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“Deve-se escrever da mesma maneira como
as lavadeiras ld de Alagoas fazem seu oficio.
Elas comecam com uma primeira lavada,
molbam a roupa suja na beira da lagoa ou
do riacho, torcem o pano, molbam-no no-
vamente, voltam a torcer. Colocam o anil,
ensaboam e torcem uma, duas vezes.

Depois enxdguam, ddo mais uma molbada,
agora jogando a dgua com a mao. Batem o
pano na laje ou na pedra limpa, e dio mais
uma torcida e mais outra, torcem até ndo
pingar do pano uma sé gota.

Somente depois de feito tudo isso é que elas
dependuram a roupa lavada na corda ou
no varal, para secar. Pois quem se mete a
escrever devia fazer a mesma coisa. A pala-
vra ndo foi feita para enfeitar, brilhar como
ouro falso; a palavra foi feita para dizer.”

Graciliano Ramos



NOTA DO AUTOR

A presente obra foi desenvolvida sobretudo para ensi-
nar os iniciantes da area de propriedade industrial a escre-
verem pedidos de patente. Entretanto, boa parte das dis-
cussoes e temas abordados neste livro foram aprofundados
para servir ndo apenas ao leigo, mas também a consulta
de profissionais mais experientes. Assim, essa publica¢do
destina-se tanto aqueles que nunca escreveram um pedido
de patente quanto aqueles que tém por habito profissional
a redacao dos mesmos.

A fungdo deste livro é ndo apenas doutrinar acerca da
constitui¢ao formal do pedido de patente, isto €, as carac-
teristicas essenciais desses documentos sob a 6tica do Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas tam-
bém ensinar as praticas consagradas pelos bons redatores
de patentes que atribuem maior protecao e maior robustez
a esses documentos.

Os ensinamentos prestados nesta publicac¢do sio vol-
tados, sobretudo, a profissionais que desejam depositar
pedidos de patente em territorio brasileiro, onde a Lei de
Propriedade Industrial Brasileira (LPIL, Lei n® 9.279, de 14
de maio de 1996) e o INPI estabelecem o arcabougo legal
para o deferimento e concessdo das cartas patente. Entre-
tanto, como as leis de propriedade industrial e praticas ad-
ministrativas de outros escritérios internacionais nio dife-



rem muito da lei adotada no Brasil e das préticas de nosso
escritorio de propriedade industrial, nada impede que o
leitor utilize parte dos conhecimentos ora abordados para
a realizacdo de depdsitos em paises estrangeiros.

Buscamos, neste livro, adotar uma linguagem simples
e diddtica; uma comunicacdo acessivel nao apenas aos pro-
fissionais ja ingressados na area de propriedade industrial,
mas compreensivel também a engenheiros, advogados, es-
tudantes, inventores e a outros profissionais com pouca ou
nenhuma familiaridade com os jargoes da area. Aos enge-
nheiros e demais profissionais da area técnica, lamentamos
o excesso de citacoes de leis, doutrinas e demais fontes do
direito. Aos profissionais da drea juridica e afins, lamen-
tamos a auséncia de textos mais rebuscados e o excesso
de contetudo relacionado a organizagiao textual e dicas de
redacdo — tdo triviais ao leitor da area do direito. Aos leito-
res em geral desejamos uma boa leitura e um bom proveito
dos ensinamentos prestados.
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PREFACIO

Nio vamos afirmar que se trata de uma descoberta,
nem sequer de uma invencao, mas sim de uma idealiza¢do
inédita. Deixando de lado a tradicional forma de escrita
dos notaveis, que se preocuparam em discorrer longamente
sobre toda a historia da invencdo, ocupando longos espa-
¢os sobre os tratados, acordos e leis dos mais diversos pai-
ses sobre como, onde e por que assim foi feito, partiu para
um outro lado.

Isto era o que nos faltava, pois, até entdo, ninguém
havia se dedicado ao trivial. Isso tem levado os aspirantes,
profissionais, militantes e engenheiros a crer que tudo sa-
bem, sem que, na verdade, nada saibam e o resultado que
vemos continuamente ao nos depararmos com o texto de
uma patente, com tristeza, ¢ a precariedade de seu conte-
udo. Tal atitude traz enorme prejuizo para o inventor que
admite que o objeto de sua inven¢ao foi devidamente pro-
tegido e ele s6 descobrird essa situagdo ao se confrontar
com os concorrentes perante o Poder Judiciario.

A solugao para evitar toda e qualquer irregularidade e
dar condigoes eficientes de se explorar e defender a inven-
¢do e o modelo de utilidade esta contida no presente Ma-
nual de Redagdo de Patentes. A sua elaboragdo foi muito
bem alicercada com o preconizado pela Lei, com cada um
dos termos empregados e como estes devem ser aplicados.
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Discorreu-se sobre o “antes” da reda¢ao do pedido, o cum-
primento dos requisitos formais, de mérito, a estrutura do
pedido de patente e, por sem duvida, a referéncia aos pedi-
dos de patente e as patentes ja concedidas no estrangeiro e
em nosso pais.

Deteve-se nas particularidades que formam o conjunto
da invencdo, quais sejam: a introducao, relatorio descritivo
e/ou memorial, as sugestdes para este efeito, os desenhos
e o resumo, especificando e ilustrando cada um dentro de
suas particularidades. Destaca-se em especial o cuidado em
elaborar os desenhos e em indicar os pontos compreendi-
dos nos mesmos para alcancar a protecio desejada.

Enfocaram-se a novidade, a atividade inventiva e a
aplica¢do industrial, dedicando-se ao essencial e/ou ele-
mento preponderante da invencdo, isto é, aos seus pontos
caracteristicos ou reivindicaces que estabelecem e delimi-
tam os direitos do inventor.

Releve-se todo o conteudo da patente da drea quimi-
ca, 0s seus conceitos basicos, a formula molecular e a for-
ma estrutural, e, notadamente, os exemplos apresentados
sobre a experiéncia estrangeira e como devem ser elabora-
das as estruturas moleculares.

Nos que, ndo obstante de formacao juridica, muito ja
escrevemos e ainda continuamos a escrever sobre patentes
e congéneres, podemos afirmar que, com esta obra, temos
aquilo que nos faltava, e, por certo, esta auxiliara, e muito,
a todos, ndo s6 na elaboragio como também no exame do
ambito de uma invencao.

Nossos maiores elogios por esta contribui¢io.

Dr. José Carlos Tinoco Soares
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INTRODUCAO

Antes de tudo, é preciso que se esclareca o que consiste
uma “patente” e o que se entende por “pedido de patente”.

Grosso modo, a patente de inven¢do é um documento
concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI), com vigéncia limitada de vinte anos, que ga-
rante a seu titular exclusividade de uso, comercializagao,
importagao e producdao de uma determinada tecnologia em
territorio nacional (art. 42, LPI).!

Um pedido de patente, por sua vez, é o documento
que antecede a patente. E uma peticio encaminhada ao
INPI solicitando a esta autarquia a concessao de uma carta
patente a tecnologia reivindicada neste documento.

Para todos os fins, a unica caracteristica que diferencia
o “pedido de patente” de uma “patente” propriamente dita
¢ a concessao do INPI2.

O INPI é uma autarquia federal com sede no Rio de
Janeiro, encarregada da concessdo de patentes e registro
de marcas no Brasil®. O instituto abriga, em seu quadro de

1. A excegdo a essa regra ¢ a reproducio para fins de pesquisa e a reproducio
para uso individual sem finalidade comercial. Qualquer terceiro interessado terd
sempre o direito de reproduzir a tecnologia patenteada para uso individual ou
para fins de pesquisa desde que ndo vise lucro nestas atividades (art. 43, LPI).
2. Além do pagamento de uma taxa oficial (art. 38, LPI).

3. Além das marcas e patentes, o INPI também regula o registro de desenhos
industriais, indica¢des geograficas, topografia de circuitos eletronicos, registro
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funciondrios, uma série de técnicos especializados nas mais
diversas areas de conhecimento. Esses técnicos, também
conhecidos como examinadores de patentes, tém como
funcao quase que exclusiva a analise de pedidos de patente
e a comunica¢ao de deferimento ou indeferimento destes
documentos*. Ap6s o deferimento de um pedido de paten-
te, seu titular tem a oportunidade de pagar uma taxa admi-
nistrativa ao INPI e obter a concessao da patente.

O examinador do INPI é responsavel por analisar os
requisitos formais e os requisitos de mérito compreendidos
por um pedido de patente. Como requisitos formais, o exa-
minador avalia, por exemplo, se a numerac¢do de paginas,
os desenhos, o tipo e o tamanho da letra usada na redacio
do pedido estdo de acordo com as normas vigentes da au-
tarquia. Como requisitos de mérito, o examinador anali-
sa o atendimento a critérios mais rebuscados, tais como a
novidade, a atividade inventiva e a aplica¢do industrial do
objeto reivindicado.

Um pedido de patente precisa ser forte para que con-
siga sobreviver a barreira imposta pelo examinador de
patentes e também precisa estar blindado contra possiveis
ataques de terceiros interessados; isto porque qualquer
terceiro interessado, quando legalmente qualificado, pode
tentar obstar o deferimento de um pedido de patente ou
anular uma patente concedida, a qualquer momento (arts.
31,51 e 56, LPI).

do codigo fonte de programas de computador e a averbacio de contratos de
transferéncia de tecnologia.

4. Além de determinar o deferimento ou indeferimento de pedidos de patente,
os examinadores também podem emitir exigéncias, solicitando alteragdes no
conteudo do documento (vide item 3.3 do presente livro).
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Nio obstante, um pedido de patente tem que definir,
de modo claro e preciso, os limites da prote¢cao conferida
a determinada invengdo, para que a prote¢io determinada
por esse documento seja a mais ampla possivel, mas nio
seja tdo abrangente a ponto de esbarrar em outras técnicas
anteriores ja conhecidas, o que inviabilizaria o deferimento
desse documento.

