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RESUMO

Atualmente, os cursos de graduacdo, em sua maioria, ndo possuem em sua grade curricular
disciplinas que tratam de propriedade industrial. Também para a sociedade, tal assunto é pouco
divulgado e ensinado, dando margem a interpretacdes completamente equivocadas sobre tal
assunto. Este trabalho tem como objetivo servir como um guia e, a0 mesmo tempo, introduzir
0 assunto de propriedade industrial no meio académico brasileiro, principalmente na éarea de
Quimica, nas suas diferentes formacGes e em areas afins. Pretende-se com este trabalho mostrar
a importancia da area de propriedade industrial para os jovens profissionais da area de quimica,
mostrando a potencialidade e a importancia de um conhecimento deste tdépico na ocupacéo de
posicdes estratégicas no mercado de trabalho. Além disso, introduz aos pesquisadores
Brasileiros novas bases de dados pouco utilizadas que possuem informacdes tecnoldgicas sobre
as mais novas invengdes no Brasil e no mundo, além de tornar mais palpavel a protecdo de

invencOes de autoria brasileira.

Palavras-Chave: propriedade, industrial, patentes, invengéo, protecdo, modelo de utilidade,
markush, reivindicagdes, Ipi
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1. Introducéo
A historia da propriedade intelectual no Brasil comeca com a vinda da familia real

portuguesa para o Brasil e abertura dos portos. Em 1809, o Alvara de D. Jodo VI introduziu a
primeira nocao de propriedade intelectual em terras tupiniquins, porém, os conceitos utilizados
para a concessdo de protegdo eram extremamente diferentes dos conceitos utilizados
atualmente. Este Alvara ndo se limitava a conceder protecdo as invengdes inovadoras, mas
concedia direito também a quem introduzisse no Brasil alguma nova “maquina”, ja conhecida
em outro pais. Isso implicava em dizer que a criacdo intelectual ndo era indispensavel, ou seja,
para a protecdo, um comerciante poderia introduzir uma magquina ja existente no exterior, mas
até entdo inédita em territorio nacional, sem que houvesse uma atividade inventiva empregada.
A protecdo possuia duragdo de 14 anos (D. JOAO VI, 1809). Em julho de 1822, com base no
Alvara de 1809 e a pedido de Luiz Louvain e Simdo Clothe, foi concedida a primeira patente
no Brasil, uma maquina de descascar e brunir (polir) café (MARCOLIN, 2002).

Em 1824, a primeira Constituicdo do Brasil fornece direitos temporarios exclusivos a
inventores e, em 1830, ato regula a concessdo de patentes no Brasil. A Lei de Patentes de D.
Pedro | regulava a concessdo de patentes e também ndo se limitava a invencdo inovadora.
Entretanto, o introdutor de tecnologia estrangeira no Brasil ndo mais seria beneficiario de uma
protecdo temporéaria, mas sim de um prémio pela introducdo desta tecnologia no Brasil. Um
fato interessante referente a esta Lei é que, a duragdo das protecdes poderia variar de acordo
com a qualidade da descoberta ou invencdo, a protecdo podia variar de cinco a vinte anos
(MARCOLIN, 2002).

Em 1882, D. Pedro Il promulgou a Lei 3.129 que padronizou a prote¢do em quinze anos,
ressalvada a prerrogativa de desapropriacdo da patente em caso de necessidade ou utilidade
publica e, ainda foi mantida a possibilidade de protecao de descobertas (D. PEDRO |1, 1882).

Em 1883, foi assinado em Paris (Franca) o primeiro acordo internacional em relacédo a
propriedade intelectual, especificamente, em relacdo a protecdo da propriedade industrial,
acordo comumente conhecido como Convencao da Unido de Paris (CUP). Este acordo deu
origem ao que hoje é conhecido como Sistema Internacional da Propriedade Industrial e foi a
primeira tentativa para a harmonizacao dos diferentes sistemas juridicos nacionais relativos a
propriedade industrial. (ABAPI, 1998). Em 1933, foi aprovado o regulamento do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) e estabelecida a profissdo do Agente Oficial da

Propriedade Industrial. Em 1934, com o decreto 24.507, foi alterada a legislagéo de Propriedade
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Industrial até entdo vigente, com a introducdo, por exemplo, da protecdo aos desenhos e
modelos industriais. Naquele momento, ficou claro que a legislagéo da propriedade industrial
até entdo existente ressentia de falta de unidade e auséncia de orientacdo técnica uniforme, ou
seja, era muito confusa e desordenada (ABAPI, 1998).

Em 1945, foi criado o decreto-lei 7.903, o Primeiro Codigo de Propriedade Industrial,
de 27 de Agosto de 1945 e revisto pelo decreto-lei 8.481 de 27 de Dezembro de 1945, que dava
uma melhor uniformidade a todos os regulamentos vigentes até entao, porém, foi revogado em
1967, pelo decreto-lei 254/67 que por sua vez foi substituido pelo decreto-lei 1.005 de 21 de
Dezembro de 1969 que passou a proibir a patenteabilidade de invencbes farmacéuticas e
alimenticias, criando procedimentos e entraves burocréticos. Este decreto, por sua vez, teve
uma vida curta e foi substituido em 1971 pela lei 5.772 que instituiu um Novo Cdédigo de
Propriedade Industrial.

Além disso, em 1970, através da Lei 5.648 foi criado o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), autarquia federal que é responsavel até hoje pela analise de pedidos de patente
de invencdo e modelos de utilidade, desenhos industrias, marcas, indicacGes geograficas e
aprovacao de contratos de transferéncia de tecnologia.

O surgimento do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights - TRIPS), de 1994, foi um fator importante para a revogagdo do codigo de 1971 e a
promulgacdo da lei 9.279 de 1996, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial — LPI
(BRASIL, 1996), visto que o TRIPS determinou disposi¢es que, no caso do Brasil, faziam
com que 0 escopo da protecdo que era conferida aos titulares de direitos de propriedade
industrial fosse ampliado em muitos aspectos. Especificamente para patentes de invengéo, pode
ser observada a alteracdo do prazo de vigéncia da exclusividade de exploragdo para 20 (vinte)
anos contados a partir da data de depdsito, sendo que o prazo de vigéncia ndo pode ser inferior
a 10 (dez) anos a contar da data de concessdo de acordo com o paragrafo Unico do Artigo 40 da
LPI. Além disso, em 2001, de acordo com a Lei 10.196, passou a ser permitida a protecdo por
patentes de invencdes nas areas de quimica e farméacia incentivando, assim, o desenvolvimento
de pesquisas e investimentos nestas areas em territorio nacional.

Porém, essa demora em possibilitar a protecdo destes tipos de invengdes em territorio
nacional contribuiu para um atraso no desenvolvimento da industria farmaco-quimica no Brasil

visto que, muitas vezes, investidores estrangeiros ndo eram atraidos a investir no pais devido



ao fato de ndo poderem explorar suas invencdes de maneira exclusiva pela falta de respaldo
legal para a protecdo de algumas de suas propriedades imateriais.

A propriedade intelectual é o termo mais geral utilizado para definir os bens intangiveis
provenientes da criacao, pesquisa e desenvolvimento proporcionados pelo intelecto humano. A
propriedade intelectual engloba o direito autoral, a protecdo sui generis e a propriedade
industrial.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que esta em
vigor até hoje, regula os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial e, em seu artigo
2° a LPI afirma que:

“A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico do Pais, efetua-se mediante:

I- Concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade;
I1- Concessao de registro de desenho industrial;

I11-Concessao de registro de marca;

IV-Repressao as falsas indicagdes geograficas; e

V- Repressdo a concorréncia desleal”

Com a expansdo da protecdo a propriedade industrial, se faz necessaria a divulgagéo e
0 conhecimento de tais leis para profissionais pesquisadores e pessoas atuantes nas areas
tecnoldgicas, como por exemplo, areas quimicas e farmacéuticas. Uma vez, a Lei 10.973 de 2
de Dezembro de 2004, conhecida como lei de inovacdo, que dispde sobre incentivos a inovagao
e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, foi criada dentro de um contexto
no qual o Brasil atingia um papel de destaque no cenario internacional de Ciéncia & Tecnologia,
sem, contudo, ter conseguido replicar esta evolucdo no nimero de depdsitos de pedidos de

patente desenvolvidos em nosso pais.

2. Patentes
A patente é conhecida como um titulo de propriedade imaterial temporéaria sobre uma

invencdo. A patente pode ser tanto de invengdo quanto de modelo de utilidade. Referida
propriedade imaterial é outorgada pelo Estado aos inventores ou outras pessoas juridicas ou
fisicas que sejam detentoras de direitos a invengdo em questéo.

A patente concede ao seu titular, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento,
de produzir, utilizar, vender ou importar produto objeto da prote¢do e/ou produto ou processo

que for diretamente obtido pelo processo patenteado. Para ter direito a tais beneficios, o inventor
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revela a sociedade todo o contetido técnico, de forma detalhada, da matéria protegida, de forma
que seja possivel a reproducao do objeto da protecéo.

