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RESUMO

O objetivo deste Guia é prover ao seu leitor, aqui tratado por Agente de
Inovagao, de conhecimento técnico para que possa: Caracterizar sua tecnologia
como inovagao. ldentificar em qual segmento do Direito da Propriedade Intelectual
sua inovagao encontra guarida para que possa ser viabilizada como ativo econdémico.
Realizar a leitura de um documento de Patente. Realizar busca em bancos de dados
de Patentes, a fim de verificar se sua inovagao tecnoldgica cumpre com os requisitos
de mérito para sua concessao. Utilizar-se de bancos de dados de Patentes,
possibilitando também proceder com verificacdo a possivel violagao a direitos de
terceiros. Avaliar nivel de maturidade tecnologico, visando compreender a viabilidade
da tecnologia a fim de viabilizar um Pedido de Patente. Adaptar o desenvolvimento da
inovacao voltada a obtencdo de Carta Patente, verificando tecnologias similares a
inovacdo para a qual se busca prote¢do. Adequar a estratégia de exploragao
comercial com a protegao territorial. Elaborar a Redacgédo de Pedido de Patente de
acordo com as Diretrizes de Exame do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual —
INPI. Adequar, quando possivel, seu Pedido de Patente a uma das hipoteses de
aceleracao dos procedimentos e exame para concessao.

Palavras-chave: Guia. Patente. Inovagao. Obtencdo de Carta Patente. Maturidade
Tecnoldgica.



ABSTRACT

The purpose of this Guide is to provide the reader, treated here as an
Innovation Agent, with technical knowledge to: Characterize the technology as an
innovation. ldentify in which segment of Intellectual Property Law the innovation fits in,
so that it can be transformed in a viable economic asset. Read a patent document.
Perform a search in Patent databases in order to verify if the technological innovation
complies with the material requirements for its granting. Make use of Patent databases,
making it possible to proceed with the verification of possible violations of the rights of
third parties. Assess the level of technological maturity, in order to understand the
feasibility of the technology in order to make a Patent Application viable. Adapt the
development of the innovation with the purpose of obtaining a Letters Patent, verifying
technologies similar to the innovation for which protection is sought. Adapt the
commercial exploitation strategy with territorial protection. Prepare the Patent
Application in accordance with the Examination Guidelines of the Brazilian National
Institute of Intellectual Property. Adapt, when possible, the Patent Application to one
of the hypotheses of accelerated examination for granting.

Keywords: Guide. Patent. Innovation. Obtaining a Letters Patent. Technological
Maturity.
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1. PARA COMECAR

1.1 O QUE E ESTE GUIA

A inovagao tem sido uma das palavras de ordem dos ultimos tempos: todos
querem inovar! No anseio de empreender, nem sempre os Agentes de inovacgao
possuem referencial para que sejam capazes nao apenas de viabilizar suas
inovagbes, trazendo-as do mundo das ideias para o mundo real, mas também
implementando as melhores praticas nesse processo.

As praticas descritas adiante possibilitam ao Agente de Inovagao transformar
suas inovacdes em um ativo de propriedade intelectual, possibilitando a tais
Agentes exercer monopolio exploragao sobre suas inovagdes, ou seja, permitem ao
titular de direitos que proibam a exploragédo econémica de suas inovagdes por parte
de terceiros, salvo se assim desejarem.

E importante salientar que, do ponto de vista académico, o presente guia
surge da analise das motivagcdes exaradas em decisdes de segunda instancia por
parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sob o viés de doutrina, e
normativa juridica aplicavel ao caso. Assim, ao analisar as categorias que motivam o
indeferimento por parte do INPI, em comparagédo com a disponibilidade de Manuais
para depositante de patentes foi possivel verificar que ha espago para contribuir a
tematica, unificando campos diversos do conhecimento, os quais nem sempre sao
abordados de forma simultanea por ditos manuais.

Notadamente, a partir da analise qualitativa das informacgdes levantadas e,
considerando-se o referencial tedrico explorado, foi possivel relacionar a causa de
indeferimento apontada pelo teor das decisbes com temas preventivos, apoiados na
doutrina e legislagao aplicavel, propondo-se de forma sintética as seguintes unidades
de analise:

Aspectos de forma e técnicas de Redagao de Patentes: aspectos de forma
0s quais devem ser seguidos para que o Agente de Inovagao tenha seu Pedido de
Patente deferido ou escape de exigéncias, explorando assim a adequag¢éo necessaria
a requisitos formais a serem cumpridos;

Maturidade tecnoldgica: a maturidade tecnolégica como um dos fatores
decisodrios para prosseguimento ou ndo da protecdo da inovacgéo, desvelando boas

praticas entre adequacédo a aspectos formais e aspectos de mérito;



Protecao da inovagao como aspecto intrinseco do desenvolvimento da
inovacgao: a protecdo da inovacao pensada desde o processo de idealizagdo e
pesquisa da inovagdo, e nao apenas como passo posterior ao processo
produtivo/criativo, novamente estabelecendo-se uma linha ténue entre aspectos
formais e aspectos de mérito, mas bem traduzida pela técnica de busca em bancos
de patentes visando procedimento de “design around’.

Prospeccao tecnoldgica: a pesquisa em bancos de Patentes, capacitando o
Agente de Inovacdo ao desenvolvimento de produto de forma a estar alinhado com
uma efetiva leitura do campo concorrencial e evitar redundancias ou desperdicio de
recursos, ou mesmo evitando violagao a direitos de terceiros.

Nesse sentido, em termos praticos, o objetivo principal deste Guia, € prover
ao seu leitor, aqui tratado por Agente de Inovagao, de conhecimento técnico para que

possa:

— Caracterizar sua tecnologia como inovagéo;

— Identificar em qual segmento do Direito da Propriedade Intelectual sua
inovacado encontra guarida para que possa ser viabilizada como ativo
econdémico;

— Realizar a leitura de um documento de Patente;

— Realizar busca em bancos de dados de Patentes, a fim de verificar se
sua inovagao tecnolégica cumpre com os requisitos de mérito para sua
concessao;

— Utilizar-se de bancos de dados de Patentes, possibilitando também
proceder com verificagcdo a possivel violacido a direitos de terceiros;

— Avaliar nivel de maturidade tecnoldgico, visando compreender a
viabilidade da tecnologia a fim de viabilizar um Pedido de Patente;

— Adaptar o desenvolvimento da inovacao voltada a obtencdo de Carta
Patente, verificando tecnologias similares a inovacéo para a qual se
busca protecéo;

— Adequar a estratégia de exploragédo comercial com a protecéo territorial;

— Elaborar a Redacgao de Pedido de Patente de acordo com as Diretrizes
de Exame do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI,;

— Adequar, quando possivel, seu Pedido de Patente a uma das hipoteses

de aceleragao dos procedimentos e exame para concessao.



Para pronta referéncia logo abaixo vocé encontrara logo em forma de

“perguntas”, informagdes que podem ser respondidas ao consultar este Guia.

De que forma sao
classificadas as
anterioridades pelo INPI?

Quais sao as vantagens

O que é inovagao? o . ~
estratégicas pela inovagao?

Quais sao as formas de
protecédo da inovacgao pela
Propriedade Intelectual?
Quais sao os requisitos para
que uma Carta Patente seja
concedida?

O que é uma Carta
Patente? Quais vantagens
ela da?

Quais sado os tipos de
classificacao de inovacgao
quanto a seu contetdo?
Quais sdo os tipos de
classificacao de inovacgao
quanto novidade e difusao
tecnoldgica?

O que é “Analise de
Patenteabilidade”?

Como devem ser os
Desenhos de um pedido de
Patente

O que é um Freedom to
Operate, ou “Analise de
Liberdade de Operagdo”?

O que é novidade?

O que ¢ atividade ou ato
inventivo?

O que sao bancos de

s o« . u)
O que é “Design Around’ Patentes?

O que é Desimpedimento
Legal para concesséo da
Carta Patente?

O que é propriedade
Intelectual?

Quais sao as formas de
protecéo para a inovagao
dentro da propriedade
intelectual?

O que é maturidade

O que é pesquisa em
bancos de Patentes?

O que é aplicacao
Industrial?

Qual a estrutura de um
pedido de Patente?

O que é Quadro
Reivindicatorio?

O que é Relatorio

O que é o Resumo? »
q Descritivo?

O que é a classificacao Quando depositar meu

tecnologica?

Internacional de Patentes?

Pedido de Patente?

Quais os cuidados juridicos
devem ser tomados de
acordo com o nivel de

O que é o estado da
técnica?

Quais sao as condigbes que
podem tornar seu Pedido de

Patente para um tramite
prioritario?

maturidade tecnologica?

2. INOVAGAO
2.1 INOVAGAO PARA QUEM?

De acordo com Schumpeter, um economista e maior teérico sobre este tema,

a inovacgao pode ser entendida como uma “destruicao criadora”, que consistiria na

perturbacao e destruicao das estruturas existentes por novos produtos e habitos

de consumo, processo este que estimularia o desenvolvimento do capitalismo, nas




palavras do autor o capitalismo seria objeto de um “processo de mutacao industrial
que revoluciona incessantemente a estrutura econdmica a partir de dentro,
destruindo _incessantemente o antigo e criando _elementos novos”
(SCHUMPETER, 1961, p. 101).

Para Tigre (2006), a invengao consiste na elaboragao de processos, técnicas

ou produtos novos ou originais, sem aplicacdo comercial. Ja a Lei de inovacéao (Lei n°

10.973/04), em seu artigo segundo, conceitua a inovagao como:

Introdugédo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social
que resulte em novos produtos, servigos ou processos ou que compreenda a
agregagao de novas funcionalidades ou caracteristicas a produto, servigo ou
processo ja existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de
qualidade ou desempenho. (BRASIL 2014)

Diversos autores também exploraram o conceito de inovacado, conforme

podemos encontrar no quadro abaixo:

QUADRO 1 — CONCEITO DE INOVAGAO E SEUS AUTORES

Autor Conceito

Nova combinagao de meios de produgéo que incluem a introdugao de
novos bens, novos métodos e novos mercados.

Quando uma invengéo € introduzida comercialmente como um novo ou
aprimorado processo ou produto, ela se torna uma inovagao.

Inovagdo € a geragdo, aceitacdo e implantacdo de novas ideias,
processos, produtos e servicos

Nao é uma agao simples, mas um processo totalizante de subprocessos
interrelacionados. Ndo é apenas a concepgao de uma nova ideia, nem a
Myers e Marquis (1969) | invencéo de um novo dispositivo, muito menos o desenvolvimento de um
novo mercado. E o processo de todas estas coisas agindo de uma forma
integrada.

Uma inovagéo € uma ideia, pratica ou objeto que é percebido como novo
por um individuo ou outra unidade de adogao.

Inovacao é a ferramenta especifica dos empreendedores, o meio através
do qual exploram a mudanga como uma oportunidade para um negdécio
ou servigo diferente. E capaz de ser apresentada como uma disciplina,
de ser aprendida e de ser praticada.

O desenvolvimento e implementagcdo de novas ideias por pessoas que
Van de Ven (1986) ao longo do tempo se envolvem em transagdes com outras dentro de uma
ordem institucional.

Companhias alcangam vantagem competitiva através de atos de
Porter (1990) inovagéao. Elas abordam a inovagdo em seu sentido mais amplo, incluindo
tanto novas tecnologias quanto novas formas de fazer as coisas.

Scott e Bruce (1994) E o processo envolvendo ambas, a geragéo e a implementacdo de ideias.
Inovagédo é concebida como um meio de mudar uma organizagao seja
como resposta as mudangas no ambiente externo ou como uma agao
Damanpour (1996) preventiva para influenciar o ambiente. Assim, a inovagdo é aqui
amplamente definida de forma a abranger uma variedade de tipos,
incluindo novos produtos ou servigos, novas tecnologias de processo,

Schumpeter (1934)

Maclaurin (1953)

Thompson (1965)

Rogers e Kim (1983)

Drucker (1985)




Autor Conceito

novas estruturas organizacionais ou sistemas administrativos, ou novos
planos ou programas pertencentes aos membros da organizagao.
E o uso de novos conhecimentos para ofertar um novo produto ou servigo

Afuaf (1998) . e ~ S

que o consumidor deseja. E invengao + comercializagao.

E o gerenciamento de todas as atividades envolvidas no processo de
Trott (2002) geragdo de ideia, desenvolvimento de tecnologia, manufatura e

marketing de um novo (ou aprimorado) produto ou processo de
manufatura ou equipamento.
E a capacidade de aplicar novos conhecimentos, ou de recombinar o
Abrunhosa (2003) conhecimento existente, de forma a melhorar a produtividade e criar
novos produtos e processos.
Introdugdo de um bem ou servi¢co novo ou significativamente melhorado
no que concerne a suas caracteristicas ou usos previstos.
Inovacgao é a substancial criagdo de novo valor para clientes e para a
empresa através da mudancga criativa de uma ou mais dimensdes do
sistema do negdcio. A inovagdo é relevante apenas se cria valor para
clientes — e, portanto, para a empresa.

Ismail e Abdmaijid Criacao e implementagao de uma nova ideia em um contexto social com

(2007) 0 propésito de entregar beneficios comerciais.
Bessant e Tidd (2009) Inovf'agéo'é O processo 'de _tradugéo de ideias em produtos, processos ou
servigos Uteis — e utilizaveis.

Fonte: O Autor, 2020. Adaptado de NARCIZO, 2012 e VILELA 2013

OCDE (2005)

Sawhney et al. (2006)

Caso sua solugédo possa se enquadrar em algum dos conceitos acima é
altamente provavel que sua tecnologia possa ser enquadrada como uma inovagao,
mas, para que possamos atribuir a caracteristica de inovagao a algo, precisamos partir

de um referencial. Ou seja, sua inovacao é nova para quem?

O Manual de Oslo, que é a principal fonte internacional de diretrizes para
coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras da industria, estabelece trés
conceitos para mensuracéo de novidade e difusdo tecnologica, quais sejam: (i) nova
para a empresa, (ii) nova para o mercado, € (iii) nova para o mundo.

Um método de produgdo, processamento e marketing ou um método
organizacional pode ser considerado uma inovagao, ainda que tenha sido adaptado
de uma empresa para outra, mas como veremos a seguir, dificilmente uma inovagao
para a empresa possa conseguir um monopdélio de exploragao, ou seja, se vocé esta
“adaptando” algo que possa ser considerado comum em outras empresas, dificiimente
podera impedir terceiros de seguir pelo mesmo caminho.