Muitas vezes, a parte mais dificil da elabora¢ao de um
pedido de patente consiste no estabelecimento de um es-
copo de protecdo para a futura patente dele proveniente.
O bom redator deve saber aproveitar ao maximo todos
os espacos compreendidos entre a inven¢do objeto de seu
pedido de patente e as técnicas anteriores existentes a oca-
sido do deposito desse pedido. Uma caracteristica essencial
ao redator de patente é, portanto, a habilidade estratégica.

O redator de um pedido de patente também tem de
se comportar como um verdadeiro advogado e “marque-
teiro” da invencdo nele reivindicada. Um advogado, por-
que ele tem o dever de advogar a favor do deferimento do
pedido de patente frente a um examinador ou a um peri-
to judicial (quando enfrentar uma nulidade judicial, por
exemplo), e um “marqueteiro”, porque, nesse processo, ele
tem de saber ressaltar as qualidades do objeto reivindica-
do e diferenciar as caracteristicas desse objeto das técnicas
anteriores ja conhecidas. Isso tudo para que, ao analisar o
seu mérito, um examinador de patentes ou um perito judi-
cial entenda que o objeto nele reivindicado atende aos re-
quisitos de patenteabilidade, sendo, portanto, uma patente
valida nos termos da lei.

Isto posto, o leitor talvez esteja se perguntando: quem,
afinal, pode escrever um pedido de patente?

19



Qualquer brasileiro, portador de CPF e dotado de ple-
na capacidade civil pode escrever um pedido de patente e
realizar o seu depdsito junto ao INPL.* Em outras palavras,
o ato de depésito de pedidos de patente no INPI nio re-
quer capacidade postulatoria. Estrangeiros, por excegao,
necessitam de representagao juridica e administrativa com
domicilio nacional para protocolo de documentos no INPI
(arts. 216 e 217, LPI).

De todo modo, quem deseja se aventurar sozinho na
redagio de um pedido de patente, sem um acompanha-
mento profissional adequado, deve ser muito cuidadoso
para nao cair nas armadilhas que comumente perseguem
o redator menos experiente. Eis que, nesse contexto, inse-
re-se o presente livro, para guiar e facilitar o trabalho do
redator de pedidos de patente, permitindo que esse profis-
sional seja capaz de redigir um documento forte, robusto
e justo, no que concerne a protecdo por ele determinada.

5. Aqueles que gozam de capacidade relativa, como adolescentes maiores de 16
anos, também podem requerer o privilégio. Para os absolutamente incapazes, a
situagio é diferente, como todo ato desacompanhado de um absolutamente inca-
paz é nulo de pleno direito, também sdo nulos os pedidos de patente por eles de-
positados (CERQUEIRA, 2010, v. II, t. I; CODIGO CIVIL, 2002, arts. 166, 171).
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ANTES DO INICIO DA
REDAGAO DO PEDIDO
DE PATENTE

2.1. ENTENDIMENTO COMPLETO DA INVENGAO

Antes de discorrermos sobre esse ponto, cabe a seguin-
te introdugdo. Existem dois tipos de redatores de pedidos
de patente: aquele que escreve um pedido de patente para
uma inveng¢ao de sua propria autoria e aquele que escreve
um pedido de patente para invencdes elaboradas por ter-
ceiros. Na pratica, o segundo caso, o caso do redator-pro-
curador, é bem mais comum que o primeiro.

Para o inventor-redator, é muito ficil descrever sua
propria invencdo, mas talvez seja dificil atribuir a ela uma
perspectiva diferente.

Exemplo:

Se a invencdo tem a ver com o dngulo de ponta da
agulba de uma seringa para uso em intervengdes humanas,
o inventor-redator tem de saber descrever a invencdo em n
formas diferentes. Tais como:

" a invengao consiste em um processo de fabrica¢io
configurado para cortar a ponta da agulha de uma

21



seringa entre 30° e 45°.

* a inveng¢do consiste em uma agulha para seringas
dotada de uma extremidade que define um angulo
entre 30° e 45°.

* a invengdo consiste em uma agulha para seringas
dotada de uma extremidade disposta em exatos 35°.

* a invenc¢do consiste em uma agulha para seringas
cujos limites externos de sua borda distal definem
uma elipse dotada de uma razao X definida pela di-
visdo entre os semieixos da elipse.

* ainvengao consiste em uma agulha para seringas de
uso humano cuja borda da extremidade distal defi-
ne um angulo agudo com o eixo central da agulha.

* a inven¢do consiste em uma agulha dotada de um
material e um angulo de corte capaz de perfurar 10
milimetros de tecido epitelial, sem, contudo, sofrer
deformacdes estruturais.

" a inven¢do consiste em um kit cirurgico que com-
preende uma seringa dotada de uma agulha com as
caracteristicas mencionadas acima.

* ainven¢ao consiste em um meio de acesso intraveno-
so para coleta e inser¢do de fluidos, o referido meio
de acesso compreendendo uma extremidade cortan-
te, dotada de um angulo de ponta inferior a 40°.

» E assim por diante...
A necessidade de sabermos descrever uma invencio

em n formas diferentes serve tanto para driblar anteriori-
dades quanto para definir um escopo de prote¢io eficiente.

22

A necessidade de driblar anterioridades ficara mais clara
ap6s a leitura do proximo item, ao passo que a necessidade
de defini¢do de um escopo de protecio eficiente podera ser
compreendida mais facilmente mediante a leitura do capi-
tulo 5 do presente livro.

Para o redator de escritorio, que escreve pedidos de
patente para invengdes elaboradas por terceiros, sua mis-
sdo € ainda mais dificil que a missdo do inventor-redator.
Isto porque, antes saber descrever a inven¢ao em n formas
diferentes, o redator-procurador tem de compreender por
completo a invencio.

Parece bastante trivial essa informagdo, mas a pratica
revela que, quando o redator nio compreende uma inven-
¢do em sua integridade, por ansiedade, inexperiéncia ou
falta de tempo para analisar o descritivo de seu cliente,
todo o trabalho que ele realiza em seguida é desperdigado.
Por esse motivo, € ideal que se estabeleca um bom canal
de comunicag¢io entre o inventor e o redator de pedidos de
patente. Sempre que o menor resquicio de davida pairar
sobre a completa compreensdo da inveng¢io, o redator deve
entrar em contato com o inventor, visando ao esclareci-
mento de suas incertezas. Assim, podem ser evitados erros
de consequéncias bastante desastrosas e inesperadas.

Concluindo, a tarefa de compreensio da invengao
pode ser comparada a constru¢ao das bases de um edifi-
cio. De nada adianta um excelente trabalho de alvenaria,
hidraulica e concretagem se as bases do edificio ndo forem
sOlidas e bem planejadas. Compreender uma invengio em
sua plenitude e saber descrevé-la em inimeras formas dis-
tintas €, portanto, prerrogativa primordial a elaborag¢io de
qualquer documento de patente.
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2.2. BUSCA DE ANTERIORIDADE

Busca de anterioridade é uma pesquisa de técnicas
anteriores que deve ser realizada antes da elaboracdo do
pedido de patente. Esse tipo de pesquisa tem a finalidade
de descobrir se uma determina tecnologia ja existe ou ndo
existe no estado da técnica.

Estado da técnica, por defini¢do, é tudo aquilo que ja
foi divulgado — por video, publica¢do escrita, dudio, pa-
lestra, conferéncia ou qualquer outro meio de comunica-
¢do — anteriormente ao depésito do pedido de patente, ou
seja, anteriormente a apresentagao do pedido de patente ao
INPI (art. 11, LPI).

Saber se uma tecnologia ja esta ou ndo compreendida
pelo estado da técnica é importante, porque a lei brasileira
de propriedade industrial determinada, em seu artigo 8°,
que uma inveng¢do tem de ser nova e inventiva® para que
seja qualificada como objeto de patente.

Art. 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicagido industrial (ar-
tigo 8°, LPL, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

A busca de anterioridade costuma ser realizada em we-
bsites de busca de escritorios de patentes nacionais e inter-
nacionais, em bases de dados eletronicas de conteudo aca-
démico e em web search engines, tais como Google e Yahoo.

Algumas das bases de dados mais comumente utilizadas
no Brasil para a realizagdo de buscas de anterioridade, sdo:

6. Os critérios para atendimento a ambos os requisitos é abordado exaustiva-
mente no capitulo 3 deste livro.
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INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Bra-
sil); acessivel em: por http://bit.ly/29RjR1N.

USPTO - United States Patent and Trademark Office; aces-
sivel em: http://goo.gl/63X6IE.

ESPACENET - The European Patent Office Database;
acessivel em: http://goo.gl/Pvy7AZ.

PATENTSCOPE - Base de dados da Organizagao Mundial
de Patentes; acessivel em: http://goo.gl/q3MV52.

A busca de anterioridade é importante pelos seguintes
motivos:

I. Pode antever um futuro parecer negativo do INPI,
fazendo com que o titular espontaneamente desista
de obter um pedido de patente para sua invencao.
Note-se que essa desisténcia precoce pode economi-
zar bastante tempo e recursos financeiros do titular
do pedido de patente, além de evitar uma frustragao
futura e inesperada.

II. Auxilia na determinacdo do escopo de prote¢ao con-
ferido pelo quadro reivindicatério do documento do
pedido de patente (vide item 5.3.3 do presente livro).
I1I. Exibe os futuros obstaculos a concessdo da paten-
te. Saber antecipadamente acerca desses obstaculos é
interessante porque iSto NOs permite NOS antevermos
aos mesmos, elaborando um pedido de patente que
seja capaz de dribla-los.