De acordo com o0 exposto acima, pode ser observado que a patente € resultante de uma
troca entre o inventor e o Estado. O inventor, em troca do direito de impedir terceiros, sem o
seu consentimento, de explorar, economicamente, uma determinada invencao por um periodo
predeterminado de tempo, fornece a sociedade todas as informacBes necessarias para a
reproducédo de sua invencgdo. Ou seja, patentes podem ser consideradas como uma ferramenta
para incentivar o desenvolvimento de pesquisa e 0 avanco tecnoldgico da sociedade, tais
incentivos sdo benéficos tanto no caso de pesquisas financiadas pelo Estado como no caso de
pesquisas financiadas pela iniciativa privada. Por exemplo, o dinheiro investido pelo Estado em
pesquisa pode retornar ao mesmo com o licenciamento de uma patente. Deve ser ressaltado
também que, de acordo com o Artigo 43! (11) da LPI, ndo ha violagio de uma patente caso a
mesma seja utilizada para fins de pesquisa. Com isso, fica evidente que as patentes ndo tém
como objetivo tornar mais dificil o desenvolvimento técnico-cientifico e sim o oposto.

Para o entendimento de patentes, é necessario o entendimento do conceito de invencao.
O Brasil, como alguns outros paises, define, no Artigo 10 da LPI o que ndo € considerado
invencdo: descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos; concepgdes puramente
abstratas; esquemas, planos, principios ou métodos comerciais contébeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo; obras literérias, arquiteténicas, artisticas
e cientificas ou qualquer criacdo estética; programas de computador em si; apresentacdo de
informacdes; regras de jogo; técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem como métodos

terapéuticos ou de diagnostico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e o todo ou parte

L Art. 43. O disposto no artigo anterior néo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em caréter privado e sem finalidade comercial, desde
que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou
pesquisas cientificas ou tecnolégicas;

Il - & preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para casos individuais, executada por
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econémica,
o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou propagacdo para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagéo ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente
ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacédo
comercial da matéria viva em causa.

VIl - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencdo protegida por patente,
destinados exclusivamente a producdo de informagdes, dados e resultados de testes, visando a obtencéo do registro
de comercializagdo, no Brasil ou em outro pais, para a exploragdo e comercializagdo do produto objeto da patente,
apo6s a expiracao dos prazos estipulados no art. 40.

11



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
biolégicos naturais. Apesar dessas restricdes, alguns dos objetos acima sdo passiveis de
protecdo por outras legislacdes, porém, tais objetos e suas respectivas protecdes fogem ao

escopo do presente trabalho.

2.1 Descoberta x Invengao
Os conceitos de descoberta e invencdo muitas vezes sdo confundidos. Descoberta é a

constatacdo de algo ja existente na natureza, enquanto a invengdo € uma criacdo decorrente de
estudo ou experimento, ou seja, 0 processo de criagdo de uma invencdo inclui uma etapa
inventiva.

Por exemplo, em 1895, enquanto estudava o fendmeno de luminescéncia produzido por
raios catodicos em um tubo de vidro (especificamente um tubo de Crookes), o fisico aleméao
Wilhelm Conrad Rontgen descobriu, de maneira ocasional, os raios X (ARRUDA, 1996). Os
raios X em si ndo poderiam ser patenteados visto que estdo naturalmente presentes na natureza.
Porém, um aparelho que permite a utilizacdo da técnica de difragdo por raio X é considerado
uma inven¢do, mesmo que o seu funcionamento esteja centrado nos raios X, encontrados na
natureza. A criacdo e o concebimento de tal aparelho envolve uma etapa inventiva e foi fruto
de pesquisas e experimentos.

Além disso, deve-se ressaltar, também, que ndo séo todas as invencdes suscetiveis de
protecdo. A Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), no Artigo 18, esclarece que ndo sdo
patentedveis: o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude
publicas; as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem
como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e 0s respectivos processos de
obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de transformacédo do nucleo atémico; e o todo ou
parte dos seres vivos, exceto 0s microrganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos

de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplica¢éo industrial.

2.2 Tipos de Patentes
No Brasil, temos dois tipos de patente: patentes de invencdo (PI) e patentes de modelo

de utilidade (MU). Os dois referidos tipos de patente possuem peculiaridades e, a Lei da
Propriedade Industrial, em alguns aspectos, trata de maneiras diferentes Pl e MU.

Além disso, devemos observar a defini¢do dos termos:

12



- Depositante: pessoa fisica ou juridica que realizou o requerimento do pedido de
patente;

- Titular: detentor da patente;

- Pedido de Patente: é o requerimento de protecao, tal requerimento passara por exames
formais (exame relacionado com aspectos formais como, por exemplo, tamanho de letra,
espacamento entre linhas, documentos apresentados) e exame de mérito. O exame de mérito
tem por objetivo a analise técnica do pedido de patente quanto ao cumprimento dos requisitos
de patenteabilidade. O pedido de patente ndo garante ao seu depositante o direito a protecéo, o
pedido de patente prové ao seu depositante uma expectativa de direito; e

- Patente: é a concessao da protec¢do ao titular da invencéo, ou seja, é o pedido de patente

que, apos os exames formais e de mérito, teve sua patenteabilidade reconhecida.

2.2.1 Patentes de Modelo de Utilidade (MU)
De acordo com o Artigo 9° da LPI? é patentedvel como modelo de utilidade o objeto de

uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposigéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricacao.

Logo, de acordo com este artigo, podem ser obtidas algumas informacgdes importantes:
a protecdo de patente de modelo de utilidade pode ser requerida apenas para objetos ou parte
de objetos, ndo abrangendo, assim, métodos, sistemas ou composi¢Bes; 0s requerimentos de
patenteabilidade para patentes de modelo de utilidade sdo novidade, ato inventivo e aplicacéo
industrial.

Como exemplo de objetos suscetiveis de protecdo por patente de modelo de utilidade
poderiamos ter tanques ou colunas especiais que melhoram o processo industrial de destilacao.

Conforme descrito no Artigo 40 da LPI, uma patente de modelo de utilidade vigorara
pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de deposito, sendo que tal prote¢do ndo pode

ter duracdo inferior a 7 anos contados da data de concesséo.

2 Artigo 9° da LPI - E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacéo.

13



2.2.2 Patentes de Invencéao (PI)
Conforme o Artigo 8° da LPI®, para que uma invencéo seja patentedvel como patente de

invencéo, deve atender aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, deve ser dotada de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Com isso, pode-se observar que, as patentes de invencéo, diferentemente das patentes
de modelo de utilidade, ndo estdo limitas a objetos de uso pratico, ou seja, abrangem todos 0s
tipos de invengdes, como por exemplo, métodos, sistemas, objetos, composi¢des entre outros.

Como exemplo de patente de invengdo, podemos ter uma composicdo sanitizante que
aumenta a eficiéncia de limpeza de superficies.

Conforme descrito no Artigo 40 da LPI1, uma patente de invencéo vigorara pelo prazo
de 20 (vinte) anos contados da data de deposito, sendo que tal protecdo ndo pode ter duracao

inferior a 10 anos contados da data de concessao.

2.2.3 Certificado de Adicao
Muitas vezes, mesmo apds a invencdo ser concebida, a pesquisa continua e, uma

melhoria para a invencio pode ser encontrada. Prevendo isso, a LPI institui em seu Artigo 76*
os certificados de adicdo. Certificados de adi¢do sdo considerados “acessorios” aos pedidos de
patente / patentes, devem possuir unidade de invencdo com o pedido de patente / patente ao
qual estdo atrelados e o certificado de adi¢do ndo deve possuir atividade inventiva com relagéo
ao pedido principal. Os requerimentos de certificado de adicdo podem ser feitos a qualquer
momento, pelo depositante do pedido ou titular da patente. Tais certificados estardo na mesma
fase processual que o pedido de patente ou a patente, por exemplo, caso o pedido principal ja
tenha sido publicado, o certificado de adicdo serd publicado imediatamente. Além disso, o

certificado possui mesma vigéncia que o pedido de patente ao qual esta atrelado.

3 Artigo 8° da LPI - E patenteavel a invengéo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial.

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

§ 1° Quando tiver ocorrido a publicacdo do pedido principal, o pedido de certificado de adicdo sera
imediatamente publicado.

§ 2° O exame do pedido de certificado de adicdo obedecera ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto
no paragrafo anterior.

8 3° O pedido de certificado de adicdo serd indeferido se 0 seu objeto ndo apresentar 0 mesmo conceito
inventivo.

8§ 4° O depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a transformacdo do pedido de certificado de adicdo
em pedido de patente, beneficiando-se da data de deposito do pedido de certificado, mediante pagamento das
retribuigdes cabiveis.
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Vale ressaltar que o simples depdsito de um pedido de certificado de adi¢do néo €
sinbnimo de concessdo do mesmo, ja que o certificado de adicdo deve passar por exame tal
como definido nos Artigos 30 a 37 da LPI.

2.3 Requisitos de Patenteabilidade
Como descrito acima, 0s requisitos basicos de patenteabilidade séo: novidade, atividade

inventiva (para patentes de invencdo) ou ato inventivo (para patentes de modelo de utilidade)
e aplicacéo industrial.

Para entendermos os requisitos basicos de patenteabilidade, precisamos entender dois
conceitos fundamentais: técnico no assunto e o estado da técnica.

O Técnico no Assunto

Conforme a Resolucdo n° 169, de 15 de julho de 2016, também conhecida como
Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, Bloco I, publicada pela Diretoria de Patentes
(DIRPA) do INPI em 26 de Abril de 2016, um técnico no assunto pode ser uma pessoa com
conhecimento mediano na técnica analisada, com conhecimento técnico-cientifico e/ou aquele
com conhecimento pratico operacional do objeto. O nivel de conhecimento se refere ao
conhecimento a época do deposito do pedido de patente. Alem disso, € considerado que o
técnico no assunto teve a sua disposicdo 0s meios e a capacidade para o trabalho e para a
experimentacdo rotineira, usuais e inerentes ao campo técnico em epigrafe. Além disso, para
alguns casos onde a tecnologia em questdo é considerada avancada como, por exemplo,
computadores e nanotecnologia, € aceitavel pensar no técnico no assunto como uma equipe de
producdo ou pesquisa.