Nas definicbes do citado manual, inovagées sao novas para o mercado
quando a empresa € a primeira a introduzir a inovagao entre seus concorrentes e
restritos a uma regido geografica ou uma linha de produto. Dificilmente uma inovagao
para o mercado possa conseguir um monopoélio de exploragéo, ou seja, se vocé esta

“adaptando” algo ja existente no mercado, dificilmente podera impedir terceiros de



seguir pelo mesmo caminho. Entretanto, caso haja esforgo criativo na adaptacéo da
inovacdo para a empresa, € possivel buscar protecdo em relacdo aos agentes
diretamente envolvidos no processo de implementagao da inovagao por meio de um
contrato de sigilo, melhor abordado adiante.

Uma inovagao nova para o mundo € a primeira a introduzir a inovagéo em
todos os mercados e industrias, domésticos ou internacionais. Assim, dita inovagao,
que pode ser considerada disruptiva, implica em um grau de novidade
qualitativamente maior do que uma inovagao nova somente para o mercado.

Em que pese o citado Manual ndo trabalhe com lapsos temporais precisos
para afericdo da mensuragdo do grau de inovagao voltado a obtencao de Cartas
Patentes, podemos nos servir do conceito de “novidade” prescrito pela Lei n°
9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial - LPI, que define como novidade tudo aquilo

qgue nao pertencer ao chamado “estado da técnica”, por sua vez, “estado da técnica”

é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de

depdsito do pedido de patente. Ocorre excegdao quando a divulgagao ocorrer pelo

préprio inventor/titular da Patente, que nesse caso, tem 12 meses para realizar o
depdsito do Pedido de Patente. Nada do que foi tornado acessivel ao publico em
periodo superior a 12 meses pode ser patenteado, mesmo que tenha sido
disponibilizado por seu proprio inventor/titular.

Vez que conseguimos identificar se: i) o produto ou processo pode ser
classificado como inovagéo, ou ndo e, /i) qual o alcance dessa inovagdo em relagéo a

sua difusdo e indice de novidade, resta-nos classificar a inovacdo quanto ao seu tipo.

Para fins da presente, seguiremos a tipologia classificatoria utilizada no

Manual de Oslo, resumida no quadro abaixo:

QUADRO 2 — CLASSIFICAGAO TIPOLOGICA DE INOVAGAO — MANUAL DE OSLO

Tipo de .

_11po 0¢ Definicao

inovagao
Bem ou servigo, novo ou que apresenta melhoria frente ao estado da técnica,
quanto a suas caracteristicas ou usos.
Podem utilizar novos conhecimentos/tecnologias, ou basear-se em novos
usos ou combinagdes para conhecimentos ou tecnologias existentes.

Produto Para fins da presente o termo “produto” abrange tanto bens como servicos.

Exemplos de produtos: especificagdes técnicas como um novo detergente,
componentes e materiais como um tecido diferente para um curativo,
softwares incorporados como um tocador de mp3, facilidade ao uso ou outras
caracteristicas funcionais como um pegador novo para uma tesoura.




Tipo de

. = Definigao
inovacao

Exemplos de servicos: melhoramentos sobre como sao oferecidos, adi¢cao de
novas fungdes ou caracteristicas em servigos existentes, ou a introdugéo de
servigos inteiramente novos, como possibilidade de utiliza-los on line, ou a
distancia. Sdo exemplos as melhorias significativas em servigos bancarios via
internet, tais como um grande aumento na velocidade e na facilidade de uso,
ou a introdugao de servigos de retirada e devolugédo em casa que melhoram
0 acesso de clientes a carros de aluguel.

Implantagcdo de producdo ou entrega, desde que significativamente
melhorado ou novo. Incluem-se mudancas significativas em técnicas,
equipamentos e/ou softwares.

Podem reduzir custos de producgéao /distribuicdo, melhorar a qualidade, ou
Processo ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados.
Exemplos: alteracdes em significativas em técnicas, e/ou equipamentos e/ou
softwares, como introdug¢ao de dispositivos de rastreamento para servigos de
transporte, a implementagéo de um novo sistema de reservas em agéncias
de viagens e o desenvolvimento de novas técnicas para gerenciar projetos
em uma empresa de consultoria.

Método de marketing, desde que novo ou com significativa melhoria em sua
concepgao e promogao de atividades. Podem ser implementados para
produtos novos ou ja existentes

Sao voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores,
Marketing abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no
mercado, com o objetivo de aumentar as vendas.

Exemplos: embalagens, estratégia de negécio ou pregos, mudancgas
substanciais no design do produto, mudanca significativa no estilo de uma
linha de méveis para dar-lhe uma nova aparéncia e ampliar seu apelo.
Implementagéo de um método organizacional em praticas de negdcios e/ou
o organizacao do local.

Organizacional | Exemplos: introducdo de sistemas de gerenciamento para a produgéo geral,
integragdo da engenharia e do desenvolvimento com a produgao.

FONTE: O autor (2020), adaptado de OCDE (2005).

Importante ressaltar que os dois primeiros tipos detalhados acima, sao
associados a Inovagao Tecnolodgica, e se relacionam mais facilmente com Patentes,
tema do presente trabalho. Por outro lado, poucas inovagdes organizacionais poderao
cumprir com o requisito da Aplicacéo Industrial para que possam transformar-se em
Pedidos de Patente passiveis de concessao, e nenhuma das inovag¢des de marketing,
tais como definidas acima, poderao ser protegidas por Carta Patente, quer seja por
falta de atividade inventiva, quer seja por escolha do legislador nacional que listou
métodos comerciais como inventos ndo patenteaveis.

Outra caracteristica importante associada a inovagao € que podem ser
entendidas como geradoras de vantagem estratégica de uma empresa. Nao por outro

motivo é que na visao dos autores Bessant e Tidd (2009), a capacidade de inovar vem



tornando-se paulatinamente um imperativo para a sobrevivéncia de empresas,

bem como adquirindo proeminéncia na definicdo de vantagens competitivas.
Formas exemplificativas de como as empresas podem obter vantagem por

meio de inovagdes podem ser encontradas em tabela elaborada pelos autores citados,

reproduzida abaixo:

QUADRO 3 — VANTAGENS ESTRATEGICAS PELA INOVAGAO:

Mecanismo Vantagem Estratégica Exemplos
Novidade na Introduzir o(a) primeiro(a)... Walkman, telefone
Oferecer algo que ninguém | celular, caneta esferografica, cdmera, lavadora de
oferta de produto : . o .
. mais consegue pratos, atendimento bancario por telefone, sistema
ou servico . .
de vendas online, etc. no mercado mundial.
Oferecer algo de uma
Novidade no forma que os outros ndo | O processo de vidro laminado da Pilkington, o
Processo conseguem imitar — mais | processo de fabricagdo de ago da Bessemer, o

rapido, mais barato, mais
personalizado, etc.

Internet banking, a venda de livros online, etc.

Complexidade

Oferecer algo que os
outros tém dificuldade em
dominar

Rolls-Royce e motores para aviagdo — apenas um
restrito grupo de concorrentes domina o complexo
processo de fabricagdo e metalurgia neles
envolvido.

Oferecer algo que os

Protecdao legal =
de propriedade outros nao conseguem, a D_rogas populares como Zantac, Prozac,
. menos que paguem | Viagra, etc.
intelectual .
licenca ou outra taxa
Acréscimo/ Alterar  a base de | A industria automobilistica japonesa, que
ampliagao de | concorréncia - por | sistematicamente alterou a agenda competitiva de
alcance de | exemplo, de prego do | prego para qualidade, flexibilidade e variedade,
fatores produto para prego e | reducdo de tempo entre o langamento de novos
competitivos qualidade, ou preco, | modelos e assim por diante — oferecendo-os
Alterar qualidade, variedade, etc. | juntos, sem substituir um pelo outro
Vantagem de ser o primeiro
a entrar — ser o primeiro .
. Amazon.com, Google — outros podem surgir, mas
pode valer uma fatia de o
PR a vantagem permanece com os primeiros a entrar.
mercado significativa para
ek el i . Computadores de mao (PDAs), que capturaram
Vantagem de seguidor S
. uma fatia significativa e crescente do mercado
rapido — algumas vezes, : ) .
S2 g para depois verem sua funcionalidade serem
Tempo/ ser 0 primeiro significa :
: . absorvida pelos telefones celulares e tablets. Na
oportunidade encontrar muitas : : L : .
e ... | realidade, seu conceito e design ja haviam sido
dificuldades iniciais

inesperadas, o que torna
mais sensata a postura de
observar alguém que
comete os erros iniciais e
passar rapidamente para
um produto mais avancado

articulados no malsucedido Newton, da Apple,
cerca de cinco anos antes, mas problemas com a
programacdo e  principalmente com o
reconhecimento da escrita manual levaram ao
fracasso.

Desenvolvimento
robusto/de
plataforma

Oferecer um produto que é
a base sobre a qual outras
variagbes e geracdes
podem ser construidas

A arquitetura do Walkman — na forma de
minidiscos, CDs, DVDs e MP3;

0 Boeing 737 — com mais de 50 anos, seu modelo
ainda é copiado e adaptado para atender a
diversos usuarios — um dos avides de maior

sucesso de vendas no mundo; a Intel e a AMD,




Mecanismo

Vantagem Estratégica

Exemplos

com as diferentes variagdes de suas familias de
microprocessadores.

Reescritura de
regras

Oferecer algo que
represente um conceito de
processo  ou produto
absolutamente novo — uma
forma diferente de fazer as
coisas — e que torna as

Maquinas de escrever versus processadores de
texto para computador; gelo versus refrigeradores;
lampides versus lampadas elétricas.

antigas formas
redundantes
Recriar a forma na qual as
artes do sistema T -
) ~ P Zara ou Benetton, na industria de vestuario; Dell,
Reconfiguracéo interagem — por exemplo, i
. .| no ramo de computadores; Toyota, na sua
das partes do | construir redes mais - . .
- - estratégia de cadeias de fornecimento.
processo eficientes, terceirizar e Rodas
coordenar uma empresa
virtual, etc.
Transferéncia . .
. . Rodas de policarbonato transferidas, em sua
atraves de | Recombinar os elementos s . .
. . ; aplicacado de mercado, de malas de rodinhas para
diferentes ja conhecidos em . . : .
. brinquedos infantis, como no caso de patinetes
contextos de | mercados diferentes leves
aplicacao )
Napster. Essa empresa comegou desenvolvendo
programas que permitiam que os aficcionados por
A inovacao depende, em | musica trocassem suas cangbes favoritas via
grande parte, de nossa | Internet. mesmo que o Napster tenha sofrido com
capacidade de encontrar | questdes legais, seus seguidores desenvolveram
novas maneiras de fazer as | um negécio de grandes proporgdes, baseado em
Outros? coisas, bem como de obter | downloading e compartilhamento de arquivos. As

vantagem estratégica -
dessa forma, havera novas
oportunidades para ganhar
e manter a vantagem

experiéncias de uma dessas empresas — Kazaa —
proporcionaram a plataforma para o sucesso da
telefonia via internet, e a empresa que se
estabeleceu com esse conhecimento — Skype — foi
vendida para a eBay por $2,6 bilhdes e, depois,
para a Microsoft por $8,5 bilhées

Fonte: Bessant e Tidd, 2009, p. 15-18

O Guia que vocé tem em maos, se propde a ajuda-lo a transformar sua
inovacao em um ativo tal qual como definido na legislagao: bem maével, por meio do

mecanismo de protecao da Protegao legal de propriedade intelectual.

2.2 INOVAGAO COMO ATIVO: A PROPRIEDADE INTELECTUAL
Quanto a conceituacao da Propriedade Intelectual, Denis Barbosa (2010), ao
citar a Convencgao da Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual, indica que esta

seria:

[a] soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretacdes dos artistas intérpretes e as execugbes dos artistas
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executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusao, as invengdes
em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
servico, bem como as firmas comerciais e denominagbes comerciais, a
protecao contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico
(BARBOSA, 2010 p.10),.

Para fins do presente trabalho, a propriedade intelectual deve ser entendida
como uma espécie de forma, a qual devera ser preenchida com elementos da
inovagao para a qual buscamos protecdo, notadamente pela obtencdo e Carta
Patente.

Assim, podemos afirmar analogamente que a Propriedade Intelectual vai
“absorver” e proteger as inovagdes criadas no mundo real, por meio de dois grandes

ramos.:

QUADRO 4 - PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Industrial Direitos do Autor
Patentes de Invencao Literatura em geral;
Marcas Mdusicas e Fonogramas;
Desenho Industrial Desenhos e Pinturas
Indicagao geografica Esculturas e Arquiteturas
Programas de Computador (!?)

FONTE: o Autor (2020), adaptado de OMPI, (2007).

Como é possivel supor, este Guia se propde a detalhar os caminhos para
protecao da inovacgao classificada como Propriedade Industrial, mais especificamente
os caminhos percorridos desde a concepcao da inovacao até sua eventual protecao
como Carta Patente.

Por outro lado, ao classificar sua inovagao pelos critérios detalhados é
possivel que vocé tenha concluido de forma muito rapida que sua Inovagao nao possa
ser protegida via Carta Patente. Nesse sentido, nos parece prudente discorrer de
forma breve sobre demais formas/férmas juridicas de protecdo encontradas na

Propriedade Intelectual, as quais podem ser resumidas no seguinte quadro:

QUADRO 5 — FORMAS DE INOVAGAO E SUA PROTEGAO NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

= Necessidade At|v_o el Dispositivo Direitos concedidos ao
Inovagao . propriedade .
de registro . legal titular
intelectual
Trabalhos Nio Direitos de autoria Lei n°® Cabe ao autor o direito
artisticos sobre a obra. 9.610/98 exclusivo de utilizar, fruir e




Inovacio Necessidade rﬁt';'iz‘;‘: de Dispositivo Direitos concedidos ao
¢ de registro prop legal titular
intelectual
dispor da obra literaria,
artistica ou cientifica
O regime de protecdo a
Leis n°s propriedade intelectual de
Softwares Nio Direitos de autoria 9.610/98 programa de computador € o
sobre a obra. 9'609/98 conferido as obras literarias
’ pela legislacédo de direitos
autorais.
Sinais distintivos .
~ s o Assegura ao titular seu uso
B[R PIOEEED 63 Sim Marcas el exclusivo em todo o territorio
Pg;ci\tljitgozu 9.279/1996 nacional
Forma ornamental
aplicada a um Ao autor sera assegurado o
objeto Reqistro de direito de obter registro de
(tridimensional) ou Sim Dgsenho Lei n°® desenho industrial que lhe
conjunto Industrial 9.279/1996 | confira a propriedade, nas
ornamental de condigcdes estabelecidas
cores e linhas nesta Lei
(bidimensional);

FONTE: o Autor (2020).
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Baseado no exposto temos o seguinte mapa a ser seguido, para fins de
verificarmos se 0 que consideramos como inovagao, pode ou néo ser protegida como
Carta Patente:
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3. CARTA PATENTE
31 OQUEE
Ainda que a legislagao nacional ndo defina o que é Carta Patente, prescreve
quais poderes sdo concedidos a seus titulares. Nesse sentido, uma Carta Patente
pode ser entendida como um titulo de propriedade temporaria outorgado por um
Estado. Referido titulo concede direitos, ao seu inventor e/ou titular, de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de explorar economicamente o produto ou
processo objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por
processo por ele patenteado (art. 42 da Lei da Propriedade Industrial — LPI).
Conforme se observa do inciso | do art. 2° da referida lei (Brasil, 1996), o
legislador brasileiro optou por distinguir duas modalidades de patente: de invengéo e
de modelo de utilidade. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI em seu

Manual para Depositantes de Patentes, conceitua as citadas espécies:

2.1.1 - PATENTE DE INVENCAO

Concepgao resultante do exercicio da capacidade de criagdo do homem que
represente uma solugdo nova para um problema técnico existente dentro de
um determinado campo tecnolégico e que possa ser fabricada. As invengdes
podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composicoes,
objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos,
métodos, etc.). As Patentes de Invencao conferem protecdo as criacdes
de carater técnico, visando um efeito técnico peculiar.