No que tange ao item iii, imediatamente acima, no-
te-se que, ao sabermos atribuir diferentes perspectivas a
uma determinada invengao, sendo capazes de descrevé-la
em n formas diferentes, tal como ilustrado no introito do
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presente capitulo, somos capazes de ressaltar as diferengas
e vantagens da invencido frente ao estado da técnica, des-
viando o olhar do examinador dos possiveis documentos
que poderiam obstar a concessdo da patente. Reside ai a
importancia de saber olhar uma invengio sob diferentes
prismas e perspectivas.
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REQUISITOS FORMAIS E
REQUISITOS DE MERITO

Como dito anteriormente, é necessario que um pedido
de patente atenda simultaneamente a requisitos formais e
a requisitos de mérito para que seja deferido.

Os requisitos de mérito sdao integralmente defini-
dos pela lei de propriedade industrial brasileira, a Lei n°
9.279/1996. Os requisitos formais, por sua vez, sio em
parte definidos pela LPI e em parte definidos pelas instru-
¢Oes normativas do INPI.

PARA OS NAO HABITUADOS

COM A AREA JURIDICA:

A Lei de Propriedade Industrial é uma lei federal, ao
passo que as instrucdes normativas do INPI consti-
tuem normas infralegais, elaboradas por uma autar-

quia federal. Portanto, pelo menos em tese, quando
houver divergéncia entre a LPI e as instru¢cdes norma-
tivas do INPI, deve prevalecer o texto da lei federal,
em detrimento da norma infralegal.
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3.1. REQUISITOS DE MERITO

3.1.1. APLICACAO INDUSTRIAL

A invencdo tem de se propor a resolver um problema
do estado da técnica, trazendo ganhos objetivos e palpa-
veis a um produto ou processo industrial.”

Para que atenda ao requisito de aplicagdo industrial,
a invencdo também deve ser capaz de ser reproduzida em
escala por qualquer terceiro interessado. Por reproducdo
em escala, entenda: a inven¢ao pode ser reproduzida, pelo
menos, uma vez, por, pelo menos, um terceiro interessado
ap6s o término da vigéncia da patente. Essa defini¢ao ex-
clui obras artisticas desse conceito, mas permite a inclusio
de objetos de dificil reprodugao sequencial, como navios,
reatores nucleares, plataformas de exploragao de petréleo,
satélites artificiais, etc.

Cabe salientar aqui, que a palavra “industrial” deve
ser interpretada no sentido lato, que engloba nio apenas
atividades manufatureiras, mas qualquer outro meio de
produgio de riqueza que nio tenha carater puramente ar-
tistico. Dentro desse conceito, o termo “industrial” englo-

7. O posicionamento adotado no presente livro — de que, dentre os pressupos-
tos do atendimento ao requisito de aplicagdo industrial estio a utilidade e as
melhorias trazidas pela invencio — diverge do posicionamento do doutrinador
Denis Borges Barbosa (vide: Os requisitos da patente de invencdo, disponivel
em: http://goo.gl/ak5jQM) e converge com o pensamento do doutrinador New-
ton Silveira: “Devemos aceitar que a utilidade de um produto esteja implicita na
expressdo ‘aplicacdo industrial” ou no préprio conceito de invengio. Portanto
[...] for¢oso concluir que os produtos patentedveis devem ser tuteis” (A utilidade
das invengoes, a exclusividade do registro e o dry-martini, 2011, acessivel em:
http://goo.gl/wOLUIS).
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ba, por exemplo, as atividades relacionadas a agricultura,
pecudria, extrativismo e servicos.®

O requisito de aplicagdo industrial elimina a possi-
bilidade de protecao de obras artisticas e literarias, con-
cepcoes abstratas, planos de negocio, métodos educativos,
entre outros.

Segundo o doutrinador Fabio Ulhoa Coelho, também
ndo tem aplica¢do industrial as criagbes que se mostrarem
“tao avancadas em relagio ao estado da técnica, que ainda
ndo possam ser fabricadas”.’

Seguem alguns exemplos ilustrativos de tecnologias
que se enquadram perfeitamente na exclusio definida pelo
doutrinador Fabio Ulhoa Coelho:

US20090234788 — Practical Time Machine Using Dynamic
Efficient Virtual And Real Robots (17.09.2009);

US20080241264 — System and methods for collective na-
norobotics for medical applications (02.10.2008); e

US20030197093 — Magnetic vortex wormhole generator
(23.10.2003).1°

Na mesma linha, Jackes Labrunie considera impaten-

teaveis os objetos inuteis ou inexequiveis, tais como “uma

arma especifica para cagar dinossauros”.!!

8. Labrunie, 2007, p. 120; INPI, 2002, p. 9.

9. Coelho, 2014, p. 222.

10. Documentos acessiveis nas bases de dados do ESPACENET e USPTO (vide
item 2.2 do presente relatério).

11. Segundo Labrunie, objetos inuteis e inexequiveis sio impatentedveis nao

porque carecerem de aplicagdo industrial, mas porque sequer devem ser consi-
derados “invengdes” (LABRUNIE, 2006, p. 56).
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3.1.2. NOVIDADE

Toda inven¢do tem de ser nova em ambito mundial
para que atenda ao requisito de novidade. Qualquer do-
cumento estrangeiro publicado em qualquer momento ou
lugar, sendo ele objeto ou ndo de patente, em desuso ou de
uso comum, pode constituir prova da falta de novidade do
objeto protegido em um pedido de patente.

E importante que nio se confunda o carater temporal
e regional da prote¢do conferida por uma patente com o
carater global e absoluto do requisito de novidade.'?

Diferente da extensdo da protecdo conferida pela pa-
tente, o requisito de novidade obrigatoriamente tem de ser
analisado dentro do contexto global, sem qualquer restri-
cdo referente a tempo ou espago (art. 8° e 11 da LPI)."3

3.1.3. ATIVIDADE INVENTIVA

O requisito de atividade inventiva requer que, além
de ser nova, a inven¢do ndo decorra de maneira 6bvia em
rela¢do a tudo que ja existe.

O requisito de atividade inventiva é assim definido
pelo artigo 13 da LPI:

Art. 13. A invencao é dotada de atividade inventiva sempre
que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira
evidente ou 6bvia do estado da técnica (LPI, Lei n® 9.279,
de 14 de maio de 1996).

Na pratica, ndo tem atividade inventiva sempre que

12. Barbosa; Cerqueira, 2010, v. 2, t. 1, p. 53.
13. Labrunie, 2007, p. 112.
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dois ou mais documentos de uma mesma drea técnica,
quando combinados, antecipem uma inven¢do. Evidente,
contudo, que quanto mais documentos de técnica anterior
forem necessarios combinar para desconstruir uma inven-
¢ao, mais fraca € a tese de falta de atividade inventiva.

Alguns autores, como David Pressman'®, também en-
tendem que, quando um tunico documento do estado da
técnica ndo antecipa completamente uma determinada in-
vencdo mas a diferenca entre essa técnica anterior e a in-
vengao for indiscutivelmente 6bvia, esse documento, quan-
do tido isoladamente, constitui prova suficiente de sua fal-
ta de atividade inventiva.

Uma ressalva a regra da combina¢io de documentos
para comprovacdo de falta de atividade inventiva é quan-
do a combinagido das técnicas existentes traz efeito técnico
novo e imprevisivel. Um exemplo bastante ilustrativo desse
tipo de situacdo é a invencdo da polvora, que consiste na
combinagio de salitre, enxofre e carvio. Os trés elementos
citados ja eram bastante conhecidos a época da criagao da

14. Pressman; Tuytschaevers, 2014.

15. Essa perspectiva é mais presente nas doutrinas americanas porque a propria
lei Americana dd margem a essa forma de determinacdo de falta de atividade
inventiva: “35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; A patent for a claimed
invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is
not identically disclosed as set forth in section 102 , if the differences between
the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as
a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed
invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed inven-
tion pertains” (UNITED STATES OF AMERICA - 35 U.S.C. 103).

O Escritério Europeu de Patentes também adota essa essa linha de raciocinio,
conforme revela excerto das diretrizes de exame deste escritorio: “Category “X”
is applicable where a document is such that when taken alone, a claimed inven-
tion cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step” (EUROPEAN PATENT OFFICE, 2015, 158).
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polvora, suas propriedades e particularidades individuais
eram do conhecimento de todos aqueles que tinham conta-
to com esses elementos. Entretanto, a época de sua criagio,
ninguém, além de seu inventor, poderia esperar que a com-
binacdo desses trés elementos daria origem a um explosivo
potente que mudaria o curso da humanidade. Por esse moti-
vo, entende-se que apesar da polvora ser resultado da com-
binagio de poucos elementos conhecidos, a atividade inven-
tiva da mistura de enxofre, carvao e salitre é indiscutivel.

Outra ressalva a combinacio de documentos para
comprovacdo de falta de atividade inventiva é quando a
combinacio de técnicas anteriores ocorre mediante a sin-
tese de tecnologias pertencentes a areas absolutamente dis-
tintas. Para ilustrar essa situa¢ao, imagine que um técnico
da 4rea de aeronautica desenvolva uma nova asa de avido
composta de uma nova liga metalica, sendo essa liga me-
talica modificada por aplicagio de um laser, e a asa enco-
berta por uma pelicula polimérica; tudo isso para resolver
um unico problema especifico relacionado a turbuléncias
enfrentadas a elevadas altitudes.

Agora imagine que, para antecipar a inveng¢ao, um ter-
ceiro interessado em obstar a concessiao do pedido de pa-
tente para essa tecnologia tem de combinar cinco documen-
tos pertencentes as seguintes classificaces internacionais:

B64C3/00 — Disposi¢oes construtivas de asas; C22
— Metalurgia; B22F3/105 - Tratamento envolvendo apli-
cacdo de laser radioativo; C08L23/00 — Polimeros; e
Y02T50/00 — Aeronautica.'®

16. Quando um pedido de patente é depositado no INPI ou qualquer outro
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Em tese, a combinacdo dessas cinco técnicas anterio-
res € fraca porque cada um dos cinco documentos utiliza-
dos para antecipar a invengao pertence a um campo tecno-
logico diferente. Por essa Otica, seria dificil provar que um
técnico médio da drea B64C3/00 também fosse versado
nos assuntos das demais classificacdes internacionais.