O Estado da Técnica

O estado da técnica ¢ definido no Artigo 11° da Lei da Propriedade Industrial, em seu
paragrafo primeiro. Conforme descrito, o estado da técnica é constituido por tudo aquilo

tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descricdo

S Artigo 11 da LPI - A invencéo e o modelo de utilidade séo considerados novos quando ndo compreendidos no
estado da técnica.

8§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de depésito
do pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o contelido completo de pedido depositado no Brasil, e ainda nao
publicado, sera considerado estado da técnica a partir da data de depésito, ou da prioridade reivindicada, desde
que venha a ser publicado, mesmo que subseqlientemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior serd aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo
tratado ou convengdo em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
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escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o periodo
de graca (Artigo 12°), a prioridade unionista (Artigo 167) e a prioridade interna (Artigo 178).
O uso do periodo de graca é extremamente importante, principalmente, para as
pesquisas realizadas na universidade, visto que, 0 meio académico brasileiro possui um foco
maior em publicacdes e artigos do que em depdsito de pedidos de patente. Porém, é
desconhecido pela maioria a possibilidade de se obter uma publicacdo cientifica e,
posteriormente, uma patente relacionada a mesma invencdo. De acordo com o Artigo 12 da

LPI, especificamente o inciso |, fica definido que, o inventor possui o prazo de 12 meses,

® Artigo 12 da LPI - N&o sera considerada como estado da técnica a divulgagdo de invencéo ou modelo de utilidade,
quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de dep6sito ou a da prioridade do pedido de
patente, se promovida:

| - pelo inventor;

I1 - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicacdo oficial do pedido de patente
depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informacGes deste obtidas ou em decorréncia de atos
por ele realizados; ou

I11 - por terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia
de atos por este realizados.

Parégrafo tnico. O INPI podera exigir do inventor declaracao relativa a divulgagdo, acompanhada ou ndo de

provas, nas condicOes estabelecidas em regulamento.
" Artigo 16 da LPI - Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em
organizacdo internacional, que produza efeito de deposito nacional, sera assegurado direito de prioridade, nos
prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depésito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses
prazos.

8§ 1° A reivindicagdo de prioridade sera feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada dentro de 60
(sessenta) dias por outras prioridades anteriores a data do deposito no Brasil.

8§ 2° A reivindicacdo de prioridade serd comprovada por documento hébil da origem, contendo nimero, data,
titulo, relatério descritivo e, se for o caso, reivindicagdes e desenhos, acompanhado de traducéo simples da certiddo
de depdsito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor sera de inteira
responsabilidade do depositante.

8§ 3° Se ndo efetuada por ocasido do deposito, a comprovacdo devera ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias
contados do depésito.

8 4° Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a traducéo prevista
no § 2° deverd ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento
nacional.

8 5% No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, sera suficiente
uma declaragdo do depositante a este respeito para substituir a traducdo simples.

8§ 6° Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento correspondente deverd ser apresentado dentro
de 180 (cento e oitenta) dias contados do depdsito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada
no processamento nacional, dispensada a legalizacdo consular no pais de origem.

§ 7° A falta de comprovagao nos prazos estabelecidos neste artigo acarretard a perda da prioridade.

8§ 8% Em caso de pedido depositado com reivindicacdo de prioridade, o requerimento para antecipagéo de
publicacdo devera ser instruido com a comprovagdo da prioridade.

8 Artigo 17 da LPI - O pedido de patente de invengdo ou de modelo de utilidade depositado originalmente no
Brasil, sem reivindicagdo de prioridade e ndo publicado, assegurara o direito de prioridade ao pedido posterior
sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

8 1° A prioridade serd admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, ndo se estendendo a matéria
nova introduzida.

§ 2° O pedido anterior ainda pendente sera considerado definitivamente arquivado.

§ 3° O pedido de patente originario de divisdo de pedido anterior ndo podera servir de base a reivindicacéo
de prioridade.
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contados a partir da divulgagéo, para depositar um pedido de patente sem que a dita divulgacgéo
se torne parte impeditiva do estado da técnica para a prote¢do da invencéo.

A data relevante que delimita o alcance do estado da técnica é a data de deposito do
pedido de patente ou a data de prioridade (quando houver), ressaltando que, em alguns casos,
diferentes partes da matéria do pedido de patente possuem diferentes datas de prioridade e,
neste caso, o periodo de tempo considerado estado da técnica seria varidvel para cada parte da
invencao.

Em cima da definicdo de estado da técnica, fornecida pela Lei da Propriedade Industrial,
devem ser feitas algumas consideracdes, conforme as Diretrizes de Exame do Bloco 11, as quais
seguem:

- Uma descricdo escrita € considerada como disponibilizada ao publico se, na data
relevante, fosse possivel o acesso do publico ao conteddo do documento e se nao havia questdes
de confidencialidade que restringisse 0 seu uso ou sua disseminagdo. Por exemplo, uma
divulgacdo de um novo produto para um publico especifico que assinou um termo de sigilo;

- Documentos que gerem ddvidas em relacdo a sua data de disponibilidade ao publico
ndo podem ser usados como documentos do estado da técnica. Por exemplo, paginas da internet;

- Uma descrigdo s6 pode ser considerada acessivel ao publico e, portanto, compreendida
no estado da técnica, quando a informacdo disponibilizada apresentar informacdes suficientes
para que um técnico no assunto consiga reproduzir na pratica tal matéria, utilizando apenas a
tecnologia disponivel a época em que tal descricdo foi realizada. Por exemplo, caso uma
divulgacao seja feita contendo apenas parte da invencédo, sem que seja possivel sua reproducao
pela falta de informacdes técnicas, tal divulgacdo ndo pode ser utilizada;

- A anterioridade ndo pode ser algo abstrato, mas deve ser factivel. Por exemplo, para
um pedido reivindicando a construcdo de uma camara com gravidade aumentada, um desenho
animado que apresentando a construcdo de uma camara com gravidade aumentada ndo poderia
ser utilizado como estado da técnica visto que o desenho ndo traria informagdes suficientes para
a concretizacdo da camara;

- No caso das divulgacGes orais, estas devem vir acompanhadas de evidéncias que
afirmem sua origem, o seu contetido através de registro e sua data de divulgacao. Por exemplo,
uma transcricao de uma palestra;

- Caso um produto de uma invencao seja divulgado ao publico para, por exemplo, ser

avaliado pelo publico, tal divulgacdo conta com estado da técnica; e
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- Documentos, mesmo que possuindo erros como, por exemplo, um composto quimico
contendo um hidrogénio tetravalente, podem ser utilizados como estado da técnica visto que

um técnico no assunto poderia facilmente encontrar o erro e identificar a Unica solucédo viavel.

2.3.1 Novidade

De acordo com o Artigo 11 da Lei da Propriedade Intelectual, a invencéo e o modelo de
utilidade s&o considerados novos quando ndo compreendidos no estado da técnica. Ou seja,
caso algum documento do estado da técnica descreva o objeto de um pedido de patente
completamente, tal pedido é destituido de novidade, porém, caso um unico documento do
estado da técnica ndo consiga descrever por completo a matéria reivindicada, tal pedido é
dotado de novidade.

Por exemplo, se o estado da técnica possui um documento que descreva uma cadeira
composta por assento e encosto para as costas e, 0 pedido de patente a ser analisado descreve
uma cadeira composta por assento e encosto para as costas, tal pedido em epigrafe € destituido
de novidade.

Porém, caso o pedido de patente a ser analisado descreva uma cadeira composta por
assento, encosto para as costas e rodas, tal pedido de patente € dotado de novidade a luz do
divulgado pelo dito documento do estado da técnica, visto que tal documento ndo descreve por
completo a matéria reivindicada, isto &, ndo descreve, também, as rodas.

2.3.2 Atividade Inventiva e Ato Inventivo

O conceito de atividade inventiva e ato inventivo, diferentemente do conceito de
novidade, é um conceito subjetivo, 0 que torna seu entendimento um pouco mais complicado.

De acordo com o Artigo 13° da LPI, uma invencédo ¢ dotada de atividade inventiva
sempre que, para um técnico no assunto, esta ndo ocorra de maneira evidente ou ébvia a partir
do estado da técnica. O Artigo 14 da LPI esclarece que um modelo de utilidade é dotado de
ato inventivo quando, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar a
partir do estado da técnica.

Com isso, a principio podemos observar que 0s conceitos sao parecidos, porém, o ato
inventivo, por ser analisado quando o objeto da invencdo € uma melhoria técnico-funcional em
um objeto ja existente, se atera apenas a melhoria proposta e nao ao objeto como um todo.

Segundo as Diretrizes de Exame do Bloco II, o termo “60bvio”, referente a atividade
inventiva, significa aquilo que néo vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas
apenas o faz de forma evidente a partir do estado da técnica, ou seja, ndo envolve uma etapa
inventiva por parte de um técnico no assunto. Portanto, caso uma pessoa versada na técnica
alcance o objeto da invengdo apenas por analise logica, inferéncia ou sem experimentacao
diferenciada do estado da técnica, a invencdo ndo é dotada de uma etapa inventiva, logo, ndo
cumpre os requisitos do Artigo 8° e 13 da LPI.

° Artigo 13 da LPI - A invencéo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica.
10 Artigo 14 da LPI - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
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De acordo com as Diretrizes de Exame do Bloco 11, para a anélise de atividade inventiva,
devem ser considerados tanto a solugdo técnica apresentada, como também, o campo técnico
ao qual a invengéo pertence.