2.1.2- PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

Criacao referente a um objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de
aplicagédo industrial, que apresente nova forma ou disposi¢ao, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricagdo. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos,
utensilios e ferramentas) e suscetivel de aplicagdo industrial. (INPI, 2015,
p.10-11)

Referidas distingdes conceituais se refletem nos requisitos de
patenteabilidade estabelecidos pela legislagcado aplicavel, haja vista que, apesar de
ambas as modalidades compartilharem como requisitos a novidade e a aplicacéo
industrial, a patente de invencao devera apresentar atividade inventiva, enquanto o
modelo de utilidade devera ostentar ato inventivo que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabricacao, conforme estabelecido pelos arts. 8° e 9° da Lei n°
9.279/1996 (BRASIL, 1996).

Resumimos logo abaixo, as principais vantagens em proteger sua inovagao

por carta Patente, de acordo com a Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual:
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Monopdlio de Exploragao: O Titular da Carta Patente tem o direito de
decidir quem pode - ou ndo - usar a invengao patenteada pelo periodo em
que a invengao estiver protegida. Em outras palavras, protegao de patente
significa que a invengdo nao pode ser comercialmente fabricada, usada,
distribuida, importada ou vendida por terceiros sem o consentimento do
Titular da Patente;

Retorno de investimentos: Tendo investido uma quantia consideravel de
dinheiro e tempo no desenvolvimento de produtos inovadores, por meio do
exercicio de direitos exclusivos advindos da Carta Patente, vocé podera se
estabelecer no mercado como o principal ator e obter maiores retornos

sobre os investimentos;

Oportunidade de licenciar ou vender a invengao: Se vocé optar por nao
explorar a patente por conta propria, podera vendé-la ou licenciar a
comercializacado da invengao patenteada para outra empresa, que podera
ser uma fonte de renda para sua empresa.(De fato, algumas empresas

existem apenas para coletar os royalties de uma patente que licenciaram.)

Aumento do poder de negociagao: Se sua empresa estiver adquirindo os
direitos de uso de patentes de outra empresa por meio de um contrato de
licenciamento, seu portfolio de patentes aumentara seu poder de
negociacdo. Ou seja, suas patentes podem revelar-se de consideravel
interesse para a empresa com a qual vocé esta negociando, e vocé pode
entrar em um acordo de licenciamento cruzado, onde, simplesmente, sua
empresa e a outra concordam em licenciar as respectivas patentes para

cada empresa. de outros;

Imagem positiva para sua empresa: Parceiros de negdcios, investidores
e acionistas podem perceber as carteiras de patentes como uma
demonstracéo do alto nivel de conhecimento, especializacido e capacidade
tecnolégica da sua empresa. Isso pode ser util para levantar fundos,
encontrar parceiros de negocios e aumentar o valor de mercado da sua
empresa. Mais a frente, falaremos sobre como Pedidos Internacionais

requeridos via PCT, podem se tornar grandes atrativos para investidores.
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Além desses motivos, podemos destacar ainda:

6. Proteger a capacidade da empresa de fazer negécios: Se vocé nao
patentear sua invengdo, alguém a copiara e entrara no mercado com seu
produto. Entdo, vocé tera concorréncia no mercado. Vocé também pode
perder o direito de competir se essa pessoa registrar uma patente para o
produto. Se isso acontecer, todos os seus esforgcos e dinheiro seréo
desperdicados.

7. Melhorar seu curriculo profissional: Se vocé possui um portfolio de
patentes, aumentara a posicado de mercado em impedindo que outras

empresas compitam em seu nicho especifico;

8. Repassar credibilidade a um produto: ndo apenas o titular do Pedido de
Patente passa a ter um “atestado oficial” de sua inovag¢ao, mas também o
produto associado a uma Patente também goza de tal credibilidade.
Investidores, acionistas e publico em geral associam um produto
"patenteado” como aquele que possui um padrao mais alto de tecnologia,

conhecimento e especializagao;

9. Impedir que terceiros exercam monopdlio de exploragao contra vocé
ou sua empresa: € possivel que outros players do mercado possam chegar
a mesma solugao tecnoldgica que vocé e uma vez que tenham protegido

sua tecnologia, poderao exercer o direito de monopdlio contra vocé;

10.Oportunidade de proceder com a transferéncia tecnolégica de forma
legal: A transferéncia de tecnologia pressupde que uma ou mais partes
possuam propriedade legal de uma tecnologia e isso s6 pode ser
efetivamente obtido através da protegcdo apropriada de propriedade
intelectual. Sem a protecdo de IP para a tecnologia em questao, todos os
lados tendem a suspeitar de divulgar suas invengdes durante as
negociacdes de transferéncia de tecnologia, temendo que o outro lado

possa ndo vingar com a negociagao;
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11.Beneficiar-se de programas de incentivos fiscais ou financiamentos:
conforme se vera a seguir, ha diversos programas governamentais que
preveem beneficios fiscais a pesquisas que resultem em uma Carta Patente

Concedida.

Em contrapartida, aos direitos e vantagens descritas acima, o titular se obriga
a revelar detalhadamente todo o conteudo técnico da matéria protegida pela Carta
Patente.

Quando uma patente expira, a protecao termina e uma invengao entra em
dominio publico, isto €, qualquer pessoa pode explorar comercialmente a invengao
sem violar a patente. Esse € um dos principais motivos que podem justificar a uma
empresa ou Agente de inovagao optar por meio alternativos de protecdo de seus
ativos de propriedade intelectual, evitando detalhar sua tecnologia por meio de um

Relatério Descritivo necessario a Carta Patente.

3.2 REQUISITOS PARA SUA INOVAGAO RESULTAR EM UMA CARTA
PATENTE CONCEDIDA

Conforme vimos, a inovagao que se apresenta como uma solugao técnica,
pode adentrar o mundo da Propriedade Intelectual, na condicdo de um ativo como um
Pedido de Patente. Um Pedido de Patente normalmente sera redigido por um Agente
de Propriedade intelectual, ou advogado especializado em Propriedade Intelectual,
em conjunto com o inventor, ou um técnico no assunto. Isso porque, é necessario ter
conhecimento especifico sobre o segmento tecnoldgico para o qual se busca a Carta
Patente, e também sobre processos legais, mas nada impede que o Pedido de
Patente seja redigido por um Agente de inovagdo, um empresario ou alguém
interessado em explorar economicamente uma inovacao.

Independentemente de quem redija o Pedido de Patente, para que este
alcance sua concessao devera cumprir requisitos de técnicos e formais, os quais

podem ser resumidos da seguinte forma:



15

Requisitos Técnicos Requisitos Formais

Novidade: E considerado novo tudo | Suficiéncia Descritiva: O texto do Pedido de
aquilo ndo compreendido no estado da | Patente devera estar descrito de tal forma que
técnica, isto ¢, disponibilizado ao |seja habil sua reprodugdo por um técnico no
conhecimento do publico em geral até 12 | assunto.

meses antes do depodsito do Pedido de
Patente

Ato Inventivo (Modelo de utilidade): | Unidade de Invencdo: o texto do Pedido de
caracteristica inovadora que nao decorra | Patente devera corresponder a uma Unica
de maneira comum ou vulgar do estado | invengdo ou a um grupo de invengdes inter-

da técnica relacionadas de maneira a compreenderem um
Unico conceito inventivo.

FONTE: o Autor (2020).

Logo abaixo, tem-se um apanhado mais detalhado acerca dos Requisitos

Técnicos ou de mérito:

Aplicacao Industrial:

Ainda que o conceito legal quanto a aplicagdo industrial presente da LPI
restrinja-se a possibilidade da inovagao tecnoldgica ser utilizada ou produzida em
qualquer tipo de industria, o conceito de aplicacdo industrial de uma inovagao
tecnolégica na doutrina, esta associado a sua utilidade, e/ou capacidade de resolver
um problema ou apresentar-se como uma solucao técnica.

Nesse sentido tem-se que a inovagao deve resolver um problema técnico, e
por este motivo, uma obra artistica/literaria, ou ainda algo artesanal, ndo podera ser
protegida via Carta Patente. No mesmo sentido, a doutrina especializada no assunto
também considera que dentro desse requisito deve ser compreendida a tecnologia
quanto a sua possibilidade, isso &, a inovacao tecnolégica deve, a partir da descrigao

do estado da técnica descrever algo cuja fabricagcao seja viavel.
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Por fim, ressalta-se que “industrial”, conforme explica Ari Magalh&es (2016),
nao deve ser interpretada no sentido lato, ou seja, ndo englobando apenas atividades
manufatureiras, mas sim, deve ser entendida como englobando, por exemplo,

atividades relacionadas a agricultura, extrativismo e outros servigos.

Novidade:

Apesar de a protecdo conferida pela Carta Patente, ser restrita ao
territorio/regido em que ela foi requerida, importa destacar que a tecnologia deve ser
considerada nova em ambito mundial para que atenda ao requisito de novidade.
Nesse sentido, e em conformidade pelo prescrito pelos arts. 8° e 11° da LPI, o
Examinador do INPI realiza uma pesquisa em bancos de patentes e bancos de artigos
cientificos as fim de verificar se ha, em qualquer lugar do mundo, tecnologia igual ou
similar a qual preveja a solugao técnica exatamente descrita no Pedido de Patente.

Quanto aos critérios de afericdo de Novidade, a Norma de Execugao SEI n°
7/2019/DIRPA /PR, que regula aferigdo de critérios para o exame, estabelece que as
anterioridades encontradas pelo examinador deverao ser classificadas, de acordo

com suas relevancias, nas seguintes hipoteses:

e N - documento de particular relevancia; a invengéo reivindicada néo
pode ser considerada nova quando o documento € considerado
isoladamente. Ou seja, realizando pesquisas de anterioridades foi

possivel ao examinador encontrar, em um unico documento, como

por exemplo Pedido de Patente ou artigo cientifico, uma solugao
técnica muito similar ou idéntica a solugao tecnolégica descrita no
Pedido de Patente;

e A - documento que define o estado geral da técnica, mas ndo é
considerado de particular relevancia. Ou seja, realizando pesquisas de
anterioridades foi possivel ao examinador concluir que a solugao

técnica é unica apesar de ter encontrado solugéo técnica similar.

e P N - documento de particular relevancia; a invengéo reivindicada néo

pode ser considerada nova quando o documento € considerado
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isoladamente; Documento faz parte do estado da técnica conforme o
Artigo 11 §2° e §3° da LPIl. Ou seja, realizando pesquisas de
anterioridades foi possivel ao examinador concluir que a solugao
técnica adianta integralmente algumas das caracteristicas descritas no
Pedido de Patente, mas que, outras caracteristicas n&do estao
presentes no documento citado.

O requisito de atividade inventiva € com certeza a maior das barreiras
enfrentadas pelos depositantes quando buscam a protecdo de suas inovagdes por
carta patente. Isso porque, nos termos encontrados na legislacéo vigente, “A invencao
€ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, nao decorra
de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica”.

A fim de ilustrar auséncia de novidade, trazemos a seguinte decisao:

TBR2863/17 A reivindicacao pleiteia “Composigao, caracterizada pelo fato de
que compreende:

até 0,15% (p/v) de tartarato de brimonidina, um componente realgador de
solubilidade compreendendo carboximetilcelulose em uma quantidade eficaz
para aumentar a solubilidade do tartarato de brimonidina na composi¢cdao em
relacdo a solubilidade de tartarato de brimonidina numa composi¢ao similar
sem o componente realgador de solubilidade; diéxido de cloro como um
conservante; e um componente veiculo liquido, em que a composigao é isenta
de ciclodextrinas”. O exemplo 1 de D1 mostra uma composigéo isenta de
ciclodextrinas compreendendo 0,2% de tartarato de brimonidina (tartarato de
5-bromo-6-(2-imidazolin 2- ilamino quinoxalina), 0,5% de carboximetilcelulose
de sdédio, 50ppm de diéxido de cloro estabilizado, agua (veiculo liquido),
dentre outros componentes. Sendo assim, a matéria pleiteada ndo apresenta
novidade. Uma vez que a matéria pleiteada nao apresenta novidade, ndo ha
0 que se discutir com relagao a atividade inventiva.

Ou seja, pelo que se percebe da invengao acima, o que se pretendeu
reivindicar ja era amplamente conhecido do estado da técnica, de modo que os
componentes quimicos reivindicados ja existiam previamente de forma combinada.

Por outro lado, destacamos a seguinte deciséo:

TBR3515/17 Embora uma formulagdo de ivermectina e levamisol num
solvente de pirrolidona seja previsto de forma genérica em D4, este

documento nao revela especificamente tal composicao, de forma que a
mesma é dotada do requisito de novidade. (INPI, 2018 p.94)

Ou seja, em se tratando de um documento que reivindica protegcéo sobre uma

composi¢cao quimica, ainda que os compostos, quando considerados em separados
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ja sejam conhecidos, a juncéo destes, de modo a criar nova composicéo é dotada do

requisito de novidade.

Atividade Inventiva e Ato inventivo:

O requisito de atividade inventiva € com certeza a maior das barreiras
enfrentadas pelos depositantes quando buscam a protecdo de suas inovacgdes por
carta patente. Isso porque, nos termos encontrados na legislagao vigente, “A invengao
€ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra
de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica”.