Para padronizar as decisdes administrativas do INPI,
esse instituto criou uma cartilha que rege a conduta dos
examinadores de pedido de patente durante o exame téc-
nico desses documentos. Essa cartilha, aberta a consulta
publica, leva o titulo de Diretrizes de Exame de Patentes.
As diretrizes de exame de patentes do INPI de 2002 citam
alguns exemplos nos quais se reconhece a presenca de ati-
vidade inventiva e algumas situagbes em que a existéncia
da mesma é duvidosa ou inexistente.

Segundo as diretrizes de exame do INPI de 2002, sdo
fatores que podem comprovar a existéncia de atividade
inventiva:

dados comparativos em relagdo ao estado da técnica que
mostram a superioridade da inven¢do e sdo convincentes
na demonstracdo da atividade inventiva;

existéncia de problema técnico cuja solugdo era necessdria
e desejada hd muitos anos, e a inven¢do é a resposta a esta
necessidade;

a solugdo apresentada pela invengdo é contrdria as ativida-
des normais na mesma drea técnica e um técnico no assun-
to ndo pensaria em seguir o mesmo caminho;

sucesso comercial, se vinculado ao cardter técnico da inven-
¢do, e ndo devido a publicidade.

escritorio de patentes no exterior, os examinadores técnicos arquivam esse do-
cumento em um sistema de organizagio por pastas que obedece a Classificacio
Internacional de Patentes (IPC). Vide: http://goo.gl/uOFDsc.
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Fatores que evidenciam o oposto (i.e. que nao ha ati-
vidade inventiva) segundo as diretrizes de 2002 do INPI:

mera escolba ou troca de material cujas propriedades sdo
conhecidas;

mera mudanca de forma elou propor¢ao;

mera justaposicao de meios conhecidos;

O requisito de atividade inventiva é considerado por
muitos o requisito mais subjetivo postulado pela LPI. Para
aqueles que nao tém um background juridico, é bastante
desconfortavel trabalhar com varidveis tado dependentes do
prisma pessoal e do juizo de valor particular de cada indivi-
duo. Por outro lado, operadores do direito, que trabalham
diariamente com conceitos como “motivo torpe”, “prin-
cipio da insignificancia juridica”, “homem médio”, “bom
pai de familia”, “zelo do usufrutuario”, “dano moral” e
outras tantas definicdes inerentemente subjetivas, ndo se
afligem nem um pouco com o conceito etéreo e abstrato de
“atividade inventiva”.

O que os nedfitos em propriedade industrial tém de
ter em mente € o fato de que ndo existe uma formula mate-
matica infalivel para a determinagdo da presenca de ativi-
dade inventiva. Existem diversos métodos heuristicos que
tentam atribuir maior objetividade e seguranca juridica a
esse conceito — alguns dos quais apontados acima —, contu-
do nenhum desses métodos deve ser considerado infalivel,
absoluto ou incontestavel.

Para ilustrar essa subjetividade, podemos fazer uma
analogia com uma escala de gradiente monocromatico,
onde em uma extremidade existe o preto, na extremidade
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oposta existe o branco e entre as duas extremidades exis-
tem infinitas tonalidades de cinza. Assumindo que a cor
preta representa uma tecnologia indiscutivelmente dotada
de atividade inventiva e a cor branca representa uma tec-
nologia absolutamente 6bvia, muito raramente iremos nos
deparar com um elemento que se enquadre em um dos ex-
tremos desse gradiente monocromatico. Por esse motivo,
alguns dizem que o conceito de atividade inventiva é “cin-
za”, ndo é “preto no branco”.

Esta é a natureza juridica do requisito de atividade in-
ventiva, por mais que nos esforcemos — por mais diferentes
os métodos heuristicos que utilizamos para aferir se uma
tecnologia atende ou nio a esse requisito —, € impossivel
nos desvencilharmos por inteiro da subjetividade inerente
a esse requisito.

3.1.4. ATO INVENTIVO

O requisito de ato inventivo € similar ao requisito de
atividade inventiva, mas constitui requisito exclusivo ao
deferimento de pedidos de patente de Modelo de Utilida-
de (art. 9, LPI). O ato inventivo permite o deferimento de
invencdes menos inventivas que as invengoes objeto de pe-
didos de patente de invengao (art. 14, LPI).

Uma abordagem pormenorizada sobre Modelos de
Utilidade e sobre o requisito de Ato Inventivo é revelada
capitulo 7 da presente obra.

3.1.5. EXCEGOES DE PATENTEABILIDADE

O pendltimo requisito de mérito é o nido enquadra-
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mento nas exce¢oes de patenteabilidade determinadas pelo
artigo 10 da LPI:

Art. 10. Nao se considera inven¢ao nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
I - concepgdes puramente abstratas;

III - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais,
contabeis, financeiros, educativos, publicitirios, de sorteio
e de fiscalizagio;

IV - as obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientifi-
cas ou qualquer criagdo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacdo de informagdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem

como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplica-
¢30 no corpo humano ou animal; e

IX - o0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biol6gicos encontrados na natureza, ou ainda que dela iso-
lados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser
vivo natural e os processos bioldgicos naturais (LPI, Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996).

O artigo 10, como pode ser visualizado acima, esta-
belece uma lista de elementos que nio sio considerados
patenteaveis no Brasil. Alguns dos elementos definidos no
artigo sequer atendem ao requisito de aplicacdo industrial;
portanto, nem seria necessaria a citagao desses elementos
no artigo 10 para que fossem considerados impatenteaveis.
Dentre estes elementos, podemos citar: descobertas, con-
cepcoes abstratas e formulas matematicas'’. Neste ponto,

17. A excec¢ao é quando a férmula matemadtica é parte da solugao a um proble-
ma especifico de um objeto patentedvel (um eletrodoméstico, um motor ou um
processo industrial, por exemplo). Nesse caso, o conjunto: objeto + formula
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entende-se que o legislador foi cauteloso, atribuindo mais
seguranca juridica ao fato de que descobertas, formulas
aritméticas e concepgOes abstratas ndo sdo considerados
patenteaveis em solo patrio.

De todo modo, o artigo 10 vai além, vetando a con-
cessdo de patentes para outros elementos que poderiam ser
considerados dotados de aplicacdo industrial a depender
da flexibilidade na acep¢ao desse termo. Dentre esses ele-
mentos, estao: planos de negdcio, softwares e técnicas tera-
péuticas ou diagnosticas.

Concluindo, o que o leitor deve memorizar sobre as
excecOes de patenteabilidade do artigo 10 da LPI é que:
softwares'®, planos de negodcio e técnicas terapéuticas nao
sdo patenteaveis. Os demais itens elencados no artigo 10,
além de constituirem excegdes de patenteabilidade, tam-
bém carecem de aplicacdo industrial; ndo ha, portanto, ne-
cessidade de memorizacio dos mesmos.

3.1.6. DESIMPEDIMENTO
O ultimo requisito de mérito é o desimpedimento, re-
quisito postulado no artigo 18 da LPI:

matematica é patentedvel. Em outras palavras, é possivel escrevermos reivindi-
cagdes que contenham uma equacao matematica, desde que essas reivindicagdes
ndo incluam o uso genérico e ilimitado da referida equagdo (mais sobre “reivin-
dicagdes” no capitulo 5).

18. Uma excecdo a regra é quando os softwares sio parte acessoria (i.e., ndo
principal) da inven¢do. Um exemplo disso sdo os soffwares embarcados, isto é,
0s softwares enquanto parte integrante de robds, mdquinas industriais, eletro-
domésticos e afins. Outro exemplo sdo os aplicativos de celular enquanto parte
integrante de métodos que nao se restrinjam a mera apresenta¢ao de informagdes.
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Art. 18. Nao sdo patenteaveis:

I - o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a segu-
ranga, a ordem e a saide publicas;

II - as substdncias, matérias, misturas, elementos ou produ-
tos de qualquer espécie, bem como a modificagio de suas
propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de
obtencdo ou modificagio, quando resultantes de transfor-
macado do nicleo atdmico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-or-
ganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplica-
¢do industrial — previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, micro-organismos
transgénicos sio organismos, exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que expressem, mediante intervengao
humana direta em sua composi¢io genética, uma caracteris-

tica normalmente nao alcangdvel pela espécie em condi¢des

naturais (LPL, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Na pratica, o artigo 18 agrega a lista do artigo 10 ou-
tros dois elementos que ndo podem ser patenteaveis:

a) o que for contrario aos “bons costumes” e a segu-
ranca nacional.

Muito pouco é retido nesse filtro. No que diz respeito
aos “bons costumes”, este autor desconhece qualquer pe-
dido de patente que tenha sido indeferido com base nesse
critério."

No que tange a seguran¢a nacional, para nao dizer

19. Assim também entende o doutrinador Denis Borges Barbosa: “Na hist6ria
da propriedade Industrial Brasileira tais casos [relacionados a inventos con-
trdrios a moral, a seguranca e a saude publica] sdo virtualmente inexistentes”
(BARBOSA, 2010, P. 2.762).
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que nada é barrado nesse filtro, recentemente houve algu-
mas decisdes administrativas contrarias ao deferimento de
pedidos de patente para variedades vegetais transgénicas
com alteracdo genética que induzam a infertilidade das
plantas. O indeferimento desses pedidos de patente encon-
tra respaldo no art. 18, inciso I, da LPI e no art. 6°, inciso
VII, da Lei de Biosseguranga.?