A andlise de atividade inventiva é realizada com base no conteddo do quadro
reivindicatorio e, a invencdo reivindicada deve ser analisada como um todo, ou seja,
considerando a reivindicacdo por inteira (ver secdo Reivindicagdes 3.1.2). Assim, ainda de
acordo com as Diretrizes de Exame do Bloco I, fica evidente que, para 0s casos que combinam
diversas caracteristicas técnicas, a analise destas caracteristicas individualmente ndo é correta.

Porém, caso a invengdo seja uma mera justaposi¢do ou agregacao de caracteristicas
conhecidas resultando na soma dos efeitos técnicos individuais, sem nenhum efeito técnico
novo, a invengdo nado é considerada inventiva.

Por exemplo, no estado da técnica temos uma caixa de maquiagem e um espelho,
separadamente, a funcdo da caixa de maquiagem € armazenar maquiagem e o espelho possui a
funcdo de produzir um reflexo, dessa forma, auxiliando na auto-aplicacdo de maquiagem.
Considerando agora uma nova caixa, para armazenamento de maquiagem, possuindo um
espelho fixado a esta, podemos inferir da descricdo acima, que a referida nova caixa, agora,
possui tanto a capacidade de armazenar maquiagem quanto a capacidade de produzir um reflexo
e ndo possui um novo efeito técnico, logo, fica evidente que o efeito técnico da nova caixa é
apenas a soma do efeito técnico da caixa para maquiagem e do espelho originalmente.

Para analise de atividade inventiva, é importante:

- Determinar o problema técnico solucionado pela invencao e as caracteristicas técnicas
distintivas da invencao;

- Com base nas caracteristicas técnicas e nas datas relevantes, realizar uma busca nos
documentos do estado da técnica com o objetivo de determinar o estado da técnica mais
préximo. O estado da técnica mais proximo pode ser constituido por um ou mais documentos
do estado da técnica, os documentos podem ser do mesmo campo técnico ou de outro campo
técnico; e

- Analisar, de forma técnica, se a partir dos documentos do estado da técnica
encontrados, a solucdo técnica reivindicada pela invencdo poderia ser alcancada de maneira
Obvia.

Diferentemente da analise de novidade, durante a andlise de atividade inventiva,
diversos documentos do estado da técnica podem ser combinados, porém, ao combinar diversos
documentos, devem ser avaliados alguns critérios, como por exemplo, a relevancia de um
documento do estado da técnica para 0 outro, ou seja, se 0S campos técnicos aos quais 0s
documentos do estado da técnica pertencem sdo pertinentes entre si e ao problema técnico
resolvido pela presente invencao.

2.3.3 Aplicacéo Industrial

Conforme descrito no Artigo 15 da LPI, a invengdo e o modelo de utilidade apenas séo
considerados suscetiveis de aplica¢do industrial quando possam ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de industria.

Tal requisito de patenteabilidade é, em geral, o requisito mais facil de ser obtido visto
que o termo “industria” é compreendido como qualquer tipo de industria, incluindo industrias
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agricolas e extrativas, desde que a atividade de carater técnico ndo seja personalizada e/ou
especifica para um Unico individuo, ou seja, 0 objeto da invencdo deve ser suscetivel de
reprodutibilidade.

Além disso, de acordo com as Diretrizes de Exame do Bloco I, considerando o fato de
que as industrias ndo existem para manufaturar produtos sem finalidade conhecida, torna-se
necessario que a invencao reivindicada possua uma certa utilidade e que, o relatorio descritivo
identifique qualquer forma prética para explora-la. Logo, concepcdes puramente abstratas ou
indicacdes especulativas ndo satisfazem o requisito de aplicagdo industrial.

2.3.4 Suficiéncia Descritiva

Como visto na secdo introdutdria do presente trabalho, as patentes sdo uma troca entre
o inventor e o Estado, onde o inventor, em troca de protecdo temporéria para a exploracéo de
certa invencdo, fornece o conhecimento a sociedade. De acordo com isso, fica evidente que um
outro requisito importante de patenteabilidade ¢ o que chamamos de “suficiéncia descritiva”,
ou seja, um pedido de patentes deve descrever de forma técnica e suficiente todos os parametros
e condicBes para que seja possivel a reproducéo da invencdo por um técnico no assunto.

Em alguns casos, pode ser necessario o depdsito de um material bioldgico essencial para
a reproducdo do objeto de um pedido de patente, caso tal material biolégico ndo possa ser
suficientemente descrito e ndo esteja acessivel ao publico. O requerente do pedido de patente,
entdo, deve depositar o referido material em uma instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada
através de um acordo internacional. O requisito de suficiéncia descritiva é explicitado e definido
pelo Artigo 24 da LPI.

2.3.5. Reivindicacfes fundamentadas no relatério descritivo

O Artigo 25 da LPI ressalta que toda a matéria reivindicada no quadro reivindicatorio
deve estar fundamentada pelo relatério descritivo, ou seja, as reivindicacdes ndo podem conter
matéria que ndo foi detalhada pelo relatorio descritivo. Tal requerimento reforca o fato de que
a patente € uma troca entre o inventor e a sociedade, visto que, apenas matérias que foram
suficientemente descritas no relatério descritivo, deste modo permitindo sua reproducéo, sdo
passiveis de protecao.

Além disso, o referido artigo, ressalta, também, a importancia das reivindicacdes e
explicita que as reivindicacdes devem ser utilizadas para definir o escopo de protecéo e definir
claramente as particularidades da patente.

11 Artigo 24 da LPI - O relatdrio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucéo.

Paragrafo Gnico. No caso de material biolégico essencial a realizagdo préatica do objeto do pedido, que ndo
possa ser descrito na forma deste artigo e que néo estiver acessivel ao publico, o relatério serd suplementado por
depdsito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

12 Artigo 25 da LPI - As reivindicaces deverdo ser fundamentadas no relatério descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protecéo.
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3.1 Composicao de uma patente

Um pedido de patente, conforme o Artigo 192 da LPI, deve conter:

- Relatério Descritivo;

- Reivindicagdes;

- Desenhos (quando necessarios); e

- Resumo.

O entendimento da composicdo de uma patente € extremamente importante para uma
eficiente obtencdo de informacao a partir desta.

Especificamente no Brasil, em 4 de dezembro de 2013, o INPI publicou a Instrucéo
Normativa No. 30 - IN 30/2013 (INPI, 2013), que estabelece normas gerais de procedimentos
para explicitar e cumprir dispositivos da LPI, no que se refere as especificagbes dos pedidos de
patente. Ressaltamos que cada pais possui suas prdprias leis e normas, porém, o formato geral
é bem parecido em todos eles.

3.1.1 Relatorio Descritivo

Em geral, o relatorio descritivo é composto por: titulo, fundamentos (referencias
estado da técnica), objetivos da invencéo, descricdo das figuras e descricdo detalhada da
invencao.

O titulo deve ser formulado de maneira concisa, clara e precisa e descrever de maneira
compacta a matéria a ser protegida.

Os fundamentos sdo levantados, principalmente, a partir da busca de anterioridades. A
secdo de fundamentos deve conter o setor técnico da invencao, o estado da técnica relevante e
0s problemas técnicos relevantes.

A secdo de objetivos da invengdo, como o nome sugere, deve especificar qual o
problema técnico a ser resolvido, a solu¢do proposta, as vantagens da invencao para resolver
tal problema frente as solucdes apresentadas pelo estado da técnica e o efeito técnico
diferenciado alcancgado pela invengédo sendo reivindicada.

A descricdo das figuras, que obviamente apenas estara presente casa o pedido de patente
contenha algum desenho, serve para explicar o que ¢ cada figura, por exemplo: “A Figura 3
mostra a vista explodida do produto.”.

A descricdo detalhada da invencdo, nada mais é do que a parte que deve conter todos 0s
detalhes técnicos e toda a descri¢do necessaria para a reproducdo da invengao por um técnico
no assunto.

Ainda, segundo o Artigo 2° da IN 30/2013, o relatorio descritivo deve se referir a uma
Unica invencdo, ou a um grupo de invencao que se inter-relacionem de maneira que constituam

13 Artigo 19 da LPI - O pedido de patente, nas condicGes estabelecidas pelo INPI, contera:
| - requerimento;
Il - relatério descritivo;
I11 - reivindicacdes;
IV - desenhos, se for o caso;
V - resumo; e
VI - comprovante do pagamento da retribuicao relativa ao deposito.
21



um unico conceito inventivo e, quando ndo evidente a partir da descri¢do da invencéo, explicitar
a utilizacdo industrial desta.

3.1.2 Reivindicagoes:
O quadro reivindicatorio (conjunto de reivindicagfes), é considerado a parte mais

importante do pedido de patente, ja que o conteddo das reivindicacdes delimita os direitos do
titular da patente. De acordo com o Artigo 25 da LPI, as reivindicacdes devem ser fundamentas
no relatério descritivo e caracterizar as particularidades do pedido e definir de modo claro e
preciso a matéria objeto da protecéo.

A reivindicacdo é estruturada em duas partes, o predmbulo e o objeto a ser protegido,
que séo conectados por uma expressao caracterizante.

O predmbulo € a parte introdutéria de uma reivindicacdo e compreende a categoria da
reivindicagdo e descreve a matéria do estado da técnica. As categorias para patentes de inven¢édo
podem ser diversas, como por exemplo, processo, aparelho, produto e sistema, ja para patentes
de modelo de utilidade, como tratam-se de inovagdes em objetos de uso préatico, a categoria
aceitavel é a de produto.