Importante destacar que em uma primeira analise, erroneamente pode-se
tomar “novidade” como sinbnimo de “atividade inventiva”. A principal diferenca entre
ambas é que, enquanto para aferir os critérios de novidade, o examinador deve
verificar se um unico documento adianta as caracteristicas reivindicadas, ao

examinar os critérios de atividade inventiva, deve-se considerar se a combinacao de

dois ou mais documentos de anterioridade podem tornar evidente a inovagao

proposta no Pedido de Patente.
Ainda, deve-se ressalvar que ha diferenca técnica entre atividade inventiva e

ato_inventivo. Enquanto o primeiro requisito € necessario a concessao de Carta

Patente de Invengao, o segundo é requisito necessario a concessédo de Modelos de
Utilidade. Além disso,

Quanto aos critérios de afericdo de Atividade Inventiva, a Norma de

Execucgao SEI n® 7/2019/DIRPA /PR, que regula afericdo de critérios para o exame,
estabelece que as anterioridades encontradas pelo examinador deverao ser

classificadas, de acordo com suas relevancias, nas seguintes hipéteses:

| — documento de particular relevancia; a invengdo reivindicada néao
pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o
documento é considerado isoladamente. Ou seja, realizando pesquisas

de anterioridades foi possivel ao examinador encontrar, em um unico

documento, como por exemplo Pedido de Patente ou artigo cientifico,
uma solugado técnica muito similar a solugéo tecnologica descrita no

Pedido de Patente, de tal forma que a inovagao tecnoldgica proposta



19

no Pedido de Patente pode ser considerada 6bvia, ou evidente para

um técnico no assunto;

e Y - documento de particular relevancia; a invengéo reivindicada néo
pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o
documento é combinado com um outro documento ou mais de um. Ou
seja, realizando pesquisas de anterioridades foi possivel ao

Examinador encontrar, em_dois ou mais_documentos, como por

exemplo a jungao de um Pedido de Patente com um artigo cientifico,
uma solugao técnica muito similar ou idéntica a solugéao tecnoldgica
descrita no Pedido de Patente, de tal forma que a inovagao tecnoldgica
proposta no Pedido de Patente pode ser considerada &bvia, ou
evidente para um técnico no assunto;
e A - documento que define o estado geral da técnica, mas néo é

considerado de particular relevancia. Ou seja, realizando pesquisas de
anterioridades foi possivel ao examinador concluir que a solugao

técnica é unica apesar de ter encontrado solugao técnica similar;

e P N - documento de patrticular relevancia; a invengéo reivindicada ndo
pode ser considerada nova quando o documento € considerado
isoladamente; Documento faz parte do estado da técnica conforme o
Artigo 11 §2° e §3° da LPI. Ou seja, realizando pesquisas de
anterioridades foi possivel ao examinador concluir que a solugao
técnica adianta integralmente algumas das caracteristicas descritas no
Pedido de Patente, mas que, outras caracteristicas n&do estao

presentes no documento citado.

Tem-se que, como regra, o inventor tende a considerar sua invengado como
“ndo obvia” quando, o examinador, conclui pelo contrario.

Esta divergéncia de interpretagdes se agrava ainda mais porque o legislador
nao definiu com termos mais precisos o que poderia ser considerado “6bvio para um

técnico no assunto”.



20

Entretanto a ja citada Norma de Execucgao SEI n° 7/2019/DIRPA /PR orienta
que o Examinador deve: [e]xplicitar as principais semelhangas ou diferencgas frente
aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva.
Apontar, ainda, a(s) caracteristica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s)
que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade.
Informar a localizagdo desta(s) caracteristica(s) no documento de anterioridade
(pagina, coluna, linhas, etc.).

Nesse caso, citamos como exemplo, decisdes de indeferimento por falta de

atividade inventiva/ato inventivo:

TBR3517/17 Reivindicagado trata de “Kit, caracterizado pelo fato de que
compreende: (a) uma composicao farmacéutica oral compreendendo uma
quantidade reduzida de calcitonina e um agente de liberagdo oral,
representado por um sal dissoédico do acido N-(5-clorossaliciloil)-8-
aminocaprilico, acido N-(10-[2-hidroxibenzoil)-aminodecandico ou acido N-(8-
[2-hidroxibenzoil]-amino)caprilico, ou um hidrato ou solvato de tais ditos sais
dissodicos; e (b) instrugdes escritas, cujas inscricdes indiquem que a dita
composicao farmacéutica oral é para ser tomada de 5 minutos a 30 minutos
25 antes de uma refeicdo”. Com relagdo as reivindicacdes independentes
relativas a kit, nota-se que a caracteristica diferenciadora entre a matéria
pleiteada nestas reivindicagdes e o estado da técnica esta na presenga de
instrugdes escritas que explicam como a composi¢ao deve ser administrada.
Na medida em que a composi¢cdo em questdao ndao é nova, é ébvio para
um técnico no assunto preparar um kit contendo a referida composicao
e instrugdes escritas de como esta deve ser administrada. Na medida
que a composicdo em questido ndo é nova, a mera inclusdo de
instrugées escritas junta a esta composicao para formar um kit, ndao
confere atividade inventiva ao kit em questao. (INPI, 2018 p.119/120)

Pela decisdo exarada acima tem-se que o Depositante pretendeu proteger
“instrucbes escritas” o que demonstra total desconhecimento sobre a forma de

Protecao concedida por Cartas Patentes.

TBR4315/17 Pedido refere-se a disposi¢cao introduzida em brinquedo de
montar na forma de um animal formado por elemento longitudinal cilindrico
(1) incorporando o rabo (2) do animal dotado de um pequeno degrau (3) de
modo que as argolas coloridas (8) possam ser encaixadas e a montagem
finalizada com a insercédo da cabega (7) de modo que tais argolas somente
podem ser inseridas e retiradas a partir da liberagao da cabeca (7) do animal.
O desenho mostrado em D1 néo revela detalhes construtivos do brinquedo
tais como o degrau (3) ou o ressalto (5), tampouco é possivel se certificar que
se trata de argolas mdéveis ou um corpo inteirico, ou seja, D1 nao revela
conteudo técnico gue possa ser considerado util para avaliacdo do ato

inventivo da presente patente. (INPI, 2018 p.37)
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Pelo conteudo reivindicado, é evidenciada a falta de conhecimento técnico do
agente, que falha ao descrever a atividade inventiva, ou, qual solugédo técnica é

resolvida por sua invengao.

Desimpedimento Legal:

Para que sua inovagéao tecnoldgica resulte em um ativo n&o basta que seja
algo inédito, e que tenha sido bem redigida num Pedido de Patente, € necessario
também que ndo se enquadre em uma proibicdo descrita pelo legislador. Tais
proibicdes estao prescritas nos artigos 10 e 18 da Lei da Propriedade Industrial, as

quais comentamos abaixo:

Art. 10. Nao se considera invengdo nem modelo de utilidade:

Chama-se atencao para esse ponto de que todas as inovagdes descritas a
seguir ndo sao patenteaveis por uma “escolha legislativa”, ou seja, o legislador optou
por ndo permitir que essas inovagdes nédo sejam permitidas por carta Patente, sem
adentrar no mérito de que tais inovagdes possam ou nao ser uteis ou comercialmente
exploraveis.

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Descobertas, por definicdo, ndo sao consideradas “inovacdes”, dado que
podem ser encontradas na natureza, e ndo dao produto da atividade intelectual

humana.
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Il — concepgbes puramente abstratas;
Conforme mencionamos anteriormente, ideias, as quais podem ser

compreendidas como conceitos puramente abstratos ndo sao patenteaveis.

Il - esquemas, planos, principios ou meétodos comerciais, contabeis,

financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizag&o;

Causa de diversos indeferimentos de Cartas Patentes, as inovacdes descritas
nesse inciso podem ser protegidas por Segredo de Negdcio, caso ndo precisem ser

tornadas publicas para sua viabilizagdo. Exemplo:

TBR623/17 A reivindicagao pleiteia um método de comunicagéo que envolve
etapas como aceitagao de um pedido, verificagdo da autorizagao de usuario,
prestagao de servigos, cobranga de valores, processamento do servigo, o que
essencialmente se enquadra como método comercial. (INPI, 2018, p. 12)

IV - as obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou qualquer

criagcéo estética,

V - programas de computador em si;

Conforme esclarecemos anteriormente estes tipos de obras, quando
consideradas inovagoes, devem ser protegidas por Direito Autoral, e séo protegidas

independente de registro.

VI - apresentacédo de informacgées;

VIl - regras de jogo;

E muito provavel que a mera apresentacdo de informagdes, ou regras de
jogos, dificilmente poderiam apresentar “aplicacdo industrial’, ainda assim, o

legislador proibiu de forma expresséo a concessao de Patentes para este item.

VIl - técnicas e métodos operatorios ou cirurgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biologicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de

qualquer ser vivo natural e os processos biologicos naturais.
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Novamente o que se destaca nesse caso, € que tais inovacdes poderiam ser
dotadas de todos os requisitos para sua concesséo, mas a escolha do legislador foi

de que tais ndo fossem patenteaveis.

Art. 18. Ndo séo patenteaveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e

a saude publicas;

Segundo Ari Magalhdes (2016), ndo ha casos de Pedidos de Patente
indeferidos devido a este inciso. Em um dos exemplos trazidos pelo INPI, em suas

diretrizes estaria a clonagem de seres humanos.

Il - as substéncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os
respectivos processos de obtengdo ou modificagdo, quando resultantes de
transformagéo do nucleo atémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos

que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade

inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Como é possivel prever, o campo tecnoldgico da inovagao descrita no inciso
segundo geralmente € dominado pelo poder estatal e em relagao ao terceiro, destaca-
se que o legislador expde que nao bastam estar caracterizadas os demais requisitos
necessarios para concessao.

Esclarecidos os requisitos técnicos, tecemos breves comentarios sobre os

Requisitos Formais.

Suficiéncia Descritiva:

Conforme esclarecemos acima, a concessao de uma Carta Patente pode ser
entendida como uma negociacao entre o depositante e o Estado, em que, por um lado,
o Estado concede a protecao a sua inovacéao, por meio do monopdélio de exploracao,
e por outro, o Depositante revela o que pretende proteger. Tal revelagdo deve ser
performada de tal forma, um técnico no assunto seja capaz de reproduzir o Pedido de

Patente, isto €, o Pedido deve conter suficiéncia descritiva. A instrugdo normativa
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30/2013, a qual estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir
dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, orienta que o Depositante deve:
descrever a invengéo de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que
um técnico no assunto possa realiza-la, fazendo remissdo aos sinais de referéncia
constantes dos desenhos, se houver, e, se necessario, utilizar exemplos e/ou quadros
comparativos, relacionando-os com o estado da técnica. Nas palavras de Ari
Magalhaes (2016 p. 41-42):

Em suma, o requisito de suficiéncia descritiva cumpre a funcdo de atender
simultaneamente a dois fins complementares: permitir a concessdo apenas de
pedidos de patente que contenham textos inteligiveis e impedir que seja ocultado o
“pulo do gato” de uma determinada tecnologia.

Em outras palavras, para atender a este pré-requisito de patenteabilidade, o texto do
pedido de patente tem de ser capaz de instruir a reprodugdo da invencéo por um
técnico no assunto, de modo claro e preciso”.

Trazemos como exemplos:

TBR2943/17 A reivindicagao se refere a uma mera listagem sumaria de
componentes tais como resistores, capacitores e outros, sem que se
descreva a interligagdo de tais componentes, de modo que ndo possui
clareza (INPI, 2018 p. 48).

TBR3468/17 Pedido inclui reivindicagao de uso das composic¢des pleiteadas
caracterizado pelo fato de ser para o dessecamento e/ou desfoliagdo de
plantas. Embora este seja um dos objetivos iniciais apontado no pedido de
patente em analise, ndo ha ao longo de todo o relatério descritivo qualquer
concretizagdo que demonstre a efetividade das composi¢cdes pleiteadas
como dessecantes ou esfoliantes, impossibilitando a sua reprodugéo por um
técnico no assunto, ndo atendendo, portanto, ao Art. 24 da LPI. Por
conseguinte, a referida reivindicagao nao esta fundamentada no relatério
descritivo, ndo atendendo ao disposto no Art. 25 da LPI. (INPI, 2018
p.66).

TBR593/17 A recorrente falha em descrever suficientemente sua suposta
invencdo como pleiteada, ou seja, uso da substdncia X para fabricar
medicamento para tratar doengas mediadas pelo HCV. Nao sao fornecidos
parédmetros essenciais para guiar um técnico no assunto a reproduzir a
matéria no ambito de um tratamento, como por exemplo: via de
administragédo, posologia, doses aproximadas. A falta de tais informacgdes
leva o técnico no assunto a ter que executar um numero excessivo de
experimentagdes, sem expectativa de sucesso razoavel para concretizar a
referida invencao. (INPI, 2018 p.69).

Unidade de Invencao:

Este requisito encontra guarida no art. 22 da LPI em que se prescreve que o

pedido devera se referir a uma unica invengédo ou, caso se refira a um grupo de
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invencgdes, estas devem ser inter-relacionadas de maneira a compreenderem um
unico conceito inventivo. Esclarece-se, entretanto, que um unico conceito inventivo
nao deve ser confundido com um unico produto, haja visto que, varios produtos podem
ser alvo de diversas patentes, com tecnologias e conceitos inventivos distintos, como,

por exemplo, um telefone celular. Citamos como exemplo:

TBR2863/17 A matéria reivindicada ndo atende as disposi¢des do artigo 22
da LPI, uma vez que a recorrente solicita protecao para dois grupos
distintos de invencodes, as quais nhao estao ligadas pelo mesmo conceito
inventivo. Sdo estas: (1) uma composig¢ao farmacéutica, compreendendo
um componente agonista alfa-2- adrenérgico, um componente de aumento
de solubilidade do componente agonista alfa-2- adrenérgico e um
componente de veiculo liquido; e (2) um complexo, preferencialmente um
oligbmero, compreendendo unidades monoméricas derivadas de um ou mais
componentes de quinoxalina. (INPI, 2018 p.77).

TBR3464/17 O novo quadro reivindicatério consiste de duas reivindicacoes:
1. “Uso de um composto de prostaglandina, caracterizado pelo fato de ser
para fabricagdo de uma composicdo farmacéutica para tratamento de
constipacao por abertura de canais de cloreto CIC em um individuo mamifero,
em que o referido composto de prostaglandina é 13,14-diidro15-ceto-16,16-
difldor-prostaglandina E1” e reivindicagdo 2: “Uso de um composto de
prostaglandina, caracterizado pelo fato de ser para fabricacdo de uma
composic¢ao farmacéutica para tratamento de fibrose cistica em um individuo
mamifero, em que o referido composto de prostaglandina é 13,14-diidro-15-
ceto-16,16-difldor-prostaglandina E1” . Na reivindicagdo 1, o problema
técnico a ser resolvido é obter um medicamento contendo 13,14- diidro-15-
ceto-16,16-difldor-prostaglandina E 1 para ftratar constipagdo e na
reivindicacao 2, obter um medicamento contendo 13,14-diidro-15-ceto-16,16-
difldor-prostaglandina E 1 para tratar fibrose cistica. Como pode ser
facilmente observado, os dois problemas técnicos independem um do
outro, bem como sdo solucionados independentemente, nao
apresentando _nenhuma relacdo técnica entre si. Ou seja, as
reivindicacoes 1 e 2 ndo estao inter-relacionadas de modo a apresentar
um unico conceito inventivo. (INPI, 2018 p.76).

