durante o processo de um pedido de patente e apds a concessido da patente, e

quais sangdes devem ser aplicadas pelo ndo cumprimento de tais obrigacdes.
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4)

Foram recebidos 40 relatérios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros
Independentes da AIPPI, fornecendo informagdes e analises detalhadas sobre as leis
nacionais e regionais relacionadas a essa Resolucado. Esses relatorios foram revisados pela
Equipe de Repdrteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatério Resumido (que pode

ser encontrado em www.aippi.org).

No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolugao foi
discutido em um Comité de Estudos dedicado e novamente em uma Sessdo Plenaria

completa, apos a qual a presente Resolugao foi adotada pelo Comité Executivo da AIPPI.

Esta Resolugdo ndo aborda nenhuma questdo especial de divulgacédo relacionada a
recursos genéticos/conhecimento tradicional (GRTK), que estdo fora do escopo da

Resolucéo.

A AIPPI resolve:

E desejavel a Harmonizagéo das Exigéncias de Divulgagéo.

O termo “Exigéncia de Divulgagdo”, conforme utilizado neste documento, significa “uma
exigéncia de divulgacao da Técnica Anterior ao Escritorio de Patentes”. O termo “Estado da
Técnica”, conforme utilizado neste documento, significa “todas as informagbes que foram
disponibilizadas ao publico em qualquer lugar do mundo, sob qualquer forma, antes da data

de depdsito ou, quando aplicavel, da data de prioridade”.

Nao deve haver nenhuma exigéncia para que o depositante, ou qualquer outra pessoa
envolvida na preparagao ou processamento do pedido de patente, divulgue qualquer Estado

da Técnica ao Escritério de Patentes.

Nao sera necessario que o requerente pesquise o Estado da Técnica.
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9)

10)

11)

Nao obstante o paragrafo 3 acima, se a Lei Nacional prevé uma Exigéncia de Divulgacao, a
Exigéncia de Divulgagéo deve ser limitada ao Estado da Técnica citado pelos Escritérios de
Patentes para a mesma invengao e aplicada somente mediante solicitagdo do Escritério de

Patentes.

A AIPPI recomenda que todos os Escritérios de Patentes compartilhem informagdes sobre o
Estado da Técnica por meio de um banco de dados comum, acessivel ao publico, ou de um
portal comum para esse banco de dados (por exemplo, Global Dossier ou Common Citation
Document - CCD).

Nao obstante o paragrafo 3 acima, caso a Lei Nacional preveja uma Exigéncia de
Divulgacdo, a apresentagcdo dos documentos do Estado da Técnica por si sO devera
satisfazer a Exigéncia de Divulgacao, sem a necessidade de qualquer analise ou referéncia
a partes especificas dos mesmos. Em processos perante um Escritério de Patentes, nao
deve ser exigida a apresentacdo de tal documento de Estado da Técnica que possa ser

facilmente recuperado por esse Escritério de Patentes.

Qualquer informacéo sobre o Estado da Técnica comunicado ao Escritério de Patentes por
escrito deve ser disponibilizada ao publico assim que o pedido de patente for disponibilizado

ao publico.

O envio do Estado da Técnica de acordo com o Requisito de Divulgagdo ndo deve ser
considerado como qualquer tipo de admissao com relacdo a relevancia desse Estado da
Técnica para qualquer uma das reivindicacbes da patente ou do pedido de patente em

qualquer processo.

Além do paragrafo 5 acima, e nao obstante o paragrafo 3 acima, se uma jurisdigéo tiver uma
Exigéncia de Divulgacdo em sua Lei Nacional e for descoberto, a qualquer momento apds a
concessao da patente, que houve uma falha intencional no cumprimento da Exigéncia de
Divulgacao, o érgdo administrativo ou judicial pertinente deve ter autoridade para revogar
parcialmente a patente com base nisso, mas apenas na medida em que o Estado da
Técnica ndo divulgada seja prejudicial a validade do objeto de uma ou mais reivindicagoes

da patente.

A AIPPI recomenda um estudo mais aprofundado das exigéncias especiais de divulgacdo

relacionadas ao GRTK, tendo em vista a exigéncia de divulgagéo.