A expressdo caracterizante ¢ a expressao “caracterizado por”, tal expressao marca onde
inicia a descricdo da matéria nova reivindicada.

O objeto a ser protegido deve ser reivindicado de maneira técnica e nao descritiva.

Por exemplo, caso quiséssemos reivindicar um método de extracdo de dleo essencial
compreendendo as etapas de: (a) macerar a matéria-prima, (b) transferir a matéria-prima para
um recipiente contendo agua e perolas de vidro, (c) aquecer até 80 °C e (d) coletar o produto
em um segundo recipiente, teriamos uma reivindicac¢do no seguinte formato:

Método para extracdo de Gleo essencial caracterizado por compreender as seguintes
etapas:

(a) macerar a matéria-prima;

(b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de vidro;

(c) aquecer até 80 °C; e

(d) coletar o produto em um segundo recipiente.

Porém, caso, por exemplo, a etapa (a) ja fosse conhecida a partir do estado da técnica,
teriamos uma reivindicacdo no seguinte formato:

Método para extracdo de Oleo essencial compreendendo a etapa de (a) macerar a
matéria-prima caracterizado por compreender adicionalmente as seguintes etapas:

(b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de vidro;
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(c) aquecer até 80 °C; e
(d) coletar o produto em um segundo recipiente.

Quantidade de Reivindicacoes

Para patentes de invencao, de acordo com a IN 30/2013, a quantidade de reivindicagdes
deve ser suficiente para definir corretamente e suficientemente o objeto a ser protegido, logo,
ndo existe limite ao nimero de reivindicagoes.

Porém, para patentes de modelo de utilidade, conforme o Artigo 10 da IN 30/2013, o
pedido deve conter uma Unica reivindicacdo independente que descreva o modelo, de forma a
definir integralmente todas as caracteristicas de forma ou disposicao essenciais para a obtencao
da melhoria funcional.

Além disso, de acordo com o Artigo 11, somente serdo aceitas reivindicacdes
dependentes quando:

- se referirem a um elemento complementar de uso opcional que ndo modifica ou altera
as condicdes de uso e funcionamento do objeto do modelo;

- quando se referirem a uma variacdo de detalhe ou forma em relagcdo aos componentes
do modelo (definidos na reivindicacdo independente) e que ndo alterem a unidade técnico-
funcional e corporal do objeto e seu funcionamento; ou

- quando se referirem ao objeto na forma tridimensional onde a configuracao final seja
secundaria e decorrente de montagem de uma estrutura inicial planificada que foi caracterizada
pela reivindicacdo independente.

Em adicdo, de acordo Artigo 3° da IN 30/2013%, as reivindicacdes devem ser numeradas
de maneira consecutiva em algarismos arabicos.

Além do acima exposto, de acordo com o Artigo 4° da IN 30/2013%°, as reivindicagdes

devem seguir algumas regras adicionais quanto a sua redacao:

14 Artigo 3° da IN 30/2013 - As reivindicagdes, quanto a quantidade, a numeragao e as categorias, deverdo cumprir
as seguintes especificagoes:
I. a quantidade de reivindicacGes independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o
objeto do pedido;
I1. as reivindicagdes devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arabicos;
I11. as reivindicagBes podem ser de uma ou varias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho,
produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da
maneira mais pratica possivel.
15 Artigo 4° da IN30/2013 - As reivindicagdes, quanto a formulagio, deverdo cumprir as seguintes especificacdes:
I. as reivindicacGes devem ser preferencialmente iniciadas pelo titulo ou parte do titulo correspondente a sua
respectiva categoria;
I1. as reivindicagdes devem obrigatoriamente conter uma Unica expressdo "caracterizado por";
I11. cada reivindicacdo deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as caracteristicas técnicas a serem
protegidas pela mesma;
IV. as reivindicagdes devem estar totalmente fundamentadas no relatério descritivo;
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- deve conter apenas uma expressao caracterizante que separa a matéria conhecida do
estado da técnica da matéria nova reivindicada;

- deve ser definida de forma positiva e definir as caracteristicas técnicas a serem
protegidas, ou seja, 0 uso de expressdes como, por exemplo, “ndo contem o elemento X deve
ser evitado, salvo quando ndo for possivel uma melhor definicdo para a caracteristica técnica
em questdo;

- ndo deve fazer referéncias ao relatorio descritivo e desenhos, do tipo, “conforme

2

descrito no relatorio descritivo...” ou “como representado nos desenhos...”, tal tipo de
reivindicagdo é conhecido como omnibus claim e ndo é aceito pelo INPI;

- 0 texto de cada reivindicag@o ndo deve ser interrompido por pontos; e

- trechos meramente explicativos, que ndo descrevam caracteristicas técnicas da
invencdo, ndo sao aceitos.

Trechos explicativos sdo aceitos nas reivindicagdes apenas quando ndo é possivel a
caracterizacdo da matéria reivindicada de outra forma, por exemplo, para a prote¢do de sélidos
amorfos, é necessario que a reivindicacao descreva os parametros fisico-quimicos que definam
tal forma cristalina. Os parametros fisico-quimicos utilizados podem ser, por exemplo, 0s
valores de reflex&o 2-teta obtidos por difragéo de raio X, assim como seus respectivos valores

de intensidade.

3.1.2.1 Tipos de Reivindicag0es:
Existem dois tipos de reivindicacdes, as reivindicacdes independentes e as

reivindicacdes dependentes.
Segundo o Artigo 5° da IN 30/2013'°, as reivindicagBes independentes definem as

caracteristicas técnicas essenciais e especificas da invencdo em seu conceito integral, cada

V. as reivindicagdes ndo devem conter, no que diz respeito as caracteristicas da invencdo, referéncias ao relatério
descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatdrio descritivo" ou "bem como representado
pelos desenhos™;
VI. quando o pedido contiver desenhos, as caracteristicas técnicas definidas nas reivindicagdes devem vir
acompanhadas, entre parénteses, pelos respectivos sinais de referéncia constantes dos desenhos se for considerado
necessario a compreensdo do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referéncia ndo sdo limitativos das
reivindicagdes;
VII. cada reivindicacdo deve ser redigida sem interrupcéo por pontos;
VIII. ndo serdo aceitas em reivindicacdes trechos explicativos com rela¢do as vantagens e ao simples uso do objeto.
16 Artigo 5° da IN 30/2013 - As reivindicages independentes deverdo cumprir as seguintes especificagdes:
I. as reivindicagdes independentes visam a protecdo de caracteristicas técnicas essenciais e especificas da invencéo
em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicacdo pelo menos uma reivindicacdo independente;
Il. cada reivindicacéo independente deve corresponder a um determinado conjunto de caracteristicas essenciais a
realizacdo da invenc¢do, sendo que somente sera admitida mais de uma reivindicacdo independente da mesma
categoria se tais reivindicacdes definirem diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais a
realizacdo da invencéo, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;
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categoria de reivindicag@o deve possuir ao menos uma reivindicagao independente, sendo que,
s0 sdo aceitas mais do que uma reivindicagdo independente para uma mesma categoria caso tais
reivindicacdes definam diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais para a
realizacdo da invencdo, conservando o fato de que todas devem estar ligadas por um unico
conceito inventivo. As reivindicagOes independentes podem vir a servir de base para
reivindicagdes dependentes.

As reivindicacdes dependentes incluem todas as caracteristicas das reivindicacfes das
quais sdo dependentes e sdo utilizadas para definir detalnamentos de tais caracteristicas e/ou
caracteristicas adicionais que nao sejam consideradas caracteristicas essenciais da invencao. As
reivindicacdes dependentes devem conter a indicacdo de dependéncia bem definida.

Para melhor entender a diferenca entre os dois tipos de reivindicacdo e sua relacédo de
dependéncia, vamos analisar o exemplo de reivindicacéo fornecido para o método de extracao
citado acima. O método conforme ja definimos, sera nossa reivindicagao independente 1:

1. Método para extracdo de Oleo essencial compreendendo a etapa de (a)
macerar a matéria-prima caracterizado por compreender adicionalmente as seguintes
etapas:

(b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de
vidro;

(c) aquecer até 80 °C; e

(d) coletar o produto em um segundo recipiente.

Assim, por exemplo, podemos detalhar para qual tipo de recipiente a matéria-prima
pode ser transferida na etapa (b) por uma reivindicacao dependente 2:

2. Método, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que o
recipiente utilizado na etapa (b) é um baldo de fundo redondo.

Além disso, poderiamos detalhar, também, qual tipo de recipiente pode ser utilizado

para coletar o produto na etapa (d) através de uma reivindicacao dependente 3:

I11. as reivindicagGes independentes de categorias diferentes, e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que
uma das categorias seja especialmente adaptada a outra deverdo ser formuladas de modo a evidenciar sua
interligacdo, empregando-se, na parte inicial da reivindicagdo, expressfes, como por exemplo: "Aparelho para
realizacdo do processo definido na reivindicacdo...", "Processo para a obtencdo do produto definido na
reivindicagdo...".
IV. as reivindicagdes independentes devem, quando necessario, conter, entre a sua parte inicial e a expressao
"caracterizado por", um predmbulo explicitando as caracteristicas essenciais a definicdo da matéria reivindicada e
ja compreendidas pelo estado da técnica;
V. apds a expressdo "caracterizado por" devem ser definidas as caracteristicas técnicas essenciais e particulares
que, em combinagdo com os aspectos explicitados no predmbulo, se deseja proteger;
VI. as reivindica¢des independentes podem servir de base a uma ou mais reivindica¢cdes dependentes, devendo ser
agrupadas pela categoria.
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3. Método, de acordo com a reivindicacdo 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que

0 recipiente utilizado na etapa (d) € um tubo de ensaio.
A partir dos exemplos acima, podemos observar que a expressao “de acordo com a
reivindicacdo(...)” serve para definir a relagdo de dependéncia entre as reivindicagdes

dependentes e a reivindicagdo independente.