Formatacao e Pagamento das Taxas:

Atualmente, os requisitos formais do INPI sdo encontrados na Instrugao
Normativa n® 30/2013 e 31/2013. O examinador do INPI devera averiguar o
cumprimente a estes requisitos em dois momentos distintos da analise, quais sejam,

no ato do depdsito, quando faz-se analise do “exame formal preliminar”’, em que se

verifica se estdo presentes todas as partes obrigatoriamente componentes de um
Pedido, quais sejam Relatorio Descritivo, Quadro Reivindicatério, Desenhos (se
houver), Sequéncia Genética (se houver) e Resumo, e anos mais tarde, geralmente

no exame técnico, juntamente com os requisitos formais.
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A fim de que possamos facilitar a explicagao sobre cada um dos componentes
citados, discorrer sobre a estrutura de um Pedido de Patente; e disponibilizar um
modelo a ser utilizado para o leitor, disponibilizamos o MODELO DE PEDIDO DE
PATENTE, no final deste Guia. Este modelo a ser preenchido pelo Agente de Inovagao
facilitara na missédo de transformacao da inovagédo em um pedido de Patente. Ainda
que tenhamos disponibilizado este modelo, cumpre ressaltar as seguintes

observacoes, as quais nao fizemos constar no referido anexo:

Ajustes formais, fontes espagcamento etc.:

Nas especificacdes da Normativa exarada pelo INPI: “devem ser
apresentados com caracteres de, no minimo, 2,1mm de altura e entrelinha de 1 /%
justificados ou alinhados a esquerda, contendo entre 25 a 30 linhas por folha, o que
na pratica pode ser traduzido como Calibri ou Arial 12, espagamento 1,5. Em nosso
modelo, a fim de facilitar o exame pelo Examinador, numeramos os paragrafos,

ainda que esta pratica n&o seja necessaria.

Titulo
Deve ser objetivo e mencionar do que se trata a inovagao. Nao deve conter

expressdes consideradas irrelevantes como “novissimo” “original” ou a marca do

produto.

Relatério Descritivo

O relatdrio descritivo € a maior das partes que compde um Pedido de Patente.
No modelo disponibilizado dividimos em 05 partes, de modo a ser possivel ao Agente
de Inovacao contextualizar o estado da técnica, os objetivos de sua inovagao,
delineando o problema técnico a ser resolvido pela inovagdo bem como comprovando
efeito técnico e suas caracteristicas. De acordo com a Instru¢do Normativa INPI n°
30/2013, a expressao “problema técnico” deve ser interpretada de forma ampla: a
expressao ndo necessariamente implica que uma solugao técnica seja um avango em
relacdo ao estado da técnica. Ou seja, o problema pode ser a busca de uma
alternativa, a qual pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos

diferentes.
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Parafraseando mencionada resolucao, temos que o Relatério Descritivo deve
definir de forma clara, concisa e precisa, a solugdo proposta para o problema
existente, bem como discorrer sobre as caracteristicas que compdem a inovagao.

O principal ponto a ser lembrado é que o Relatdrio Descritivo serve de suporte
ao Quadro Reivindicatorio, que é considerado o “coracao da Patente”. Assim, quanto
mais informagdes estiverem contidas no Relatério Descritivo, melhor. Ressaltamos a

seguinte decis&o:

TBR3468/17 Pedido inclui reivindicagcao de uso das composigdes pleiteadas
caracterizado pelo fato de ser para o dessecamento e/ou desfoliagao de
plantas. Embora este seja um dos objetivos iniciais apontado no pedido de
patente em analise, ndo ha ao longo de todo o relatério descritivo qualquer
concretizagao que demonstre a efetividade das composi¢cdes pleiteadas
como dessecantes ou esfoliantes, impossibilitando a sua reprodugéo por um
técnico no assunto, nado atendendo, portanto, ao Art. 24 da LPI. Por
conseguinte, a referida reivindicagdo nao esta fundamentada no relatério
descritivo, ndo atendendo ao disposto no Art. 25 da LPI. (INPI, 2018
p.66).

Sobre 0 que nao deve constar em um Relatoério Descritivo destacamos, que
devem ser evitados expressdes que gerem indefinicbes como “grande” e/ou
“‘pequeno”, linguagem coloquial ou informal, e linguagem restritiva, dando-se
preferéncia a termos abertos, substituindo, por exemplo, “deve obrigatoriamente

compreender ...”, por “preferencialmente contendo...”.

Resumo

O resumo é a menor parte de um Pedido de Patente e deve conter entre 02 a
03 paragrafos, construidos de forma objetiva, e ndo devera apresentar mais de 25
linhas ou 200 palavras. E importante lembrar que devera ser apresentado sempre que

buscado informagdes em bancos de Patentes.

Reivindicagdes ou Quadro Reivindicatorio
As reivindicagdes sao consideradas o coracdo de uma carta Patente, todo o
restante do Pedido serve como suporte para interpreta-la. Nos termos do art. 41 da

LPI, a extensdo da protecdo conferida pela patente sera determinada pelo teor das

reivindicacdes. Sera por meio de analise as reivindicagbes que o examinador conclui

se ha presenca de atividade ou ato inventivo, aplicacéo industrial e novidade.
Formalmente, toda reivindicagdo deve conter trés partes, quais sejam,

preambulo, que vai caracterizar detalhadamente o estado da técnica isso €, vai
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descrever de que se trata a solugdo, sem citar qual sua parte inovadora, expressao
caracterizante, a qual representa uma transicdo separando o que ja existe, em
momento anterior, da inovagdo, que vem logo a seguir, no Brasil a expressao
caracterizante mais comum €& “caracterizado por/pelo” e parte caracterizadora, a
qual descreve a inovagao em si.

Destaca-se ainda, que existem dois tipos de reivindicacéo, as independentes,
as quais buscam protecdo sobre uma inovagdo em si mesma, € sao a parte mais
importante de um Pedido de Patente, e as dependentes as quais devem
obrigatoriamente citar textualmente uma reivindicagao independente anteriormente
detalhada. Reivindicagdes dependentes servem para detalhar uma funcao adicional
de sua inovacgao. A inovacgao pode ser considerada completa sem essa caracteristica,
mas apresenta outras funcionalidades com essa caracteristica adicional e, portanto,
deve ser protegida como reivindicagao dependente.

Uma vez depositado o Pedido de Patente, até o momento do requerimento de
exame, sera possivel proceder com alteragdes no texto das reivindicag¢des, desde que
fundamentadas no Relatério Descritivo. Apds requerimento de exame, nao sera
possivel ampliar o escopo, apenas reduzi-lo, nos termos do art. 33 da LPI.

Por fim, quanto aos ajustes formais, destaca-se que cada reivindicagao deve
possuir apenas um ponto final, e finais de frases deverao ser separados por ponto e
virgula.

Ressaltamos as seguintes decisoes:

TBR3630/17 A reivindicagdo 8 trata de formulagdo cosmética contendo
Stabileze QM, Ceraphyl 230 e Ceraphyl 294 entre outros elementos. A
reivindicacdo ndo cumpre com o disposto no artigo 25 da LPI. Esta

reivindicacdo esta caracterizada por componentes definidos pelo nome
comercial (INPI, 2018 p. 43)

TBR2943/17 A reivindicagdo se refere a uma mera listagem sumaria de
componentes tais como resistores, capacitores e outros, sem que se
descreva a interligacdo de tais componentes, de modo que ndo possui
clareza (INPI, 2018 p. 48).

TBR3294/17 Pedido reivindica vetor de expresséo caracterizado por um gene
exogeno. O item (b) da reivindicagéo 1 “cerca de 130 pares de base contiguos
de cerca de 38 e mais acima da caixa TATA do gene SBMu200” permanece
sem condi¢oes de ser aceito por duas razdes: em primeiro lugar, o gene nao
esta caracterizado por sua SEQ ID No., mas por seu nome SBMu200, o que
é considerado impreciso. O nome s6 pode ser aceito quando a sequéncia
biolégica ja for conhecida no estado da técnica e nao for o objeto principal da
invencéo, o que ndo é o presente caso. Em segundo lugar, a expressao
“cerca de” é inaceitavel na redagao de reivindicagdes, também por acarretar
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em impreciséo (INPI, 2018 p. 52).

Desenhos

Devem obedecer as normas brasileiras de desenho técnico e apresentar
numerais de referéncia indicando no Relatorio Descritivo a que se referem. Devem ser
apresentados em folhas com margem superior 04cm, esquerda 03 cm, direita 1,5 cm
e inferior 01 cm. Devem ser apresentados em preto e branco, ndo sendo aceitas
fotografias, salvo casos excepcionais. N&do devem conter textos e devem ser indicados
no Relatério Descritivo. A fim de destacar a importancia dos desenhos, ressaltamos o

seguinte excerto:

TBR623/17 As informacdes dos desenhos podem fundamentar uma emenda
no pedido. (INPI, 2018 p.75).

Ou seja, no caso acima, ainda que nio se tenha tido sucesso em elaborar o
relatorio descritivo, houve sucesso na elaboragdo dos desenhos, de modo a justificar

0 acréscimo nas reivindicagoes.

3.3 VERIFICANDO O ESTADO DA TECNICA DE SUA INOVAGAO: A BUSCA DE
ANTERIORIDADES

Até o presente momento, consolidamos etapas para tornar materializado sua
inovacao em um Pedido de Patente. Conforme vimos, a fim de que vocé performe
esta operagcdo sera necessario contextualizar o “estado da técnica” por meio de
citacdo a documentos patentarios anteriores, os quais devem apresentar solugdes
similares, mas ndo devem adiantar as mesmas caracteristicas ou etapas de um
processo da sua inovacao.

Uma vez que tenhamos esbogado sua Inovagdo como Pedido de Patente
cabera ao examinador verificar se o Pedido de Patente preenche com os requisitos

necessarios a sua concessao. Em termos praticos nessa etapa, o Pedido de Patente,

além de traduzir em uma expectativa de direitos, a qual pode vir a ser confirmada, na

ocorréncia de concessao, significa substancialmente custos.

Caso o Agente de Inovacgao resolva depositar seu Pedido Patente sem auxilio
de especialistas, devera arcar no minimo com taxas para o depésito, taxas de

anuidades devidas a partir do terceiro ano, taxas de requerimento de exame, taxas
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para eventuais respostas a exigéncias e taxas com recurso ou deferimento do Pedido
de Patente.

Dados de margo de 2020, nos dao um panorama quanto a alta taxa de
insucesso de obtencdo de Carta Patentes as quais chegam a ser analisadas,
conforme se extrai da tabela abaixo, em que sido consideradas tanto Pedido de
Patentes de Invengédo, quanto Modelos de Utilidade (INPI, 2020):

TABELA 1 — Pedidos e Decisdes de Patentes analisados pelo INPI

Fev.20/ |AlJan-Fev.20
PATENTES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | jan/20 | fev/20 | 2020 fan. 20’ Jon-Fev.10 8
Depésitos 33.182 | 33.043 [ 31.020 | 28.667 27.551 28.318 | 2.238| 1.926 4.164 | -13,9% 2,4%
Decisdes 22336 | 15.842 | 25.481 | 44.781| 41.503 | 44.486| 8.913( 4.085 12,998 | -54,2% 94,3%
Concessdes 3.123 3.895 4.771 6.250 11.090 13.750 | 1.114 | 1.338 2.452 | 20,1% 42,4%
Indeferimentos 2.586 2.864 3.167 4.324 5.701 5.270 350 433 783 | 23,7% -16,4%
Arquivamentos 16.574 8.978 17.488 34.112 24.637 25.340 7.433 2.249 9.682 | -869,7% 141,9%
Desisténcias Homologadas 53 105 55 95 75 126 16 65 81| 306,3% 189,3%

FONTE: INPI, 2020

Da analise dos dados acima, pode-se verificar quanto ao insucesso de
Pedidos Analisados vs Pedidos Concedidos. Isso porque, dos 22.336 Pedidos de
Patente que chegaram a fase de analise, apenas 3.123 foram concedidos o que

representa que apenas 13,98%, dos Pedidos depositados alcangcaram o éxito

desejado.

Em 2016, por exemplo, 4.771 Cartas Patentes relacionadas foram concedidos
pelo INPI. Deve-se levar em consideracdo que naquele periodo, a tramitacido do
processo até a deciséo técnica de concessao levava em média, 11 anos (INPI, 2018).
Assim, para se ter uma ideia em relagdo a porcentagem de Patentes que alcangaram
o éxito, devemos considerar que foram depositados em 2005, 21.729 Pedidos de
Patente de Invencao, e chegaremos a uma media de sucesso semelhante, de apenas
21,95%, considerando a métrica Pedidos Depositados em 2006 vs Pedidos
Concedidos em 2017.

Ou seja, relacionado a tais depositantes, houve tdo somente o desembolso
de investimento, sem ter havido a contraprestacao desejada, que € o monopdlio de
exploragao.

Uma das maneiras de adequar seu Pedido de Patente ao que é verificado

pelo examinador € por meio de consulta a bancos de Patentes, estratégia que

permite ao proprio Agente de Inovagéo verificar se o seu Pedido de Patente atende
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aos critérios de novidade e atividade inventiva, ainda que de forma preliminar. Ou seja,
ainda que seja trabalhoso, a busca em bancos de dados com informagdes patentarias
pode poupar recursos de investimento ao Agente de inovagao, visto que permite com
que seja possivel concluir se a transformacao da inovagao em um Pedido de Patente
e justificavel sob o ponto de vista da viabilizagdo do monopdlio de exploragéo.
Considerando que nenhuma base de dados disponibiliza todos os

documentos publicados mundialmente é necessario buscar em diversas bases a

fim de possam ser encontrados diversos documentos. Bases de Patentes podem ser
gratuitas ou pagas. Para fins do presente trabalho, restringiremos nosso detalhamento
quanto a bases de dados de Patentes gratuitas mas importa destacar que existem
paginas web desenvolvidas por entidades privadas que compilam bases de dados de
diferentes paises e que permitem ao usuario utilizar ferramentas mais avangadas
sobre patentes (tradugdo, resumos, mapas, entre outros), destacamos como bases
de dados pagas o Derwent, o PatBase, e o Clarivate.