Nas diretrizes de exame do INPI de 16 de marco de
2015 (aberta a consulta publica, em fase de reedicao no mo-
mento em que escrevo), sdo classificados outros exemplos
que se enquadrariam nas defini¢oes do inciso I, art. 18:

(i) processos de clonagem do ser humano;

(ii) processos de modificacio do genoma humano que oca-
sionem a modificacdo da identidade genética de células ger-
minativas humanas; e

(ifi) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimen-
to aos mesmos sem que nenbum beneficio médico substan-
cial para o ser humano ou animal resulte de tais processos.

b) tecnologias relacionadas a fusdo e fissio nuclear
para obtencdo de energia ou armamento bélico.

Pouquissimos documentos sio retidos com base no
inciso II do artigo 18 da LPI. Isso porque, no Brasil, os
campos de desenvolvimento relacionados a armamento
nuclear e a energia atOmica sao muito restritos e quase que
exclusivamente dominados pelo poder estatal — que, por
motivos 6bvios, ndo tem interesse em compartilhar deta-
lhes tecnolégicos como este com o grande publico.

20. Vide art. 6°, inciso VII, da Lei n® 11.105/2005 (Lei de Biosseguranca) e deci-
soes administrativas do INPI: PI0009119-7 (7.1), RPI1 2192; P10412484-7 (9.2),
RPI 2297 e P19810293-1 (7.1), RPI 2180.
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Nas diretrizes de exame do INPI de 18 de maco de
2015 (bloco II), os seguintes exemplos de documento sio
citados com relacdo ao enquadramento ou desenquadra-

mento no inciso II do artigo 18 da LPI:

Nao patenteaveis a luz Patenteaveis a luz
do artigo 18, inciso Il do artigo 18, inciso Il
(segundo o INPI): (segundo o INPI):
US6137073; W02012078939; |
US201201655597;
US20110194662; )
W02009142530 US20120076254; e
' W02012003524.

Documentos acessiveis em espacenet.com.

3.2. REQUISITOS FORMAIS

Sdo indmeros os requisitos formais exigidos para o
deposito e deferimento de um pedido de patente.

Para fins meramente didaticos, vamos dividi-los em:
suficiéncia descritiva, unidade de inven¢ao e requisitos for-
mais esparsos.

3.2.1. SUFICIENCIA DESCRITIVA

Para que um pedido de patente tenha chances reais de
deferimento, ele também precisa atender ao requisito de
suficiéncia descritiva (art. 24, LPI).

O requisito de suficiéncia descritiva impede que um
titular pleiteie patente para uma tecnologia sem explicar
os fundamentos desta tecnologia ou sem explicar como al-
cangar o objeto de seu pedido de patente. Neste sentido,
esse titular ndo poderia, por exemplo, obter patente para
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uma foérmula quimica per se, sem explicar sua finalidade,
sua funcido e seus avancos em relacido ao estado da técnica.
Tampouco poderia obter uma patente para uma tecnologia
nova, oriunda de um processo fabricacio também novo, se
nio definisse ambos a tecnologia e o processo produtivo
para sua fabrica¢ao em seu pedido de patente.

Esse requisito também impede o deferimento de pe-
didos de patente que protejam uma faixa muito ampla de
valores, com a inten¢ao de ocultar um valor especifico da
invencdo reivindicada. Exemplificando: um engenheiro
metalargico que desenvolve uma liga metalica dotada de
exatos 87% de cobre e 13% de niquel ndo pode proteger
a invenc¢do como: “liga metdlica que compreende entre 5 e
95% de cobre, e entre 5 e 95% de niquel”.

Nio obstante, visando ao atendimento ao requisito
de suficiéncia descritiva, o artigo 24 da Lei de Propriedade
Industrial e a Instru¢ao Normativa n® 30/2013 do INPI sdo
explicitos ao determinarem que o descritivo de um pedido
de patente deve conter a descri¢do de todas as alternativas
construtivas cabiveis a uma invencdo, bem como a indi-
cacdo da forma preferencial de execu¢ao desta invengio
dentre todas as alternativas construtivas apresentadas.

Em suma, o requisito de suficiéncia descritiva cumpre
a funcdo de atender simultaneamente a dois fins comple-
mentares: permitir a concessdo apenas de pedidos de pa-
tente 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 reprodugao da invenc¢do por um técnico
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no assunto, de modo claro e preciso.?!

Apo6s o término da vigéncia da patente, que deve ocor-
rer em 20 anos contados da data de depdsito do pedido de
patente, qualquer técnico versado no campo tecnologico
da invencdo devera ser capaz de reproduzir a tecnologia
reivindicada com base nos ensinamentos prestados no do-
cumento de patente. Esta, na verdade, é a l6gica do sistema
de patentes; o privilégio da concessao da patente é ofereci-
do como forma de retribuiciao aqueles que estao dispostos
a ensinar ao grande publico como alcangar os resultados
de uma determinada invengao.

3.2.2. UNIDADE DE INVENGAO

O requisito de unidade de inven¢io determina que
cada pedido de patente deve se reportar a um conceito in-
ventivo uno e indissocidvel (art. 22, LPI).

O conceito de unidade de inven¢do nada tem a ver
com unidade de produto. Note-se que um tnico produto
(um celular ou um carro, por exemplo) pode compreender
centenas ou milhares de patentes, desde que cada uma des-
tas patentes proteja um unico conceito tecnolégico.

Quando a combinag¢do de dois ou mais elementos dis-

21. “O que importa é a descri¢io pormenorizada da invencio, feita fielmente,
sem omissoes. A isso é que deve atender o inventor. A lei, quando exige a descri-
¢do, tem em vista que, findo o prazo do privilégio, a inveng¢do reverte ao dominio
publico, podendo ser liviemente usada e explorada. E necessério, pois, de acor-
do com os fundamentos do sistema de prote¢do das invencdes, que o inventor
revele exatamente o seu invento, de modo a permitir a sua realizagdao pratica.
Nao se exige, porém, que a descri¢do ponha a invencdo ao alcance de qualquer
pessoa, bastando que por meio dela as pessoas entendidas no assunto possam
realizd-la sem recorrer a outros meios” (GAMA, 2010, p. 39).
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sociaveis definir uma criacdo, ela atendera ao requisito de
unidade de inven¢do sempre que essa combinagao de ele-
mentos objetivar a solu¢do de um unico problema técnico
ou buscar um unico objetivo principal atendivel unicamen-
te pela soma das partes envolvidas.

Na pratica, o requisito de unidade de inven¢do sem-
pre é analisado com base no teor das reivindicagoes in-
dependentes*? do documento. Se o quadro reivindicatério
compreender duas reivindicacdes independentes para dois
objetos distintos, o examinador podera emitir uma exigén-
cia solicitando uma divisio do pedido de patente em dois
novos documentos.

3.2.3. REQUISITOS FORMAIS ESPARSOS
Os requisitos formais esparsos sao listados em sua in-
tegridade nas seguintes instru¢des normativas do INPI:

» Instru¢ao Normativa n® 30/2013
(acessivel em: http://goo.gl/O9BGhd);

» Instru¢ao Normativa n° 31/2013
(acessivel em: http://goo.gl/I30alV).

Os requisitos formais esparsos sao apreciados em duas
etapas do processo administrativo de patente no INPI.

A primeira etapa ocorre no ato do depdsito, quando
é realizado o exame formal preliminar do pedido. Nessa
etapa, um funciondrio do administrativo do INPI verifica

22. Mais sobre reivindicac¢des independentes no capitulo 5 deste livro.
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se 0 pedido de patente depositado foi redigido em portu-
gués, se compreende um relatorio descritivo, um quadro
reivindicatério e um resumo, se ele veio acompanhado do
formulario FQO0O1 e de uma procuracdo cedendo poderes
do titular ao procurador (quando couber)?. Além desses
detalhes, no exame formal sdo analisadas algumas forma-
lidades minimas, indicadas a seguir pela sigla (EF).

Anos mais tarde, quando o pedido de patente passa
pelo exame técnico, os demais requisitos formais do pedi-
do sdo analisados.

A seguir, listamos os principais requisitos formais
elencados na Instru¢coes Normativas n® 30 e n® 31/2013
do INPL. Esses requisitos estao subdivididos a seguir em:
“titulo”, “desenhos”, “descritivo” e “reivindicagdes”.

3.2.3.1. TITULO

Deve ser composto de uma compilagio do preambu-
lo** das reivindicac¢des independentestF;

Deve aparecer no topo do descritivo e do resumo®¥; e

Nio poderd conter “expressoes irrelevantes” tais
como “novo”, “melhor” ou “original” ou quaisquer deno-
minagoes de fantasia.

3.2.3.2. DESENHOS
Devem apresentar a seguinte forma de numerag¢io no
topo da pagina: 1/n, 2/n, [...], n/n. (sendo n o ndmero de

23. Vide item 10.1.2 deste livro.
24. O preambulo é a porcio da reivindicagdo compreendida antes da expressdao
caracterizante, mais sobre esse assunto no capitulo 3.
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folhas nos desenhos)®;
Devem apresentar as seguintes margenst':

superior — 4 cm;
esquerda — 3 cm;
direita — 1,5 cm;
inferior — 1 cm.

Devem compreender sinais de referéncia (preferencial-
mente nimeros arabicos) apontados para as particularida-
des de cada figura;

Devem ser executados com tracos indeléveis, firmes e
sem cores®, com auxilio de instrumentos de desenho técni-
co, de forma a permitir sua reprodugao;

Devem preferivelmente seguir os padrdes das normas
brasileiras de desenho técnico; e

Devem estar isentos de textos.?