3.1.2.2 Leitura das Reivindicagdes
As reivindicacbes devem ser lidas e interpretadas respeitando suas relacOes de

dependéncia. Utilizando as reivindicacdes 1, 2 e 3 do exemplo acima, temos um quadro
reivindicatorio no seguinte formato:

1. Método para extracdo de Oleo essencial compreendendo a etapa de (a)
macerar a matéria-prima caracterizado por compreender adicionalmente as seguintes
etapas:

(b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de
vidro;

(c) aquecer até 80 °C; e

(d) coletar o produto em um segundo recipiente.

2. Método, de acordo com a reivindicacéo 1, caracterizado pelo fato de que o
recipiente utilizado na etapa (a) € um balédo de fundo redondo.

3. Método, de acordo com a reivindicacdo 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que
0 recipiente utilizado na etapa (d) € um tubo de ensaio.

A partir deste quadro, e de acordo com a explicacdo acima para reivindicacdes
independentes e dependentes, podemos realizar 4 diferentes interpretacdes do método:

Interpretacéo |

A interpretacdo mais geral, considerando apenas as caracteristicas essenciais da
invencdo, conforme definidas pela reivindicacdo independente (reivindicacdo 1), obtemos
exatamente o método descrito na reivindicacdo 1, ou seja:

“um método para a extracao de 6leo essencial compreendendo as etapas de (a) macerar
a matéria-prima, (b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de

vidro, (c) aquecer até 80 °C e coletar o produto em um segundo recipiente. ”

Interpretacdo 1l

A segunda interpretacdo que podemos fazer € a interpretacdo da reivindicacao

independente com a reivindicagéo 2 (dependente), a partir da leitura da reivindicagdo 2 “de
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acordo com a reivindicagdo 17, ou seja, isso significa que a reivindicag¢do 2 deve ser lida em
conjunto com a reivindicagdo 1. Obtendo, através dessa leitura:
“um método para a extracao de 6leo essencial compreendendo as etapas de (a) macerar

a matéria-prima, (b) transferir a matéria-prima para um baldo de fundo redondo contendo agua

e perolas de vidro, (c) aquecer até 80 °C e coletar o produto em um segundo recipiente. ”

Podemos ver que tal interpretacdo é mais restrita do que a interpretacdo | visto que o
recipiente utilizado na etapa (a) ndo € qualquer recipiente, mas, apenas, um baldo de fundo
redondo.

Interpretacdo llla

Para essa interpretacéo, utilizaremos a leitura da reivindicagéo 3, utilizando a primeira
dependéncia desta, ou seja, “3. Método, de acordo com a reivindica¢do 17, logo, obtemos:

“um método para a extragao de 6leo essencial compreendendo as etapas de (a) macerar
a matéria-prima, (b) transferir a matéria-prima para um recipiente contendo agua e perolas de
vidro, (c) aquecer até 80 °C e coletar o produto em um tubo de ensaio. ”

Interpretacdo Illb

Nessa Ultima interpretacdo, utilizaremos a leitura da reivindicacdo 3, utilizando a relacédo
de dependéncia desta com a reivindicagdo 2 e, consequentemente, devemos levar em
consideracdo a relagdo de dependéncia da reivindicagdo 2 com a reivindicacdo independente 1,
logo, 0 método obtido por essa interpretacao é:

“um método para a extracdo de 6leo essencial compreendendo as etapas de (a) macerar

a matéria-prima, (b) transferir a matéria-prima para um baldo de fundo redondo contendo agua

e perolas de vidro, (c) aquecer até 80 °C e coletar o produto em um tubo de ensaio. ”

3.1.3 Desenhos:

A apresentacao de desenhos ndo é obrigatoria para as patentes de invencdo, porém, €
obrigatdria para as patentes de modelo de utilidade. Os desenhos servem para ajudar, através
de ilustracdes, a compreensdo da matéria divulgada no relatério descritivo. Os desenhos podem
ser, também, substituidos por fluxogramas, diagramas e/ou esquemas gréaficos.

De acordo com a IN 30/2013, os desenhos devem ser isentos de textos, rubrica ou
timbres e podem conter somente termos indicativos simples, tais como “agua”, “vapor d’agua”,
“fechado”, corte “AA”, etc. Também podem conter palavras-chaves.

Em adicéo, os desenhos devem conter todos os sinais de referéncia, tais como letras,
algarismos e/ou alfanuméricos presentes no relatério descritivo. Deve ser observado que 0s
mesmos sinais de referéncia devem ser utilizados para identificar as mesmas caracteristicas em
todos os desenhos, sempre que tal caracteristica se mostrar presente. Reproducdes fotogréaficas,
como por exemplo, estruturas metalograficas ou imagens tridimensionais geradas por
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softwares, podem ser apresentadas desde que tais reproducdes apresentem nitidez, permitindo
uma melhor compreenséo da invengéo.

Além disso, de acordo com a Instru¢do Normativa 31, publicada em 4 de dezembro de
2013 pelo INPI - IN 31/2013 (INPI, 2013b), os desenhos, fluxogramas, diagramas e esquemas
gréficos devem ser apresentados com tracos indeléveis firmes, uniformes, para que sua
reproducdo seja factivel. Os termos indicativos, quando existentes, devem estar dispostos de
maneira a ndo cobrir qualquer linha das figuras.

Os sinais de referéncia constantes nos desenhos devem aparecer também no quadro
reivindicatorio, quando necessario.

A figura abaixo, é um exemplo de desenho que pode estar presente em uma patente ou
pedido de patente.

FIG. 4A

AN

DN

.!'F‘
66

@7

Figura 1: Figura 4A da patente brasileira n° Pl 0609234-9

3.1.4 Resumo:
Conforme definido no Artigo 7° da IN 30/2013, o resumo deve ser iniciado pelo titulo
e ser um sumario do que foi exposto no relatdrio descritivo, nas reivindicacdes e nos desenhos

28



(quando houver). Além disso, deve indicar de forma clara o setor técnico da invencéo e deve
permitir a compreensao clara do problema técnica e da esséncia da solucéo desse problema
por meio da invencdo e do(s) principal(is) da invencao.

4. Particularidades de Patentes na Area Quimica

4.1  Reivindicacdes do tipo Markush
ReivindicacOes utilizando férmulas Markush sdo utilizadas como forma de reivindicar

varias alternativas da mesma invencéo. Esse tipo de reivindicacdo leva este nome devido ao Dr.
Eugene A. Markush, fundador da Pharma Chemical Corporation of Bayonne, que esteve
envolvido em um processo legal relacionado a um pedido de patente contendo uma estrutura
guimica genérica. Tal pedido de patente foi depositado em 9 de janeiro de 1923, com o titulo
de “Pyrazolone dye and process of making the same”, sendo concedido em 26 de Agosto de
1924, sob no US 1,506,316 (COLORANT HISTORY, s.d.).

As formulas Markush sdo compostas por duas partes principais, uma parte ndo-variavel
e uma parte variavel. A parte ndo-variavel é toda parte do composto bem definida. A parte
variavel € a parte representada por caracteres genéricos, como por exemplo, R1, R2, R3, etc.

Um exemplo de férmula Markush é a estrutura da Figura 2 abaixo:

R1

Figura 2: Exemplo de Férmula Markush

A partir da Figura 2, pode se observar que, ao definir R1 e R2, podem ser obtidas
diferentes estruturas. A definicdo da parte variavel deve ser feita tanto no relatério descritivo
guanto no quadro reivindicatério, de maneira a garantir que o pedido esteja de acordo com 0s
Artigos 24 e 25 da LPI. N&o existe limitacdo para 0 nimero de variaveis existentes na estrutura,
tais variagOes sdo apenas limitadas pelo suporte no relatério descritivo.

As reivindicagfes de formula Markush podem ser redigidas, como por exemplo, a
sequir:

“Composto caracterizado por ser o composto da Férmula I,
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R1

Formula |

em que, R1 pode ser H, CHs, CH>CH3 e em que, R2 pode ser, independentemente de R1,
HouCHs.”

Como pode ser inferido de forma trivial a partir do texto a cima, o reivindicado sao 6

compostos distintos:

o0& dadd

Ficando evidente assim, a utilidade das Formulas Markush nas reivindicacdes. Com
isso, inmeros compostos podem ser protegidos, desde que, novamente, possuam suficiéncia
descritiva e embasamento no relatério. A analise de novidade e atividade inventiva segue as
mesmas regras citadas anteriormente, com excecao de que, para novidade, como uma Unica
reivindicacdo pode conter diversos compostos, diversos documentos do estado da técnica
podem ser utilizados para comprometer a novidade da invencédo e, ndo apenas um conforme
dito anteriormente, ou seja, caso um documento A defina o primeiro, segundo e terceiro
composto da lista a cima e o documento B defina os outros compostos, 0s documentos A e B,
combinados, podem servir como objecdo a novidade do pedido.

Vale ressaltar, também, que o estilo de reivindicacdo das formulas Markush pode ser
aplicado a diversos campos tecnologicos, por exemplo, no caso de um método que possui uma
etapa de reducdo do tamanho de particula, em que é possivel a utilizacdo tanto do processo de
cominuicdo quanto do processo de trituracdo, a reivindicacdo pode ser redigida na seguinte
forma:

“Método caracterizado por compreender as etapas de:
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passar a matéria-prima por um processo de redugdo de tamanho de particula, em que
o referido processo de reducdo de tamanho de particula pode ser o processo de trituragéo ou

’

o processo de cominui¢do...”.