Quanto as bases de dados gratuitas, podemos dividi-las entre as
nacionais/regionais, as quais disponibilizam a base de dados de patente publicas
requeridas naquele o6rgaéo nacional como, por exemplo, Estados Unidos cujas

informacdes sao disponibilizadas em consulta ao site https://www.uspto.gov/>,

vinculado ao United States Patent and Trademark Office - USPTO, Espanha cujas
informacgdes séo disponibilizadas em consulta ao site
https://www.oepm.es/es/index.html, vinculado a Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas — OEPM, e no Brasil, cujas informagdes séo disponibilizadas em consulta ao
site <https://www.gov.br/inpi/pt-br>, vinculado ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.

Em sintese, a maioria dos escritérios de patentes do mundo conta com um
website e grande parte possui seu proprio sistema de busca nacional de patentes. A
lista oficial dos escritorios pode ser encontrada no seguinte link:

https://www.wipo.int/patentscope/en/national databases.html.

Além dos bancos de dados nacionais, recomendamos a pesquisa em bancos
de dados com grande cobertura. Bancos de dados com grande cobertura consolidam

informagdes advindas de varias fontes,
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BASE WEBSITE ALCANCE
ESPACENET https://worldwide.espacenet.com/ Global
Google Patents https://patents.google.com/ Global
PATENTSCOPE https://patentscope.wipo.int/search Global
[pt/search.jsf
LENS https://www.lens.org/ Global
Latipat https://Ip.espacenet.com/ América Latina e Espanha

Fonte: O Autor, baseado em IBEPI, 2020

Como Realizar A Busca Nas Base De Dados de Patentes no banco de dados
do INPI

Como previamente exposto, nenhum banco de dados cobre todos os
documentos de patente, visto que as informagdes podem estar restritas a intervalos
de datas, localidade, dentre outras limitacdes das bases de dados. Uma busca efetiva
geralmente exige conhecimento da area técnica na qual a inovagao esta inserida,
dado que € necessario ter compreensao da terminologia e de temas da area para
definir os parametros de busca.

Por mais que haja certa unidade entre os parametros de busca utilizados pelas
bases de dados destacadas, podera haver variagdes nos parametros disponibilizados.
Neste Guia focaremos nos parametros disponibilizados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial — INPI, mas a os critérios aqui utilizados poderao ser replicados
com facilidade, em demais buscadores com alcance global, como o Google Patents.

Dentre os pardmetros que podem ser utilizados para realizar buscas perante a
base de dados do INPI estdo:

Numeros identificadores da patente i. e., n° do pedido, n°® da prioridade e n°
do pedido internacional);

Datas, quais sejam de depodsito, da prioridade, de depdsito de pedido
internacional, de publicagdo do pedido internacional);

Classificagao nesse caso, a classificagdo IPC, ou “palavra-chave no
classificador IPC”. Pedidos de patentes publicados sao classificados de acordo com a
area tecnolégica a que pertencem. O International Patent Classification — IPC, é a
classificagado utilizada internacionalmente por 6rgdos de Patentes para agrupar

inovagdes por areas do conhecimento humano. O INPI se utiliza dessa classificagédo
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para classificar os pedidos objetivando estabelecimento de uma ferramenta de busca
eficaz para a recuperagdo de documentos de patentes pelos escritérios de
propriedade intelectual e demais usuarios, a fim de estabelecer a novidade e avaliar
a atividade inventiva de divulgacdes técnicas em pedidos de patente.

As oito areas do conhecimento humano, utilizadas para classificar Pedidos de
Patentes, séo reproduzidas abaixo, em listagem exemplificativa:

AGRICULTURA: Silvicultura; Pecuaria; Caca; Captura Em
Armadilhas; Pesca
PRODUTOS ALIMENTICIOS e TABACO: Alimentos Ou
Produtos Alimenticios; Seu Beneficiamento, Nao Abrangido
= T_IEUC;'VIIE:SLDSADES Ppr C_)I_Jtras _ Classes, Tabaco; C_harutos; Cigarros;
Dispositivos Simuladores De Fumo; Artigos Para Fumantes
SAUDE, SALVAMENTO e RECREAGAO: Ciéncia Médica
Ou Veterinaria; Higiene; Esportes; Jogos; Recreacgao.
SEPARAGAO e MISTURA: Processos Ou Aparelhos
Fisicos Ou Quimicos Em Geral; Limpeza; Eliminacdo De
Residuos Sélidos; Recuperacao De Solo Contaminado.
CONFORMAGAO: Trabalho Mecanico De Metais Sem
Remocao Essencial Do Material; Puncionamento De
B — OPERAGOES DE Metais; Prensas; Fabricacdo De Artigos De Papel, Papelao
PROCESSAMENTO; Ou Material Trabalhado De Forma Analoga Ao Papel;
TRANSPORTE Processamento Do Papel, Papeldao Ou Material Trabalhado
De Forma Analoga Ao Papel.
IMPRESSAO: Maquinas Para Imprimir Linhas; Maquinas
De Escrever; Carimbos; Processo De Impressao,
Duplicagdo, Marcagédo Ou Copiagem; Impressao A Cores.
QUIMICA: Quimica Inorganica; Tratamento De Agua, De
Aguas Residuais, De Esgotos Ou De Lamas E Lodos;
Fertilizantes; Sua Fabricacado; Peles; Couro Cru; Peles
Depiladas Ou Couro.
C— QUIMICA; METALURGIA: Ligas Ferrosas Ou Na&o-Ferrosas;
METALURGIA Tratamento De Ligas Ou De Metais Nao-Ferrosos;
Crescimento De Cristais.
TECNOLOGIA COMBINATORIA: Matéria Nao Incluida Em
Qualquer Outro Local Desta Segéo.
TEXTEIS OU MATERIAIS FLEXIVEIS NAO INCLUIDOS
EM OUTRO LOCAL: Fios; Acabamento Mecanico De Fios
Ou Cordas; Urdidura Ou Tecedura; Tecelagem;
Entrancamento; Fabricacdo De Renda; Malharia.
PAPEL: Fabricagcao Do Papel; Producédo Da Celulose;
mateéria ndo incluida em qualquer outro local desta secao.

EDIFICAGAO: Construcdo De Rodovias, Ferrovias Ou De
Pontes; Fechaduras; Chaves; Guarnicoes De Janelas Ou
E — CONSTRUGOES Portas; Cofres.

FIXAS PERFURAGAO DO SOLO e MINERACAO: Perfuracdo Do
Solo; Mineragao; Matéria Nao Incluida Em Qualquer Outro
Local Desta Secéo.

D — TEXTEIS; PAPEL
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MOTORES OU BOMBAS: Maquinas Ou Motores Em
Geral; Instalacbes De Motores Em Geral; Maquinas a
Vapor; Motores De Combustao; Instalagcbées De Motores A

F— ENGENHARIA Gas Quente Ou De Produtos De Combustao.
MECANICA; ENGENHARIA EM GERAL: Atuadores Por Pressdo De
ILUMINAGAO; Fluidos; Hidraulica Ou Pneumatica Em Geral; Elementos
AQUECIMENTO; ARMAS; | Ou Unidades De Engenharia; Medidas Gerais Para
EXPLOSAO Assegurar E Manter O Funcionamento Efetivo De

Maquinas Ou Instalagdes; Isolamento Térmico Em Geral.
ARMAS e EXPLOSAO: Armas; Municdo; Detonagao;
Matéria Nao Incluida Em Outro Local Desta Secao.
FISICA: Medicdo; Teste; Optica; Fotografia;
Cinematografia; Técnicas Semelhantes Utilizando Ondas
Outras Que Nao Ondas Opticas; Eletrografia; Holografia;
Horologia; Controle; Regulagem; Cémputo; Calculo Ou
Contagem; Dispositivos De Teste; Sinalizacao; Educacgao;
G— FisicA Criptografia; Apresentacao Visual; Anuncios; Logotipos;
Instrumentos Musicais; Acustica; Armazenamento De
Informacgdes; Detalhes De Instrumentos; Tecnologia De
Informacdo E Comunicacgao [lct] Especial Adaptada Para
Campos De Aplicacdo Especificos; Fisica Nuclear;
Engenharia Nuclear.

ELETRICIDADE: Elementos Elétricos Basicos;
H — ELETRICIDADE Rrodygéo, Corjvgrséo Qu.Dis?ribu,igé.o De Energia E!étri(za;
circuitos eletrénicos basicos; Técnica De Comunicagao
Elétrica; Técnicas Elétricas Nao Incluidas Em Outro Local.
Fonte: O Autor, baseado em WIPO, 2020

Ou seja, ao encontrar documento de Patente por meio de critérios mais
detalhados abaixo, é possivel verificar em que area do conhecimento humano este
Pedido se enquadra, e a partir disso, relacionar a tecnologia com a inovagao que se
pretende proteger.

Palavra-chave, do titulo e do resumo.

Depositante, titular e inventor, i.e., nome do depositante/titular, CPF/CNPJ do
depositante/titular especificamente para o INPIl, nome do inventor.

Considerando que os numeros identificadores da patente, as datas, bem como
o depositante, titular e inventor sdo parametros autoexplicativos, nos dedicaremos a

explicacédo do uso palavras-chave como parametros de busca.

A base de dados do INPI permite a utilizagao do parametro de palavras-chave

tanto no modulo de pesquisa basica quanto na pesquisa avangada.
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PESQUISA BASICA:

BRASIL Acesso & informagéo Participe Servigos Legislagéo Canais
Instituto Nacional da

Propriedade Industrial
Ministerio da Economia

Consulta 8 Base de Dados do INPI

[ Inicio | Ajuda? Login: ]
» Consultar por: Base Patentes | Pesquisa Avancada | Calendario | Meus Pedidos | Meus Pedidos da Semana | Finalizar Sessio

PESQUISA BASICA
Fomega abaixo as chaves de pesquizs desejadaz. Evite o uso de frases ou palavras genéricas

Contenha o Nimero do Pedido | |

Centenha o N° de Recolh dal |
Unido - GRU

Contenha o N® do Pmtnmlnl |

Contenha |tndas as palavras hd ||
todas as palavras Titulo
3 expressdo exata Resumo
N° de Processos por Pagina ¢ | qualquer uma das palavras Nome do Depositante
a palavra aproximada Mome do Inventor
CPF/CNP] do Depositante
-
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-810 rrab(’_)

Fonte: INPI, 2020

E possivel realizar a busca de processos que contenham a palavra-chave
pesquisada em seu titulo ou entdo resumo, sendo obrigatoria a selecdo de um dos
dois. Sao trés as variagbes possiveis de busca:

(1) Todas as palavras: o resultado devera conter todas as palavras listadas
no campo de busca;

(2) Expressao exata: o resultado devera conter as palavras exatamente na
ordem digitada;

(3) Qualquer uma das palavras: o resultado deve conter pelo uma das
palavras buscadas;

(4) Palavra aproximada: o resultado devera conter pelo uma das palavras

buscadas e também apresentara palavras aproximadas do termo buscado.
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PESQUISA AVANCADA:
BRASIL Acesso a infermagéo Participe Servigos Legislagéo Canais

Instituto Nacional da "

Propriedade Industrial

Mimistério da Economia

Consulta & Base de Dados do INPI
[ Inicio | Ajuda? ﬁ | 1
» Consultar por: Base Patentes | Pesquisa Basica | Calendério | Meus Pedidos | Meus Pedidos da Semana | Finalizar Sessio

PESQUISA AVANCADA

Fomegs sbaixo as chaves de pesquiss desejadas Evite o uso de frases ou palavras genéricas

== Numeros

(21) N° do Ped\do:l:l (O calendario de Patentes expiradas/a expirar

O patente Concedida

(33)/(31) Pais/N® da Prioridade: :
e —

(2 DataDepésio:| |08 & [ |9

(32) DatadaPriovidades |8l & [ |CH

(86} Data do Depdsito (P(.T):l:lﬂ a :E
{87) Data da Publicacio (PCF):I:IE a :3

== Classificacdo

== Datas

(51) Classificagdo IPC:| \

Palavra-chave no classificador IPC:| |

= Palavra Chave

(54) Titulo:| |

(57) Resumo:| |

== Depositante/Titular/Inventor

(71/73) Nome do Depositante/Titular: |

CPF/CNPI do Depositante: |

(72) Nome Inventor:| ‘

Formato de saida

Dados Biblioprificos  Figuras

Ne de Processos por Pagina:

Fonte: INPI, 2020

Neste moédulo também é possivel realizar a busca de processos que
contenham a palavra-chave pesquisada em seu titulo e resumo, todavia, pode-se
realizar a busca em ambos simultaneamente. O outro diferencial da pesquisa
avancgada € a possibilidade de utilizar operadores e truncamento, melhor explicados
abaixo, conforme nossa adaptacao utilizando-se de exemplos disponibilizados no site
do INPI:

Operadores Loégicos: permitem combinar ou excluir termos, levando a
resultados de busca mais precisos.

Operadores Logicos Disponiveis: AND: O operador permite buscar processos
que contenham todas as palavras buscadas simultaneamente.

Ex: maquina and escrever, para realizar busca de processos referentes a
maquinas de escrever.

OR: O operador permite buscar documentos que contenham pelo menos um

dos termos indicados.
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Ex: cadeira or banco, para buscar textos que contenham qualquer uma das
duas palavras ou ambas palavras.

AND NOT: O operador permite buscar documentos que contenham a palavra
que antecede o operador, mas que ndo contenham a palavra descrita apds o
operador.

Ex: aquecedor and not industrial, para excluir das buscas documentos que
contenham termos indesejados.

PROX(N): O operador permite buscar as palavras de interesse quando estas
estiverem separadas por numero (N) determinado de palavras.

Ex: estofamento prox(6) cadeira, para buscar textos que contenham ambos
os termos separados por no maximo seis palavras.

TRUNCAGEM: O operador permite ampliar as buscas, para realizar a
truncagem se utiliza do *, a finalidade é realizar a busca por palavras compostas pelo
termo buscado, a depender da forma que a truncagem é utilizada, podendo-se truncar
tanto o inicio da palavra quanto o final.

Ex: Truncagem a direita - cancer*: cancer, cancerigena(o), cancerosa(o),
dentre outros resultados;

Truncagem a esquerda - *cancer: anticancer, anticangerigena(o),
anticancerosa(o), dentre outros resultados;

Truncagem a esquerda e a direita - *cancer*: cancer, cancerigena(o),
cancerosa(o), anticancer, anticangerigena(o), anticancerosa(o), dentre outros

resultados.