Exemplos de desenhos em conformidade com a Ins-
trugcoes Normativas n° 30 e n® 31/2013:

25. Exceto quando a situagio exigir. Exemplo: fotografias de estruturas me-
talograficas.

26. Exceto a inclusdo de alguns termos indicativos, tais como: “dgua”, “vapor
d’dgua”, “aberto”, “fechado”, corte “AA” (exemplos dados pelas Instrugdes

Normativas n° 30 e n° 31 do INPI).
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18 4 / Os desenhos estao em preto e branco, possuem linhas
firmes, sem pontilhado e sem sombreamento, e constituem
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14 representacOes em aramado.
6\\ Exemplos de desenhos fora de conformidade com as
21 Instrucoes Normativas n° 30 e n® 31/2013:
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Desenhos a mao podem enfrentar dificuldade de defe-
rimento. Na visdo do INPI, outra falha do desenho acima
seria a inclusao de texto, em vez de numeros de referéncia,
no desenho.

Fotografias sao aceitas apenas em casos excepcionais
pelo INPIL, situacdes em que a publicacio das mesmas é
estritamente necessaria a compreensio da inveng¢iao. Um
exemplo desse tipo de situacdo € o caso das fotografias de
estruturas metalograficas.

A fotografia a seguir, extraida do documento PCT/
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BR2014/000355, também nao se enquadraria nos padroes
definidos pelas instru¢oes normativas do INPI.

X

o 4

Fonte: PCT/BR2014/000355 (tal como depositado).

Fotografias em representacdes em moldura retangular,
integralmente preenchidas, como ilustrado na gravura aci-
ma, raramente sao aceitas pelo INPI.

Os examinadores do INPI costumam deferir com
maior facilidade esse tipo de representa¢ao quando o perfil
do objeto de interesse exibido na fotografia é recortado,
excluindo da gravura toda a representagao de fundo com-
preendida pela imagem (vide exemplo a seguir).
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De todo modo, ainda melhor do que recortar uma fo-
tografia para dar destaque a seu objeto, é representa-lo em
aramado, tal como ilustrado a seguir.
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TOME NOTA!

Nao é permitida a inclusio de logomarcas ou marcas
nominativas nos desenhos dos pedidos de patente. O
redator-procurador sempre deve estar atento para ex-
cluir dos desenhos de seu cliente os selos e distintivos
com logomarcas que estampam a versao prototipada
de seu produto.

Fonte: PCT/BR2014/000355 (emendas).

3.2.3.3. DESCRITIVO

Dentre outros pré-requisitos, o descritivo deve:

» compreender sinais de referéncia que se reportem aos

mesmos sinais de referéncia apontados no desenho;

introduzir o campo técnico no qual se insere a in-
vengao;

descrever o estado da técnica (i.e., as tecnologias
mais antigas da mesma drea técnica) que possa ser
considerado ttil a compreensdo da invengao;

definir os objetivos da invengao;

descrever a solucdo proposta para o problema exis-
tente;

descrever quais as vantagens da inven¢ao em rela-
¢ao ao estado da técnica;

ressaltar a novidade e evidenciar o novo efeito téc-
nico alcancado;

relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, es-
pecificando suas representacoes graficas (vistas, cor-
tes, graficos, etc.);

evidenciar a forma preferencial de execucdo da in-
veng¢ao, quando mais de uma alternativa constru-
tiva for exposta;

as folhas do relatorio descritivo devem compreen-
der uma numeracdo no topo da pagina no seguinte
formato: 1/n, 2/n, 3/2, [...], n/n, sendo n o nimero
de folhas compreendido pelo relatério®F;

cada um dos paragrafos do descritivo (exceto titu-
los de capitulos) deve ser precedido por uma orde-

nacao numérica entre colchetes: [001],[002], [003],
[004], ...EF
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3.2.3.4. REIVINDICAGOES

» As folhas do quadro reivindicatorio devem compre-
ender uma numera¢ao no topo da pagina no seguin-
te formato: 1/n, 2/n, 3/2, [...], n/nfF;

» Todas as reivindicagdes devem ser numeradas por al-
garismos arabicos (i.e., 1,2, 3, ..., e nao I, I I, ...)E;

» As reivindicagdes devem conter uma expressio ca-
racterizante, separando preambulo de parte carac-
terizada®t;?’

* Devem ser evitadas expressdes que provoquem in-
definicao?®;

» Nao devem ser utilizadas definicoes negativas.
Exemplo: “uma chapa de aco que ndo compreende
irregularidades e furos” (o correto seria: chapa de
aco de superficie uniforme);

= Devem estar todas fundamentadas no relatorio
descritivo?’;

» Nio podem conter referéncias escritas aos desenhos
ou ao relatorio descritivo, tais como: “como descri-
to na parte tal ou no desenho tal da pagina tal”;

* Devem ter ndmeros de referéncia harmonizados
com os desenhos. Os niimeros devem estar acompa-
nhados de paréntesis. Exemplo: (1), (2), (3), ...

* Todo o texto de cada reivindicagao deve compreen-
lEF.
b

der apenas um ponto fina

27. No capitulo § do presente livro é explicado em detalhes no que consiste
“preambulo” e “parte caracterizada”.

28. Vide item 5.6.6 deste livro.
29. Ver também: art. 25 da LPI e item 4.2 deste livro.
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* Nio pode haver trecho explicativo quanto ao fun-
cionamento, vantagem e uso do objeto; e

» As reivindicacbes dependentes devem ser ou cumu-
lativa ou alternativas, ndo sendo permitida a com-
preensdo simultanea das duas caracteristicas. Exem-
plo de reivindica¢do ndo permitida: “aparelho tal de
acordo com as reivindicagoes 1, 2, 3 e 4, ou reivin-
dicacoes 5,6 ¢ 7”.

3.2.3.5. RESUMO
* Deve ser iniciado pelo mesmo titulo do relatéorio
descritivo;

* Nio pode exceder a 25 linhas®¥;

» Deve compreender uma numerag¢iao de folhas “1/1”
no topo da folhaF¥;

* Deve indicar o setor técnico da invencdo; e

» Deve ser redigido de modo a permitir uma compre-
ensdo do problema e da solugiao apresentados pela
invengao.

3.2.3.6. TIPO DE FONTE

O relatoério descritivo, as reivindicacdes e o resumo
devem ser apresentados com caracteres de, no minimo,
2,1 mm de altura e entrelinha de 1%, justificados ou ali-
nhados a esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por
folha, na cor preta. tF

[Na pratica: Calibri 12 ou Arial 12, com espacamento
de 1,5 entre linhas € suficiente].
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3.2.3.7. UNIDADES DE MEDIDA

De acordo com o art. 16, inciso II, da Instrucao Nor-
martiva n° 30 de 2013: “as unidades de pesos e medidas
devem ser expressas pelo sistema internacional de unida-
des, seus multiplos e submultiplos, salvo termos consagra-
dos em dreas técnicas especificas, tais como BTU, mesh,
barril, polegadas”.

DICA AOS “MARINHEIROS DE PRIMEIRA VIAGEM™!

Faca um checklist com os requisitos formais mencio-
nados nesse capitulo. Ndao é muito razoavel esperar
que alguém decore todos esses detalhes formais an-
tes de dar inicio a redagdo de seu primeiro pedido de
patente. O checklist ird evitar que o redator menos
experiente cometa uma ou mais falhas que levariam a
uma exigéncia desnecessaria no decorrer do processo
administrativo do pedido de patente.

3.3. EXIGENCIAS E PARECERES DESFAVORAVEIS

Depois que o pedido de patente esta pronto e deposi-
tado no INPI, di-se inicio ao “processamento administra-
tivo” desse documento.

A principal fase do processamento administrativo de
um pedido de patente é a fase do exame técnico (art. 335,
LPI).

Durante o exame técnico, o examinador analisa os
requisitos de mérito e os requisitos formais do pedido de
patente.

Se entender que o documento atende a todos os re-
quisitos de mérito mas nao atende a um dos requisitos
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formais determinados pelo INPI, o examinador emite uma
exigéncia. A exigéncia é uma comunica¢iao do examinador
ao titular do pedido de patente, informando os pontos do
documento que devem ser corrigidos, para que este possa
atender aos requisitos formais determinados pela lei e pe-
las instrugdes normativas do INPI.

Por outro lado, se entender que o pedido de patente
atende aos requisitos formais, mas nao atende aos requisi-
tos de mérito, o examinador emite um parecer desfavora-
vel. O parecer desfavoravel é uma comunicacdo do exami-
nador, informando porque ele entende que o documento
depositado nio atende aos requisitos de mérito determina-
dos pela LPI.

Tanto a exigéncia como o parecer desfavoravel sio
comunicados em uma publicag¢do eletronica denominada
Revista da Propriedade Industrial (RPI), veiculada sema-
nalmente no website do INPI. O redator e o titular do pe-
dido de patente devem estar sempre atentos as publicagdes
das RPIs para que consigam responder as pendéncias ad-
ministrativas de seus pedidos de patente dentro dos prazos
previstos em lei.

TOME NOTA!

Recentemente, o INPI passou a disponibilizar um ser-
vico de push, que alerta automaticamente o titular, no
momento do recebimento de uma exigéncia, do aviso
do nido pagamento de uma anuidade e outras pendén-
cias administrativas relacionadas a seu pedido de pa-
tente em especifico.

Vide: http://goo.gl/r28YCq



Apesar do sistema push facilitar bastante a vida do titu-
lar e do procurador, o INPI é o primeiro a informar que
ndo é responsavel por eventuais erros cometidos por
esse sistema (vide link em epigrafe). Em ultimo caso,
sempre devera ser considerada a informagao veiculada
na RPL Portanto, segundo o instituto, a leitura semanal
da RPI é indispensavel ao acompanhamento do proces-
so administrativo de qualquer pedido de patente.