4.2  Reivindicacdes de Composicao
Na area quimica é recorrente a invencdo de novas composicdes para 0s mais distintos

fins. Para o entendimento da protecdo de composi¢oes, é extremamente til o entendimento do
que sdo composic¢oes. As Diretrizes de Exame definem composigdo como: “uma mistura de
elementos ou componentes quimicos e/ou biologicos, os quais devem estar suficientemente
claros de maneira a ndo permitir ambiguidades”. Em outras palavras, caso vocé junte, por
exemplo, 20 g de A, 20 g de B e 20 g de C, vocé obterd uma composicao caracterizada por
conter 20 gramas do elemento A, 20 gramas do elemento B e 20 gramas do elemento C.

Ainda, reivindicacdes de composicdes incluindo apenas um componente e sem
restricdes quantitativas sdo sinénimos de reivindicacdes de composicdo para apenas um
componente em que, a composi¢cdo contem 100% de tal componente. Neste tipo de
reivindicag&o, deve ser explicitado, que o desenvolvimento técnico da invencao se trata da dita
composicdo. Ou seja, neste caso, a matéria da protecdo serd uma composicdo caracterizado
pelo fato de que o teor do elemento A na composicao é de 100%.

De maneira simplificada, pode ser observado que para proteger composicdes, é
necessaria a descricdo qualitativa e quantitativa desta, ou seja, é importante definir quais
componentes compBde a composicdo e em qual quantidade estes estdo presentes. Vale ser
ressaltado que os componentes podem estar presentes em faixas, por exemplo:

“Composicao caracterizada por compreender de 20 a 30% em peso do composto A e
de 70 a 80% em peso do composto B.”

Deve-se observar o fato de que as faixas reivindicadas nas reivindicacdes devem estar
claramente suportadas pelo relatorio descritivo, de modo a cumprir com o disposto no Artigo
25 da LPI.

5. Tramite de um pedido de patente:
O tramite dos pedidos de patente pode ser muito complexo, com requerimentos de

prioridades, depdsitos em outros paises e entre outras coisas. De forma a tornar simples o
primeiro entendimento sobre o assunto, discutiremos sobre o diagrama abaixo que € uma
representacdo simplificada para um pedido de patente depositado no Brasil sem requerimento

de prioridade.
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Figura 3: Diagrama simplificado do tramite de pedidos de patente.

Como visto anteriormente, para que uma patente seja concedida, a invencgédo deve ser
dotada de novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo) e aplicacéo industrial. Logo, pode
ser observado que a etapa inicial deve ser a etapa de busca de anterioridade, ou seja, a busca
para obter informagdes sobre o estado da técnica, o que ja foi protegido e o que ja foi divulgado.
Tal etapa de busca deve ser realizada, idealmente, antes de iniciar o projeto de pesquisa, para
evitar investimentos desnecessarios para no fim, chegar a algo ja existente e divulgado

publicamente, e ap06s o término da pesquisa de maneira a reduzir ao maximo a possibilidade de
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tentar se proteger algo j& existente e evitar os gastos referentes a todo o trdmite do pedido no
INPI. Vale ressaltar que a busca de anterioridades s6 pode ser considerada como ‘absoluta’
quando for encontrado algum documento do estado da técnica, sendo uma patente ou uma
literatura de ndo-patente, que descreva a invengdo pleiteada e a destitua de novidade ou
atividade inventiva. Caso nenhum documento seja encontrado, pode-se dizer que a invengéo
possui grandes chances de ser algo novo e inventivo e, dessa forma, se tornar uma patente.
Porém, tal afirmacdo deve ser considerada com ressalvas, visto que durante a busca algum
documento relevante pode néo ter sido encontrado.

Porém, é importante ressaltar que a busca de anterioridade ndo é obrigatério, porém,
altamente recomendado com o0 objetivo de evitar gastos desnecessarios tanto com pesquisa
quanto com o trdmite do processo.

O segundo passo importante € a redacdo do pedido de patente, a qual deve ser bastante
detalhada para que o INPI ndo interprete que falta suficiéncia descritiva. E bastante dificil
superar uma objecao relacionada a falta de suficiéncia descritiva, ja que qualquer tentativa de
insercdo de matéria pode ser interpreta como matéria adicional, ferindo o Artigo 32!/, caso o
pedido ndo for suficientemente descrito, mesmo que a matéria do pedido seja dotada de
novidade e atividade inventiva, a patente ndo sera concedida.

Apo6s a redacdo, o pedido pode ser entdo depositado através de requerimento e
pagamento de retribuicdo. De acordo com o Artigo 208, quando o pedido for apresentado, este
sera submetido ao exame formal preliminar e, caso cumpra com os requisitos formais, este serd
protocolizado e a data de depdsito considerada sera a data de sua apresentacao. Caso o pedido
ndo atenda formalmente ao disposto no Artigo 19, o INPI emitira exigéncia que devera ser
cumprida no prazo de 30 dias sob pena de arquivamento ou devoluc&o do pedido (Artigo 21'°),
A data de deposito, ou seja, a data de entrada no INPI serd a data utilizada para analise de
novidade e atividade inventiva (ou ato inventivo). Depositado o pedido, este ficara em sigilo
por 18 meses, podendo ser retirado pelo depositante, no prazo de 16 meses contados do
depdsito, sem a sua divulgacdo. Apds 18 meses, o pedido serd publicado e divulgado a
sociedade através do website?® do INPI.

Também, a partir do depdsito, o depositante deve arcar com custos anuais para
manutencdo do pedido (Artigo 84%! da LPI) e os custos para requerimento de exame (Artigo

17 Artigo 32 da LPI - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante podera efetuar alteragdes
até o requerimento do exame, desde que estas se limitem & matéria inicialmente revelada no pedido.

18 Artigo 20 da LPI - Apresentado o pedido, sera ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente
instruido, serd protocolizado, considerada a data de depdsito a da sua apresentacéo.

19 Artigo 21 da LPI - O pedido que n&o atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos
ao objeto, ao depositante e ao inventor, podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecera as
exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolucdo ou arquivamento da
documentacéo.

Paragrafo Gnico. Cumpridas as exigéncias, o depdsito sera considerado como efetuado na data do recibo.

20 Website oficial do INPI - http://www.inpi.gov.br/
2L Artigo 84 da LPI - O depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos ao pagamento de retribuicdo
anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do deposito.

§ 1° O pagamento antecipado da retribui¢do anual sera regulado pelo INPI.

§ 2° O pagamento devera ser efetuado dentro dos primeiros 3 (trés) meses de cada periodo anual, podendo,
ainda, ser feito, independente de notificacdo, dentro dos 6 (seis) meses subseqiientes, mediante pagamento de
retribuicdo adicional.
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3322 da LPI), cumprimento de futuras exigéncias (Artigo 362% da LPI) ou recursos (Artigo 2122
da LPI), quando existentes, e concesséo do pedido de patente quando deferido. No website do
INPI é possivel encontrar uma lista com o valor de todas as retribuigdes.

As duas primeiras retribuigdes anuais (anuidades) ndo sdo cobradas pelo INPI, sendo o
pagamento obrigatorio a partir do terceiro ano. Para um pedido de patente e para uma patente,
0 inicio do ano equivale a data em que foi realizado o deposito, por exemplo, caso um pedido
seja depositado em 13 de Agosto de 2017, o primeiro ano desse pedido comecara a ser contado
a partir desta data, o segundo ano sera contado a partir de 13 de Agosto de 2018, o terceiro ano
a partir de 13 de Agosto de 2019 e assim sucessivamente. Logo, para o exemplo dado, a primeira
anuidade a ser paga, ou seja, a terceira anuidade, poderé ser paga a partir de 13 de Agosto de
2019.

De acordo com o Artigo 84 o prazo ordinério para pagamento das anuidades € de 3
meses a partir da vigéncia de cada periodo anual, ou seja, para 0 exemplo que estamos
utilizando, o pagamento da terceira anuidade no prazo ordinario corre de 13 de Agosto de 2019
até 13 de Novembro de 2019. Caso a anuidade nao seja paga no prazo ordinario, esta pode ser
paga no prazo extraordinario de 6 meses, a contar do término do prazo ordinario. O pagamento
da anuidade no prazo extraordinario deve ser acompanhado por pagamento de retribuicdo
adicional. De acordo com o Artigo 86, a falta de pagamento das retribuicdes anuais acarretara
no arquivamento do pedido ou extin¢do da patente. De acordo com o Artigo 872, o pedido
arquivado ou a patente extinta podem ser restaurados no prazo de 3 meses contados da
notificacdo de arquivamento ou extin¢do, mediante pagamento de retribuicdo especifica.

Conforme descrito no Artigo 33, o exame devera ser requerido pelo depositante ou por
qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados a partir do deposito deste. Caso nao seja
requerido o exame neste prazo, o INPI publicara o arquivamento do pedido. Apés a publicacao
deste arquivamento, o requerente poderd requerer o desarquivamento no prazo de 60 dias
contados de tal arquivamento. Porém, conforme o paragrafo tnico do Artigo 31?7, o exame,
mesmo que requerido, ndo sera iniciado antes de decorridos 60 dias da publicacdo do pedido.

A partir da publicacdo do pedido e até o término do exame de mérito, o préprio
depositante ou terceiros podem apresentar documentos e informac6es que sirvam de subsidios
a favor ou contra tal pedido. E considerado como término do exame o deferimento ou o
indeferimento final.