A metodologia de pesquisa acima trata especificamente de critérios utilizados
no banco de dados do INPI, mas podera facilmente ser replicada para pesquisa em
outros bancos de dados como, por exemplo o Google Patents. Recomendamos que
voceé se habitue com essa pratica e a explore no dia a dia ao longo do desenvolvimento
e viabilizagao da sua inovacao. Mais a frente, discorreremos sobre que formas fazer

uso das informacdes encontradas em bancos de patentes.

LITERATURA NAO PATENTARIA
Em alguns campos técnicos, relevante parcela do estado da técnica €
composto por documentos ndo patentarios, isto €, artigos cientificos, livros e outras

fontes de conhecimentos cientifico e técnico.
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A fim de facilitar a verificacdo de informag¢des nao patentarias, relevantes a
eventual concess&o, a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI
estabeleceu uma lista de peridodicos que necessariamente devem ser consultados
quando os Escritorios de Patente estdo realizando o exame de patenteabilidade de
Pedidos Internacionais PCT. Essa lista pode ser encontrada no seguinte link:
https://www.wipo.int/standards/en/part_04.html. Fontes adicionais também podem e
devem ser revisadas, dentre as diversas ferramentas on-line gratuitas, citamos o
Google Scholar e o SciELO.

3.4 O QUE FAZER COM AS INFORMAGCOES ENCONTRADAS

A partir das informagdes encontradas por meio da realizagdo de buscas em
bancos de Patentes recomendamos prosseguir com algumas medidas, conforme

detalhamos abaixo.

Analise Prévia de Patenteabilidade

A analise de Patenteabilidade objetiva identificar a possibilidade de protegao
da inovagao por Patente, por meio de contextualizacdo da inovagdo dentro
comprando-a com o estado da técnica disponivel para fins de avaliagcdo do
atendimento aos requisitos de patenteabilidade.

Importante ressalvar que a analise de Patenteabilidade deve ser realizada em
momento anterior a elaboragdo do Relatoério Descritivo, isso porque esta analise, a
qual inclui verificagao aos documentos que compde o estado da técnica, vai influenciar
diretamente na decisado de se o pedido de Patente de fato sera depositado, ou se a
inovagao devera ser protegida por outros meios. Nao raras as vezes, ao iniciarmos
com as buscas, de pronto, encontramos anterioridades que descrevem tudo o que
haviamos considerado como inovacao.

De todo modo, ainda que nao tenhamos decidido sobre se devemos
prosseguir com a protecado da inovagao, a primeira etapa para realizagao da analise
de patenteabilidade, consiste em definir o escopo de analise. De certa forma, deve-se
emular um Quadro Reivindicatoério, detalhando todas as caracteristicas “inéditas” da
inovagcao em formas de reivindicagbes conforme explicado nas paginas acima e em

nosso modelo de Pedido de Patente.
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Uma vez definido o escopo de analise baseado na descricdo da inovacédo bem
como suas funcionalidades, a fim de que possamos afunilar as etapas dessa analise,
em momento anterior ao de verificacdo em buscas de Patentes, devemos verificar se
0 que se busca proteger ndo esta impedido legalmente. Falamos das proibigdes
acima, ao discorrermos sobre caracteristicas necessarias a concessao do Pedido de
Patente. Em apertada sintese, se a inovagao se enquadrar nas proibigdes legais dos
artigos 10 e 18 da LPI, a inovagéo nédo podera ser patenteada.

Apos esta verificagdo, caso entenda que a inovagao possa ser protegida via
Carta Patente, deve-se verificar a presenca da aplicagdo industrial, requisito ja
discorrido acima, cuja definicdo esta no art. 15 da LPI, que prescreve que “a]
invengéo e o modelo de utilidade s&o considerados suscetiveis de aplicagcao industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”.

Caso o objeto tenha preenchido os requisitos verificados até aqui, deve-se
partir para a verificacdo de anterioridades cientificas, comerciais e patentarias. Uma
vez que explicamos de que forma proceder para a realizagao de pesquisa em bancos
de Patentes, e quais sdo os critérios utilizados para a classificagcao por parte dos
examinadores do INPI, sugerimos que os documentos encontrados sejam
classificados em comparagao a relevancia de cada uma das reivindicagdes emuladas
da inovagao, de acordo com os seguintes critérios:

N — documento de particular relevancia; a invengéo reivindicada

nao pode ser considerada nova quando o documento &

considerado isoladamente;

I — documento de particular relevancia; a invengao reivindicada

nao pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o

documento é considerado isoladamente;

Y - documento de particular relevancia; a invengao reivindicada

nao pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o

documento € combinado com um outro documento ou mais de

um;

A - documento que define o estado geral da técnica, mas néo é

considerado de particular relevancia;

PN — documento de particular relevancia; a invencgao reivindicada

nao pode ser considerada nova quando o documento é
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considerado isoladamente; Documento faz parte do estado da
técnica conforme o Artigo 11 §2° e §3° da LPI.

Em tese, caso tenha encontrado qualquer documento que possa ser
classificado como “N”, “I”, “Y” ou “PN”, quando comparado o Quadro Reivindicatorio
de sua inovagao com outro documento, sua inovagdao nao podera ser patenteada.
Entretanto, é possivel que, ao deparar-se com tais inovagdes, surjam o entendimento
de que seria viavel proceder com modificacdes na inovagao de forma a dota-la de
novidade, ou, ainda, superar eventual obviedade e caracterizando o ato ou atividade
inventiva. A este procedimento, chamamos de “design around”.

Design around, portanto, seria a elaboracdo do relatério Descritivo,
considerando as anterioridades encontradas em nossa busca e anadlise de
patenteabilidade, de tal forma, a evidenciar a atividade inventiva, superando possiveis
obstaculos.

Caso vocé entenda que a inovagao néo pode ser protegida via Carta Patente,
devido a existéncia de anterioridades patentarias, podemos estar diante de dois
problemas: i) vocé nao podera exercer monopolio de exploracgao; e ii) € possivel que
um terceiro interessado possua monopolio de exploragédo sobre a inovagao que vocé
desenvolveu, e pode impedi-lo ndo apenas de obter a concessao de uma Carta
Patente, mas também de explorar economicamente sua propria inovagao. Nesse
caso, a fim de que possamos tirar essa duvida, sera necessario procedermos com

uma Analise de Liberdade de Operacao, ou “Freedom to operate”.

Analise de Liberdade de Operacao, ou “Freedom to operate”

Um parecer de analise de infragdo visa verificar existéncia de direitos de
propriedade intelectual de terceiros relacionados as caracteristicas preponderantes do
objeto de analise. Considerando-se que a protegéo atribuida a uma Carta Patente é
territorial, dita analise devera considerar um territério ou pais de interesse para
exploracao da tecnologia.

Diferente da analise de patenteabilidade, a analise de liberdade de operacao
portanto, concentra-se na identificacdo de similaridades com protecdes patentarias de
terceiros, que possam impedir ou representem obstaculos a exploragao comercial de

produto em determinado territério. Caso tenha ocorrido busca e anadlise de
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patenteabilidade, referida analise devera considerar sobretudo anterioridades ja
previamente identificadas.

De acordo com a Organizagao Mundial da Propriedade Industrial — OMPI, em
seu livro “Identifying Inventions in the Public Domain A Guide for Inventors and
Entrepreneurs”, publicado em 2020, a analise de contrafagdo é definida como um
processo de duas etapas. A primeira etapa € a interpretacdo do escopo da protecao
das reivindicagbes e a segunda etapa envolve a comparagdo da reivindicagao
interpretada com o produto ou processo potencialmente infrator.

Nesse ponto destaca-se que, para a legislagao nacional, a violagao de uma
reivindicacao, pode ocorrer de forma literal, ou seja, quando um processo ou produto
de um terceiro corresponde, de maneira exata e possui relacdo direta, com as
reivindicacbes da Patente violada. Ademais, ha também a chamada infracdo por
equivaléncia. Dita espécie de infragao ocorre quando uma Patente é violada, apesar
de nao haver coincidéncia completa e literal do produto ou processo violador com as
reivindicagbes analisadas.

Uma vez confirmado que os documentos patentarios anteriores “colidem” com
sua inovagao, deve-se verificar quanto a validade de tais documentos confirmando se:
a Carta Patente foi requerida para o pais/territério em que se pretende explorar
economicamente e se a Carta Patente se encontra com direitos seus direitos vigentes,
como por exemplo, pagamento de taxas de anuidade. Atualmente, todas estas
informacdes podem ser encontradas em bancos de dados de Patentes, conforme

esclarecido acima.

Prospecc¢ao Tecnolégica

Bancos de Patentes podem e devem ser utilizados como fonte de informacéao
tecnolégica, a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual, criou o documento
“Guia para uso de informacgdes de Patentes” documento em que se destaca que uma
pesquisa realizada em documentos de patentes possibilita encontrar informacoes
sobre desenvolvimentos recentes em diversas areas técnicas. Referido documento
ressalta ainda que para alguns campos da tecnologia, o conhecimento sera
encontrado exclusivamente por acesso em bancos de patentes, provendo os usuarios
de referidos documentos de capacitagao técnica quanto a termos de busca e suas
abrangéncias (WIPO, 2015).
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A etapa de busca por anterioridades também ¢é citada em Manual de
Procedimentos criado pela EMBRAPA, em que se destaca que organizagcdo da
informacgao por meio de consulta a banco de dados compostos por patentes, permite
que aos pesquisadores acesso facilitado a uma fonte riquissima de informacoes,
visando ndo apenas o processo de patenteamento, isto € prote¢cdo da inovacéo por
meio de obtencdo de Carta Patente mas também, aprimorar e desenvolver a
capacidade tecnolégica e produtiva de pesquisa para empresas. — (GONTOW,
SANTOS e INAMASU, 2005).

Sobre o tema de busca de anterioridades, importa destacar ainda, que, em
que pese ainda nao haja uma unica base dados interligando de forma eficiente todos
os Escritdrios de Patentes do mundo, de acordo com Estudo realizado pelo Escrito
Europeu de Patentes (European Patent Office — EPO), cerca de 80% de todo
conhecimento tecnolégico mundial pode ser acessado em consulta aos diferentes
bancos de dados (EPO, 2007, IBEPI, 2020).

3.5 INOVAGAO E MATURIDADE TECNOLOGICA: QUANDO FAZER O QUE

Pelo presente momento, reunimos informacgdes suficientes para descobrir se
a inovagao pode ou nado ser patenteavel, considerando critérios de difus&do tecnoldgica
e novidade.

Por outro lado, a estratégia de protegdo de uma inovagéo por Carta Patente,
passa também pela analise de qual o melhor momento para se buscar protecao para
tecnologia. Como € de se supor, uma inovagao nao nasce pronta.

Da concepgao de uma inovagao até sua viabilidade, devem ser percorridos
diversos caminhos, os quais incluem experimentagdo, simulagcdo em ambientes
externos, tais simulagbes demandarao refinamento em eventuais protétipos e ensaios
de desempenho, até que finalmente a inovagao esteja “finalizada”, para exploragao
comercial. Tais etapas podem ser averiguadas pelo nivel de maturidade tecnologica
de uma inovacgao.

A percepcao sobre maturidade tecnoldgica, pode ser verificada a partir do
indice Technology Readiness Level - TRL, uma metodologia desenvolvida pela NASA,

a qual pode ser definida como um sistema de medidas que esclaregam avaliagdes de
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maturidade de uma tecnologia por si mesma e em comparacgéao entre diferentes tipos
de tecnologia (MANKINS 1995).

Tal mensuracao é fundamental ja que apenas ha possibilidade de guarida
legal a partir de certo nivel de maturidade da inovagao, por exemplo, conforme se

verificou, nao ha protecao juridica para ideias ou conceitos puramente abstratos!

Neste esteio, a correta classificacdo da maturidade tecnolégica dentro de uma métrica
pré-estabelecida, se relacionara com um molde juridico dentro da legislagao aplicavel.

Destacamos as seguintes decisdes, que ao discorrer sobre o requisito de
novidade, ausente por inovagao previamente divulgada pelo inventor, colateralmente

aborda também topicos importantes sobre maturidade tecnoldgica:

TBR3311/17 No presente caso, as quatro primeiras exposicdes fotograficas
externas da fechadura retratam a existéncia de um lacre de seguranca para
selar solidariamente a caixa externa & sua respectiva tampa. E 6bvio que
esse lacre de seguranca tipifica um elemento intrinseco e exclusivamente
associado a fechadura. A data impressa no lacre, 10/01, representa, como de
praxe, o més/ano no qual a fechadura foi selada; essa é a data assumida pelo
INPI, para a fechadura (objeto), como valida para fins de estabelecimento da
cronologia definida no Artigo 11 da LPI, independentemente da data na qual
o registro fotografico foi realizado. Dentre as informag¢des adicionais
constantes no lacre, existe o assentamento de dois selos de aderéncia a
padrdes de conformidade emitidos por entidades certificadores (CE e UL),
os quais evidenciam sua comercializagao ao publico em geral corrobora
que a divulgacao da fechadura (objeto) teve um carater publico (nao
privativo).

(INPI, 2018 p.87)

TBR3265/17 A LPI no artigo 11 paragrafo 1° se refere que o estado da técnica
€ constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, de modo que aquilo que nao foi efetivamente
acessado, mas esteve acessivel entra no dominio do estado da técnica. Um
livro acessivel em uma biblioteca, mas que efetivamente nio tenha sido
acessado constitui estado da técnica. O fato de estar nesta condigao de
disponibilidade ja o qualifica como estado da técnica. O fato de ter uma defesa
de mestrado, sem que houvesse sido tomadas precaugbes de sigilo,
caracteriza que se tratava de uma matéria que esteve acessivel ao publico
para as pessoas que assistiram ao evento, independente de quantas pessoas
efetivamente tenham assistido a dita defesa. (INPI, 2018 p.88)

Ambas as decisbes acima demonstram a falta de conhecimento do
depositante acerca das etapas necessarias para proteger sua inovagao. No primeiro
exemplo, o préprio depositante comercializou sua inovagao sem buscar protecao,
retirando-lhe o requisito da novidade, e, de igual forma, o fez o segundo depositante,
tornando publica sua inovagao por meio de defesa de mestrado, sem que houvesse a
efetiva busca por protegdo. Em ambos os casos é possivel verificar que faltou aos

depositantes conhecimentos sobre maturidade tecnoldgica e sobre a protegcao da
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inovagéo como aspecto intrinseco do desenvolvimento da inovagéo.
Para além disso, diferentes fases de maturidade tecnoldgica, exigem
diferentes cuidados para seus titulares a fim de que possam viabilizar sua tecnologia

ao mesmo tempo em que buscam cuidados para sua protecao:
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3.6 FINALMENTE: O DEPOSITO DO PEDIDO DE PATENTE.