As RPIs publicadas pelo INPI sdao disponibilizadas no
website deste instituto, mais especificamente no se-
guinte enderego virtual: : http:/revistas.inpi.gov.br/rpi/

De modo bastante simplificado, os unicos inconve-
nientes em receber uma exigéncia dizem respeito aos cus-
tos administrativos e o tempo gasto tentando solucionar o
problema apontado pelo examinador. Salvo raras excegoes,
sempre existe uma solu¢iao para uma exigéncia. No entan-
to, nem sempre hd solucdo para o parecer desfavoravel.
Além do tempo e dinheiro gastos para apresentagao de uma
resposta a um parecer desfavoravel, o redator sempre tem
de ter em mente que seu caso pode nio ter solugio; isto €,
seu pedido de patente podera ser indeferido ao final do pro-
cesso administrativo, independentemente dos argumentos
expostos em sua resposta ao parecer desfavoravel do INPI.

Tanto a exigéncia quando o parecer desfavoravel serdo
abordados mais adiante, no capitulo 10 do presente livro.
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ESTRUTURA DO PEDIDO
DE PATENTE

4.1. INTRODUCAO

Todo pedido de patente deve atender a uma estrutura
bdsica, sem a qual ele nem sequer se qualifica a alcunha de
“pedido de patente”.

Assim como o Codigo de Processo Civil de 1973 esta-
belece, em seu artigo 282,3° uma estrutura basica a peticao
inicial, a Lei de Propriedade Industrial também estabelece
regras estruturais para elabora¢ao de um pedido de patente.

A LPI é bastante clara ao definir, em seu artigo 19,
que um pedido de patente deve compreender um “relatério
descritivo”, um “quadro reivindicatério” e um “resumo”.
Sem uma dessas trés partes essenciais, o pedido de patente
sequer podera ser depositado no INPI.

De forma bastante resumida, essas trés partes podem
ser assim definidas:

» o relatério descritivo é a parte mais volumosa do
documento; € ele que descreve e revela detalhes so-
bre a invencio, discorrendo sobre as técnicas an-

Correspondente ao art. 319 do novo Cddigo de Processo Civil de 2015
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teriores, as configuracoes alternativas da invengao,
suas vantagens, suas limitagdes, a forma como ela
dialoga com outras tecnologias, o ambiente onde
ela se insere, seu processo de implementacio, dentre
outras caracteristicas da invenc¢ao.

" 0 resumo, como o proprio nome revela, deve con-
densar todo o conteudo do relatério descritivo em
um texto bastante curto (um a trés paragrafos, de
preferéncia). Sua unica fung¢io é facilitar que al-
guém, no futuro, possa encontrar esse documento
com reduzida facilidade, tal como o abstract de um
documento académico.

» 0 quadro reivindicatorio € o cora¢io do documento.
E ele que delimita o escopo de protecio da patente.E
normalmente a parte onde os redatores se debrucam
por mais tempo na elaboragao do pedido de patente.

» A lei ndo obriga a apresentacdo de desenhos?®!, mas
recomenda a sua inclusdo quando eles puderem con-
tribuir para uma melhor compreensdo da invencao.
Pedidos de patente de farmacos e compostos quimi-
cos em geral raramente compreendem desenhos. Por
outro lado, é muito raro ver um pedido de patente
da drea de mecanica que nao contenha desenhos.

Os desenhos podem compreender: ilustracoes represen-
tativas de um objeto fisico, graficos, fluxogramas, bem como
quaisquer outras formas de representagdo ndo escrita que

31. Exceto para Pedidos de Patente de Modelos de Utilidade (vide art. 19 da
Instru¢cao Normativa n® 31).

contribuam para uma melhor compreensio de uma inven-
¢do, desde que, observados os requisitos formais determina-
dos pelo INPI (discutidos no capitulo 3 do presente livro).

4.2. RELATORIO DESCRITIVO

O relatério descritivo, por ser a maior das trés partes
que compoem o pedido de patente, ainda pode se subdivi-
dir em outras partes menores.

Como regra geral, o relatorio descritivo segue a or-

dem determinada pelo artigo 2° da Instru¢do Normativa
n° 30/2013:

1* parte — Introdugdo do campo técnico;
2% parte — Descri¢ao do estado da técnica;
3% parte — Objetivos da invengao; e

4% parte — Descri¢ao da invengao.

Alguns redatores utilizam esses quatro itens como
subtitulos do descritivo. O primeiro subtitulo é Introducdo
do Campo Técnico, o segundo subtitulo é Descricio do
Estado da Técnica e assim por diante.

De todo modo, é facultado ao redator adotar a estru-
tura de organizacdo que bem entender em seu descritivo.
Cada redator de patentes tem sua propria praxe. Particu-
larmente, o autor da presente obra costuma adotar a se-
guinte ordem de subtitulos na divisio dos descritivos de
pedidos de patente:



“TITULO”
I. Campo da invencdo
I1. Descri¢ao do estado da técnica
II. Objetivos da invengdo
IV. Breve descri¢cao da invengao
V. Descri¢ao resumida dos desenhos
VI. Descrigio detalhada da invengao

Dentro de cada um dos itens acima, podemos adotar
uma estrutura interna de organiza¢do, em que cada para-
grafo atende a uma fungio especifica e encontra-se harmo-
nizado com os demais paragrafos. Por exemplo:

I. Campo da invengao
Paragrafo 1 — Introducdo ao campo geral de aplicacdo
da invengio.

II. Descrigao do estado da técnica
Paragrafo 1 — Introdugao ao campo mais especifico de
aplicagio da invengdo, descri¢io desse campo.
Paragrafo 2 — Falar em detalhes todas as pegas, fun-
coes e resultados alcangados pelos equipamentos
compreendidos pelo estado da técnica.
Paragrafo 3 — Focar a descri¢ao naquela peca ou ele-
mento que serd o foco da invencao.
Paragrafo 4 — Apresentar as desvantagens da referida
pega.
Paragrafo 5 — Citar documentos do estado da técnica.
Paragrafo 6 — Desconstruir cada um dos documentos

apontados, ressaltando os defeitos dos mesmos que
serdo superados pela invengao.

Paragrafo 7 — Concluir que nio existe ainda um obje-
to capaz de realizar tal fun¢do ou realizar tal funcdo
com tamanha eficicia.

III. Objetivos da invencao
A presente invencdo tem por objetivo: [listar todos os
objetivos da invengiol.

IV. Breve descri¢ao da invencao

Os objetivos da presente invengao sio alcangados por
[cOpia da reivindicag¢do 1 do pedido de patente sem “carac-
terizado pelo fato de que” e nimeros de referéncial.

Os objetivos da presente inven¢ao também sao alcan-
cados por [copia da proxima reivindicagdo independente
(se houver)].

V. Descri¢ao resumida dos desenhos
Segue uma breve descricio de um exemplo de execu-
¢do da presente invengdo. As figuras revelam:

Figura 1 — é uma vista em corte da configura¢ao pre-
ferencial da inveng¢io;

Figura 2 — é uma vista em perspectiva da configura¢do
preferencial da inven¢ao;

Figura 3 — é uma vista frontal da configuracao prefe-
rencial da invengao.
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VI. Descri¢ao detalhada da invencao
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Paragrafos 1 a 3 — Introducao
(definir o objeto, o foco da inveng¢ao)

Paragrafos 4 a 6 — Descri¢ao ampla da geometria fisi-
ca do objeto.

Paragrafos 7 a 12 — Descrigao detalhada das caracteris-
ticas que diferenciam a inveng¢ao do estado da técnica.

Paragrafos 13 a 17 — Vantagens.
Discorrer sobre:
= Vantagem econOmica;
» Simplicidade de producio;
» Eficiéncia;
» Vida util;
* Etc.

Paragrafos 18 a 23 — Configuracdo preferencial
Discorrer sobre:
» Configuragio preferencial;
= Formas;
= Materiais;
» Processos produtivos;
» Aplicagio;
* Funcao;
= Resultado;
» Dados laboratoriais e valores objetivos.

Paragrafos 24 a 30 — Configuracdes alternativas
Exemplos de configuragdes alternativas.
Paragrafo 31 — Conclusao
Pelos motivos apontados, resta evidente que a pre-
sente invencdo alcanca os objetivos a que se pro-
poe alcancar, revelando um equipamento capaz
de: [listar os objetivos alcangados com a invengao]

Paragrafo 32 — Disclaimer

Tendo sido revelados alguns exemplos de exe-
cugdo preferenciais e alternativos a presente in-
vengdo, resta claro que nenbum dos exemplos
prestados é limitativo ao escopo de protecdo da
presente invencdo, sendo este definido e limitado
tdo somente pelo quadro reivindicatorio apenso
e pelas reivindicacées nele contidas.

TOME NOTA!

Evidente que o redator ndo deve seguir a risca a estru-
tura exibida acima. Observado o artigo 2° da Instrucao
Normativa n° 30 de 2013, o redator pode seguir a es-
trutura e organizacdo que bem entender no descritivo
de seu pedido de patente. A estrutura exibida nas linhas
acima deve ser adotada mais preferencialmente pelos
iniciantes na atividade de redacdo de pedidos de paten-
te, que buscam uma boia onde possam escorar nesse
oceano novo e desconhecido da propriedade industrial.

Caso o leitor esteja se perguntando qual a finalidade

do trecho “breve descri¢ao da inven¢ido”, esse campo cum-
pre a func¢do de atender ao artigo 25 da LPI. Esse artigo de-
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termina que as reivindicacdes devem estar fundamentadas
no relatério descritivo.

Por esse motivo, na “breve descri¢ao da invengao” é
geralmente realizado um copy-paste das reivindicagoes in-
dependentes** do documento. As reivindicacdes indepen-
dentes sao transcritas na breve descri¢ao da inven¢ado e sdo
removidos os seus numeros de referéncia, bem como as ex-
pressdes caracterizantes, para que esse trecho harmonize
melhor com o restante do descritivo e nao seja confundido
com o quadro reivindicatério do pedido de patente.