22 Artigo 33 da LPI - O exame do pedido de patente devera ser requerido pelo depositante ou por qualquer
interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do deposito, sob pena do arquivamento do pedido.
23 Artigo 36 da LPI - Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo enquadramento do pedido na
natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, o depositante sera intimado para manifestar-se no prazo de
90 (noventa) dias.
24 Artigo 212 da LPI - Salvo expressa disposicdo em contrario, das decises de que trata esta Lei cabe recurso, que
seré interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
%5 Artigo 86 da LPI - A falta de pagamento da retribuicdo anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretara o
arquivamento do pedido ou a extin¢do da patente.
% Artigo 87 da LPI - O pedido de patente e a patente poderado ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o
requerer, dentro de 3 (trés) meses, contados da notificacdo do arquivamento do pedido ou da extin¢do da patente,
mediante pagamento de retribuicdo especifica.
27 Artigo 31 da LPI - Publicado o pedido de patente e até o final do exame, sera facultada a apresentacéo, pelos
interessados, de documentos e informagdes para subsidiarem o exame.

Paragrafo Unico. O exame ndo serd iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicacdo do pedido.
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Durante o exame de mérito do pedido, caso o INPI conclua que o pedido é destituido
de novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo), aplicacdo industrial ou que infrinja os
Artigos 24 e 25, o examinador, em nome do INPI, poderd emitir exigéncias ou pareceres
desfavoraveis.

Em geral, exigéncias podem ser consideradas como um parecer técnico favoravel
emitido pelo examinador, ou seja, 0 examinador considerou que o pedido de patente é detentor
novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo) e aplicacdo industrial, porém, apresenta
problemas quanto aos Artigos 24 e 25 que podem ser corrigidos. O prazo de resposta as
exigéncias é de 90 dias contados a partir da publicacdo desta na Revista da Propriedade
Industrial (RPI). Caso as exigéncias sejam cumpridas, € extremamente provavel que o caso seja
deferido. Caso o depositante ndo concorde com tais objecGes, 0 mesmo pode se manifestar
contra estas.

Por outro lado, nos pareceres técnicos desfavoraveis, o examinador, geralmente,
considera que o pedido ndo é detentor de novidade, atividade inventiva e/ou aplicacdo
industrial, além disso, também pode incluir objec6es em relacdo ao ndo cumprimento dos
Artigos 24 e 25. Nestes casos, caso 0 depositante ndo concorde com o parecer, o depositante
pode se manifestar contra tal através da submissdo de esclarecimentos e argumentos técnicos
que corroborem com o pedido em quest&o.

Ap0s a resposta ao parecer técnico desfavoravel ou a exigéncia, o examinador pode
efetuar novo exame, considerando a resposta do depositante. Apos tal exame, o examinador
pode emitir novo parecer desfavoravel, exigéncia, indeferir ou deferir o pedido. Caso o pedido
seja indeferido, ao depositante, cabe recurso no prazo de 60 dias, onde novos argumentos
podem ser apresentados.

Caso seja deferido, de acordo com o Artigo 3828, o requerente devera pagar retribuicio
correspondente para a concessao da patente e expedicdo da carta-patente, o prazo ordinario para
0 pagamento é de 60 dias, a partir do seu deferimento, caso ndo seja pago neste prazo, 0
depositante ainda podera efetuar o pagamento no prazo ordinario de 30 dias apds o prazo
ordinario, caso ndo a devida retribuicdo ndo seja paga, o pedido sera arquivado definitivamente.

Apos paga a devida retribuicdo para a concessdo da patente, a carta-patente sera
expedida e a duracdo da patente, conforme discutido anteriormente, seguira o disposto no
Artigo 40.

A vigéncia de uma patente termina com sua extingdo. De acordo com o Artigo 78%°, A
extincdo da patente pode ser devido a diferentes fatores, sdo eles: expiracdo do prazo de

28 Artigo 38 da LPI - A patente serd concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da
retribuicdo correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

8§ 1° O pagamento da retribuicéo e respectiva comprovagdo deverdo ser efetuados no prazo de 60 (sessenta)
dias contados do deferimento.

§ 2° A retribuig8o prevista neste artigo podera ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias apds o
prazo previsto no paragrafo anterior, independentemente de notificagdo, mediante pagamento de retribuicdo
especifica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

29 Artigo 78 da LPI - A patente extingue-se:

| - pela expiracdo do prazo de vigéncia;

Il - pela renlincia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

I11 - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuicdo anual, nos prazos previstos no 8 2° do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservéancia do disposto no art. 217.
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vigéncia, rentncia do titular (ressalvado o direito de terceiros), caducidade, falta de pagamento
das retribuicdes anuais e, no caso de titulares domiciliados no exterior, pela ndo manutencgéo de
procurador qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representar administrativa e
judicialmente o titular.

6. Bancos de Dados de Patentes:
Alguns dos mais utilizados bancos de dados ndo-pagos para buscar documentos de

patente sdo: Google Patents®, Patentscope®! da WIPO, Espacenet®? do Escritorio Europeu de
Patentes e 0 banco de dados do INPI®3, sendo que o acesso deste Gltimo se dé através da pagina
principal do website. Nestes bancos de dados, é possivel que a insercdo de parametros para
definir o escopo de busca, como por exemplo: palavras-chave, datas relevantes, classificacdes
de patente entre outros.

Além dos websites acima, a maioria dos escritérios de patente do mundo possuem seu
préprio banco de dados. Entende-se por escritério de patente o0 organismo que administra 0s
pedidos de patente, como por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
no Brasil e 0 United States Patent and Trademark Office (USPTQO) nos Estados Unidos.

O uso dos bancos de dados de patentes é importante para diversos fins, por exemplo, é
possivel obter uma visdo geral de quais areas possuem mais investimento em pesquisa e quais
areas estdo sendo negligenciadas e podem se tornar um nicho interessante de pesquisa. E
importante também para evitar gastos desnecessarios em pesquisas que chegaram a conclusdes

ja obtidas anteriormente.

7. Mercado de Propriedade Industrial para Quimicos:
O mercado de propriedade industrial para quimicos € vasto, existindo funcdes tanto na

iniciativa publica como na iniciativa privada. Na iniciativa pablica existem diversos cargos no
INPI, como examinador. Os requerimentos variam conforme 0s anos e por ser um cargo
publico, 0 acesso é realizado através de concurso. Na iniciativa privada, existem possibilidades
de emprego em escritorios especializados em propriedade industrial assim como em industrias.

Em escritorios de propriedade industrial, o quimico trabalhara como especialista técnico
em patente sendo responsavel pela parte técnica referente aos pedidos de patente, ou seja,

principalmente em relagdo ao exame técnico e devera defender, com embasamento técnico-

Paragrafo Unico. Extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico.
30 Website Google Patents - https://patents.google.com/
31 Website do Patentscope WIPO - https://patentscope.wipo.int/search/pt/search.jsf
32 Website do Espacenet - https://worldwide.espacenet.com/
33 Website do INPI - http://www.inpi.gov.br/
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cientifico, a novidade e inventividade da invencdo em relacdo ao estado da técnica. Tal defesa
se da por manifestacfes e cumprimentos de exigéncias em relagdo aos exames realizados pelos
examinadores do INPI. Em industrias, o quimico com conhecimentos de propriedade industrial
pode trabalhar nas areas de pesquisa e desenvolvimento estudando novas linhas de pesquisa e
também a viabilidade de projetos em certas frentes com base nos bancos de dados de patentes.
Além disso, o quimico pode trabalhar também como agente de transferéncia de tecnologia e
entre outros.

A maior dificuldade encontrada pelos graduandos brasileiros, ndo apenas o0s
graduandos em quimica, é a dificuldade do contato inicial com tal area. Por ser dificilmente
abordada durante a graduagéo, muitas vezes, o estudante se gradua sem obter conhecimentos
basicos sobre propriedade industrial e sem o reconhecimento minimo da importancia de
patentes e do uso das informacdes tecnologicas nelas contidas. Isto pode tornar a adaptacdo a
tais areas de trabalho demorada e dificil. O profissional brasileiro que deseja ingressar nessa
area deve buscar cursos extracurriculares na area, 0 que por sua vez pode se mostrar
extremamente dificil visto que é oferecido a um publico mais reduzido (MACHADO, 2013).

O INPI, bem como a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI, no inglés
WIPO), oferecem cursos na area de propriedade industrial de graca. Os cursos oferecidos pela
OMPI sdo, em grande maioria, a distancia, sendo realizados online. Infelizmente, 0s cursos
presenciais oferecidos pelo INPI possuem um namero de vagas reduzido (cerca de 30) e sdo
ministrados durante a semana em horario comercial e poucas vezes ao ano, 0 que inviabiliza
gue muitos estudantes facam parte destes.

Com isso, é evidente a necessidade de expandir o ensino de propriedade industrial aos
alunos de graduacdo e pés-graduacdo, visto que, além de contribuir com o desenvolvimento
profissional destes, é de grande importancia para reduzir e redefinir linhas de pesquisa
importantes para o desenvolvimento técnico-cientifico nacional. O grande desafio se da na
forma como isto deve ser realizado. Via de regra, quando se fala em introduzir um determinado
assunto em curso, se imagina logo uma nova disciplina. Entretanto, com o fato dos curriculos
dos cursos de graduacdo estarem muitas vezes repletos de disciplinas, talvez o caminho seja
introduzir este assunto ao longo do curso de forma transversal, sendo abordado e concatenado
em diversas disciplinas. Certamente este assunto ainda se encontra aberto, mas carece de um

amplo debate dentro da comunidade académica a fim de equacionar tal problema.
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