Finalizada a redacao, o Pedido de Patente devera ser depositado perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do art. 19, contendo: a ficha
de requerimento; o relatorio descritivo; as reivindicacdes; os desenhos, se for o caso;
0 resumo; e o comprovante do pagamento da retribui¢ao relativa ao depdsito (BRASIL,
1996).

Atualmente, mencionado protocolo € realizado por um sistema bastante
intuitivo chamado de “E-PATENTES”, e consiste, basicamente, em emitir uma GRU,
cujo pagamento € necessario para validade do protocolo, e proceder com o envio do
do Relatério Descritivo, composto pelas partes mencionadas acima.

Importa ressaltar que ndo apenas a maturidade tecnoldgica pode influenciar
na estratégia da realizagdo do protocolo do pedido de Patente, mas também este
deveria se relacionar com o mercado a que se pretende explorar. Pode-se, por
exemplo, proceder com o depodsito do pedido de Patente pela via do Patent
Cooperation Treaty — PCT, o que se justificaria, dentro de uma visao estratégica caso
haja interesse em explorar a tecnologia comercialmente em outros paises, signatarios
deste tratado.

A partir do protocolo, o Instituto realizara exame formal preliminar do pedido
e, caso haja pleno cumprimento com o art. 19, ocorrera o protocolo. Caso haja falha
formal no atendimento ao art. 19, mas o pedido apresente dados referentes ao objeto,
ao requerente e ao inventor, o INPI formulara exigéncia a ser cumprida no prazo de
30 dias, sob pena de arquivamento do pedido.

Dado como protocolado o pedido, este sera mantido em sigilo pelo prazo de
18 meses contados da data de depdsito. Ressalta-se que o requerente devera solicitar
o0 exame do pedido em até 36 meses contados da data do depdsito, sob pena do
arquivamento do pedido, todavia, o INPI somente podera iniciar o exame decorridos
60 dias da publicagdo do Pedido (BRASIL, 1996).
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Portaria/INPI/n° 247, de 22 de junho de 2020, disciplina o tramite prioritario de

processos de patente no ambito do INPI

(1) Estar depositado ha 18 meses ou com requerimento de
publicagcado antecipada;

(2) Ter recolhida a retribuigéo relativa ao exame técnico;

Requisitos:

(3) Nao ter prioridade de tramitagao;

(4) Nao haver, voluntariamente, divisdo ou modificagdo do pedido de
patente pelo requerente, entre o requerimento e a decisédo de tramite
prioritario;

(5) Enquadrar-se nos requisitos especificos das modalidades
descritas;

(1) Depositante idoso, ou seja, pessoa com idade igual ou superior a
60 anos, nos termos do Estatuto do Idoso;

(2) Depositante portado de deficiéncia fisica ou mental;

(3) Depositante portador de doenca grave;

(4) Depositante pessoa juridica considerada Microempreendedor
Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP);

(5) Depositante pessoa juridica considerada Instituicdo Cientifica,
Tecnoldgica e de Inovacao (ITCs);

(6) Depositante pessoa juridica considerada startup;

(7) Processo cujo objeto é considerado uma tecnologia verde, ou
seja, pedidos de patente que pleiteiam matéria aplicada a “energias

alternativas”, “transporte”, “conservagao de energia”, “gerenciamento
de residuos” ou “agricultura sustentavel”;

(8) Processo cujo objeto é considerado tecnologia para tratamento da
saude, ou seja, produtos e processos farmacéuticos e equipamentos
e/ou materiais de uso em saude para diagndstico, profilaxia e
tratamento da AIDS, Cancer, Doencas Raras ou Doengas
Negligenciadas;

Modalidades:

(9) Processo cujo objeto é considerado tecnologia para tratamento do
COVID-19;

(10) Processo cujo objeto seja tecnologia solicitado pelo Ministério da
Saude, ou seja, produtos e processos farmacéuticos, equipamentos
e/ou materiais de uso em saude referentes as politicas do Ministério
da Saude e considerados estratégicos no ambito do Sistema Unico
de Saude (SUS);

(11) Processo cujo objeto seja tecnologia seja de interesse publico
ou emergéncia nacional, ou seja, que esteja abrangido por ato do
Poder Executivo Federal que declara emergéncia nacional ou
interesse publico;

(12) Processo cuja concessao da patente € condicao para liberacéo
de recursos financeiro por agéncias de fomento ou instituicbes de
crédito oficias sob a forma de subvencado econdémica, financiamento
ou participacao societaria;




52

(13) Processo em que o depositante possuir elementos que
evidenciem a probabilidade e reproducédo e/ou comercializagdo do
todo ou parte do objeto do pedido de patente sem autorizagéo;

(14) Processo em que terceiro for acusado pelo depositante de
pedido de patente de reproducdo e/ou comercializagdo sem
autorizacao;

(15) Processo de patente em que terceiro simultaneamente: (i) usava,
produzia, vendia e/ou importava o todo ou parte do objeto descrito no
processo de patente em data anterior ao depdsito; e (ii) esta sendo
prejudicado, ou na iminéncia de ser prejudicado, pelo depdsito da
tecnologia em data posterior ao seu uso, producao, venda e/ou
importacéo;

(16) Processo que pertence a familia de patentes cujo pedido mais
antigo tenha sido depositado no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.

(1) Devera ser efetuado por pessoa legitimada nos termos das
modalidades listadas acima;

(2) Ser efetuado apds o pagamento da GRU do servico;
(3) Ser protocolado por meio de formulario eletrénico;

(4) Apresentar, anexado, os documentos exigidos para comprovar o
enquadramento do processo na modalidade requerida;

Fonte: O Autor, adaptado de INPI, 2020

Requerimento:

Apos o requerimento do exame, o INPI podera realizar exigéncia informativa,
solicitando que o requerente apresente qualquer um dos documentos listados no art.
34 no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento do pedido.

Ap0s citadas etapas ocorrera a expedigao do relatério de busca e parecer no

qual o Instituto se manifestara sobre: (i) a patenteabilidade do pedido; (i) a



53

necessidade de adaptacao do pedido a natureza reivindicada; (iii) o entendimento pela
divisao ou reformulagao do pedido; e (iv) eventuais exigéncias técnicas.

Caso o parecer de patenteabilidade seja negativo, ou haja entendimento de
que nao ha enquadramento do pedido a natureza reivindicada ou formulacdo de
qualquer exigéncia, o Depositante sera intimado para apresentar resposta no prazo
de 90 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Na hipotese de o
requerente apresentar resposta ou entdo quando o exame for concluido, o INPI se
manifestara sobre o pedido, emitindo decisdo de deferimento ou indeferimento.

Analisando os tramites necessarios aos Pedidos de Patente até sua
concessao nota-se que os investimentos para a protecdo destes ativos advém nao
apenas de seu depdsito, mas também de requerimento de exame de patenteabilidade,
e eventuais exigéncias realizadas pelo INPI. Cada uma das vezes em que o INPI
encontra uma irregularidade, ou falta dos requisitos de patenteabilidade € aberto prazo
para manifestagdo do Depositante mediante pagamento de taxas oficiais e,
possivelmente, de agentes capacitados para representa-lo, advogados e/ou
engenheiros e/ou Agentes de Propriedade Intelectual.

Neste esteio, destacam-se ainda as oportunidades detalhadas acima, que
podem servir para acelerar o exame do Pedido de Patente por parte do INPI, bem
como possiveis investimentos que possam ser alcangados por meio de beneficios

fiscais associados a inovacao.
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ANEXO 01 - MODELO DE PEDIDO DE PATENTE

1/3

)

RELATORIO DESCRITIVO

TITULO DO PEDIDO DE PATENTE
[1] Campo Técnico da inovagdo

O relatdrio descritivo deve apontar o problema existente no estado da técnica e
a solucdo proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Por exemplo,
“[a] presente inovacao pertence ao campo [preencher de forma abrangente a
gue campo se destina], “mais especificamente, revela-se um [definir de forma
especifica e breve qual a solucao técnica é proposta pela inovacao]”. Ou seja,
deve-se descrever a finalidade, aplicacao e campo técnico de utilizacdao da
invencao.

[2] Historico da inovagdo

Nesta etapa, o objetivo é contextualizar de forma ampla o estado da técnica, isso
é, demonstrar quais solugdes técnicas existentes ja sdo conhecidas no ramo de
atuacdo da inovagao.

Deve-se contextualizar de forma histdrica demonstrando de que forma a
tecnologia evoluiu até a tecnologia atual a qual deve estar em vigéncia, isto é,
ser utilizada contemporaneamente.

[3] Discussdo do estado da técnica

Neste ponto, deve-se trazer exemplos praticos de documentos patentarios,
artigos cientificos ou solucdes comerciais, conforme se propde abaixo:

“O documento de patente Pedido 11111, revela um [...] caracterizado por [] que
funciona da seguinte maneira [...], propondo as seguintes melhorias [...]".

“0 artigo cientifico intitulado “[...]”, revela um [...] o qual propde a seguinte
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forma de melhoria [...].

O ideal aqui é desconstruir os documentos do estado da técnica, ressaltando
suas limitacdes e possiveis defeitos, preparando o terreno para a descri¢cdo da
inovacao que vira a seguir. A conclusdo devera ser de que nao existe ainda uma
solucao técnica tao adequada como a sua inovacgao. “Em que pese as tecnologias
citadas se aproximem da inovagcao proposta, como se percebe, nenhuma das
anterioridades citadas revela uma [...]".

[4] Descrigdo das figuras

O objetivo aqui é descrever de forma referenciada as figuras que serao
apresentadas no Pedido de Patente.

“A Figura 1 mostra uma vista em perspectiva da presente inovagao em que se
percebe sua parte [descrever nome da parte] (1) que encaixa em [descrever
nome da parte] (2), juntamente com [descrever nome da parte] (3)”.

“A Figura 2 mostra uma vista superior da presente invengcao em que se vislumbra
parte [descrever nome da parte] (4) e parte [descrever nome da parte] (1), em
visdao explodida, demonstrando-se parte [descrever nome da parte] (5)”.

[5] Descrigdo da inovagdo

O ideal seria discorrer sobre caracteristicas essenciais da inovagao, tanto de seu
funcionamento como de sua forma exterior. “A inovacado aqui revelada consiste
em [...]".

“A solucdo técnica trazida pela presente inovacao é [...]. A fim de que possa
proceder com esta solugao a inovagao opera da seguinte forma: [...]".
“Conforme se verifica na Figura [...] é ilustrado de que forma esta operacao é

performada. Também se verifica na Figura [...] que ocorre tal etapa”.
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i

“Nas solucdes tradicionais a solucdao é alcancada da seguinte forma [...],
enquanto que a solucao aqui proposta opera com as seguintes vantagens [...]".
Deve-se discorrer as vantagens que a presente inova¢do tem, como por exemplo,
custo de producao, vantagens econdmicas, o quanto pode ser considerada
eficiente, etc. “Assim, em comparacao as anterioridades demonstradas esta
inovacao é a Unica que possui a caracteristica de [...]. Isso é possivel gracas a
[...]".

Ao final da descricdo da inovacao, deve-se tentar ampliar ao maximo o seu
escopo ou area de aplicacao.

“Esta inovagcao nao pode ser limitada apenas a forma como foi apresentada
nesse Relatdrio Descritivo e deve ser entendida em toda amplitude de seu
escopo, podendo também ser aplicada nos segmentos de [...] e [...]".

“Embora tenha-se optado pelo uso de termos especificos, tais termos devem ser
entendidos como citado genericamente e de forma descritiva, e ndo limitante,

como por exemplo [...]".
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)

RESUMO
[6] TITULO DO PEDIDO DE PATENTE
O resumo deve ser sucinto e deve esclarecer de imediato de que se trata a
inovacao.
“A presente inovacdo se refere a “[..]", que tem por

funcionamento/caracteristica/fungao [...].
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1/1
REIVINDICAGOES

Caso a inovagao seja de Produto deve-se descrever os componentes do produto
gue ja pertencem ao Estado da Técnica, considerando todas as suas
caracteristicas e especificidades, e depois, logo apds a frase “caracterizado
por/pelo”, descrever qual caracteristica se esta reivindicado protecdo, como,
por exemplo: “Produto Y, contendo partes “X” e “Z”, caracterizado por
[descrever exatamente “o pulo do gato” ou quais caracteristicas o produto
possui para torna-lo].

Caso a inovacdo seja de Processo/Método deve-se descrever todas as etapas

do Processo as quais pertencem ao estado da técnica, considerando todas as
suas caracteristicas e especificidades, e depois, logo apds a frase “caracterizado
por/pelo”, descrever qual caracteristica se esta reivindicando protec¢do, como,
por exemplo: “Processo/método, para realizacdo de “X” e/ou “Z”, caracterizado
por apresentar etapa A, seguida de etapa B, e de etapa C [descrever as etapas
de tal forma que fique evidenciado exatamente “o pulo do gato” ou quais etapas
sdo necessarias para a viabilizacdo do Processo/Método].

Reivindicacoes podem ser de dois tipos, independentes, exemplificadas acima e
dependentes. As reivindicacdes dependentes devem obrigatoriamente citar
textualmente uma reivindicacao independente anteriormente detalhada. Pense
gue as reivindicacoes dependentes servem para detalhar uma func¢ao adicional
de sua inovacdao. A inovacao pode ser considerada completa sem essa
caracteristica, mas apresenta outras funcionalidades com essa caracteristica
adicional e portanto, deve ser protegida como reivindicacao dependente.
Exemplo de reivindicacdo dependente seria “Processo/método de acordo com
reivindicacao [1], caracterizado por apresentar etapa A, seguida de etapa B, e
[descrever as etapas de tal forma que fique evidenciado exatamente “o pulo do

gato” ou quais etapas sdao necessarias para a viabilizagao do processo].
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FIGURAS
[TEXTOS SO SERAO PERMITIDOS PARA DESCREVER INOVACOES QUE DESCREVAM
REIVINDICACOES DE PROCESSO OU METODO, COMO A EXEMPLIFICADA ABAIXO:]

A
™~ . EXTRUSAO

_—

IMPRESSAO

‘ LAMINAGAO

CORTE / SOLDA

~ APLICACAD
F —_| FUNDO coLADO

(ADESNO HOT MELT)

] APLICACAO DE SOLDA
I S0OBRE A UNIAD
DO FUNDO COLADOD
{solda ultrasdnica)

4 —1 ACABAMENTO
APLICAGAO
G — |~ DEVALVULA

- PRODUTO RESULTANTE
SACO PLASTICO
COM SOLDA ULTRASSONICA
SO0BRE FUNDO COLADOD

Fig. 01

Pretipho 87001 SO004E de (0042019, pdg. 131%
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