Esse capitulo, “breve descricio da inven¢dao”, ndo é
obrigatério, pois 0 mais comum é que o texto das reivindi-
cacoes esteja detalhadamente descrito no descritivo. Ocor-
re que, vez por outra, o redator pode incluir um detalhe
em uma das reivindicag¢oes e nao espelhar esse detalhe no
descritivo. Para evitar que isso ocorra, existe a “breve des-
cri¢ao da invengao”, uma parte do descritivo do documen-
to que obrigatoriamente deve ser concluida apds o término
do quadro reivindicatorio.

Para que se tenha uma ideia do quao importante é
fundamentar as reivindica¢des no relatorio descritivo de
um pedido de patente, cumpre observar os artigos 25, 50
e 51 da LPL, que determinam, dentre outros pontos, que: o
INPI ou qualquer terceiro legitimamente interessado pode-
ra pleitear a anulagido de uma patente, mesmo apds a con-
cessao desse documento, bastando, para isso, que o quadro
reivindicatorio da patente ndo esteja completamente fun-
damentado no descritivo do documento.

32. Mais adiante, no capitulo 5, é explicado a diferenga entre reivindicacio
independente e reivindicacdo dependente.
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Art. 25. As reivindicacoes deverao ser fundamentadas no
relatorio descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria ob-
jeto da protecao.

Art. 50. A nulidade da patente sera declarada administrati-
vamente quando:

I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatério e as reivindicagoes nao atenderem ao dispos-
to nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do contetido do
pedido originalmente depositado; ou

IV — no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensaveis a concessao.

Art. 51. O processo de nulidade podera ser instaurado de
oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da
concessdo da patente.

Paragrafo dnico. O processo de nulidade prosseguird ainda
que extinta a patente.

(LPL Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 — grifou-se)

4.3. DICAS PARA A CONSTRUGAO DO RELATORIO DESCRITIVO

O redator do pedido de patente tem total liberdade
para escrever o que bem entender dentro do relatorio des-
critivo. Contudo, o que ele redigir ou deixar de redigir po-
dera ser utilizado contra ou a favor do titular desse docu-
mento, em momento oportuno.

As dicas que seguem nao devem ser tomadas como re-
gras rigidas ou dogmas inexoraveis. Essas dicas devem ser
entendidas como meros conselhos ao redator, que podera
ou ndo adota-las apds a realizacdo de uma analise reflexiva
sobre as mesmas.



4.3.1. QUANTO MAIS ORGANIZADO
FOR O DESCRITIVO, MELHOR

Parece uma informagao 6bvia, mas muitos pedidos de
patente sdo indeferidos pela simples falta de organizagio
do redator.

Como todo texto didatico, académico, ou jornalisti-
co, o descritivo de um pedido de patente, assim como suas
respectivas subdivisoes, deve ter comeco, meio e fim. Todas
as ideias e fatos elencados no descritivo devem estar con-
catenados em um encadeamento logico, que revele Iéxico
causal e clareza semantica.

Se o texto do descritivo for confuso ou ininteligivel, o
examinador podera solicitar uma “revisao completa do pe-
dido de patente” antes mesmo de dar inicio a busca de ante-
rioridade para a tecnologia nele revelada (vide item 1.10.1
das diretrizes de exame de patentes de 2002 do INPI*).

Se a patente for concedida, mas seu descritivo for de-
sorganizado e tdo mal redigido a ponto de confundir o lei-
tor sobre determinados pontos relativos a invengao, cabe a
nulidade da patente com base nos artigos 24 e 50 da LPI.

Art. 24. O relatdrio devera descrever clara e suficientemente
o objeto, de modo a possibilitar sua realizagao por técnico
no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma
de execucao.

Art. 50. A nulidade da patente sera declarada administra-
tivamente quando:

I - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

I1 - o relatorio e as reivindicacdes nao atenderem ao dispos-
to nos arts. 24 e 25, respectivamente;

33. Nesse ponto, entendemos que, como as novas diretrizes de exame nao revo-
gam as diretrizes de exame anteriores, as diretrizes de exame de 2002 podem ser
aplicadas subsidiariamente as diretrizes atuais.

III - o objeto da patente se estenda além do contetido do
pedido originalmente depositado; ou

IV — no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensaveis a concessao.

(Artigos da LPI, Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 —
grifou-se)

Tendo em vista a importancia da clareza semantica e
organizac¢ao do descritivo, sugerimos que o redator utilize
como base para constru¢do do descritivo a estrutura apon-
tada na tabela que segue.

X Introducédo

Paragrafo introdutério
Paragrafo de exposicdo do argumento 1
Tema 1 Paragrafo de exposicao do argumento 2
Paragrafo de exposi¢ao do argumento 3
Paragrafo de concluséo e gancho para tema 2
Paragrafo introdutério
Paragrafo de exposicdo do argumento 1
Tema 2 Paragrafo de exposicao do argumento 2
Paragrafo de exposigao do argumento 3
Paragrafo de concluséo e gancho para tema 3
Paragrafo introdutério
Paragrafo de exposicdo do argumento 1
Tema 3 Paragrafo de exposicdo do argumento 2
Paragrafo de exposi¢ao do argumento 3
Paragrafo de concluséo e gancho para tema 4
Paragrafo introdutdrio
Paragrafo de exposicéo do argumento 1
Tema 4 Paragrafo de exposicdo do argumento 2
Paragrafo de exposi¢ao do argumento 3

Paragrafo de conclusao

X Conclusao final
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Em suma, a tabela acima recomenda que cada nova
informagao deve ser precedida por um paragrafo introdu-
torio e sucedida por um paragrafo de conclusio.

Entre dois temas diferentes, também deve haver “gan-
chos” que vinculem um primeiro tema ao tema subsequente.

Além disso, cada paragrafo também deve ter comeco
meio e fim, além de ser encabecado por um elemento de
coesdo, que promove o seu elo com os demais paragrafos
do texto. Como elementos de coesdo, para iniciar os para-
grafos, podemos usar as seguintes expressoes:

assim sendo vale lembrar que ¢ necessario lembrar que
em primeiro lugar de modo geral cabe lembrar que

em segundo lugar ndo obstante pelo exposto

todavia por outro lado convém notar que
portanto obviamente note-se que

embora da mesma sorte muito embora

contudo além disso ademais

no entanto do mesmo modo que

Naio obstante, nem os pardgrafos nem os periodos que
os compdem devem ser muito longos. Frases longas e para-
grafos muito extensos dificultam a compreensao do leitor,
que se perde em meio a um mar de palavras soltas. Quem
ja leu algum livro do escritor portugués José Saramago cer-
tamente sabera do que estamos falando.

Todo esse cuidado servira para enriquecer o texto, tor-
nando-o mais acessivel, mais fluido e mais palatavel a seu in-
terlocutor. Por fim, para aqueles que nio estao convencidos
de que a fluidez e riqueza do texto nio sio razodes suficientes
para caprichar na elaboracdo do descritivo, uma das finali-
dades praticas de todo esse cuidado é o ndo enfretamento de

exigéncias e nulidades fundamentadas no artigo 24 da LPL

4.3.2. QUANTO MAIS CONTEUDO
HOUVER NO DESCRITIVO, MELHOR

Textos pequenos, com duas ou trés paginas, nao ajudam
quando o pedido de patente sofre exigéncias e o examinador
entende que suas reivindica¢des ndo atendem aos requisitos
de novidade ou atividade inventiva. Por outro lado, textos
mais volumosos, que compreendem mais que dez ou vinte
paginas, oferecem uma dose extra de conteido, que pode
ser utilizada para incrementar as reivindicagdes na resposta
a um parecer desfavordvel, quando o pedido de patente nao
for aceito em uma primeira fase de um exame técnico.

Exemplificando, suponha que estamos reivindicando
a primeira cadeira de trés pernas do mundo em um quadro
reivindicatorio. Durante o exame um examinador encon-
tra uma cadeira de trés pernas feita de aluminio. Ocorre
que, no descritivo de nosso pedido de patente, é dito que a
cadeira é preferencialmente feita de madeira. Por esse mo-
tivo, na resposta ao parecer desfavoravel do examinador
iremos sugerir a reivindicagao de um assento de trés pernas
feito de madeira.>*

E bastante comum que os redatores de patentes ve-
nham se dar conta dessa necessidade apenas quando tém
de enfrentar um parecer desfavoravel e nao o fazem da

34. Evidente que o exemplo apresentado é meramente didatico. A simples subs-
tituigdo de materiais proposta nesta situacio raramente é aceita como indicio de
atividade inventiva pelo INPL, exceto nos casos em que a referida substitui¢ao de
material resulta em efeito técnico novo e imprevisivel ou revela qualquer outro in-
dicio de atividade inventiva tal como os elencados no item 3.1.3 do presente livro.



melhor forma que poderiam porque o pedido de patente
que defendem nio traz contetido suficientemente capaz de
permitir o seu deferimento.

4.3.3. QUANDO POSSIVEL, APONTE DOCUMENTOS DO
ESTADO DA TECNICA NA ELABORAGAO DO ITEM
DESCRIGAO DO ESTADO DA TECNICA

A citacao de documentos de técnica anterior em um
pedido de patente nao é mandatoria, apesar de ser obri-
gatoria a descri¢ao do estado da técnica em seu relatorio
descritivo (vide item 3.2.3.3).

Quando a primeira vista uma invencdo for similar
a uma técnica anterior, mas o titular tiver certeza de que
existe argumento suficientemente convincente para desvin-
cular uma tecnologia da outra, uma boa estratégia é apon-
tar essa técnica anterior na descri¢ao do estado da técnica
do documento e revelar no descritivo do pedido de patente
as diferengas entre ambas as tecnologias.

No que diz respeito a essas diferencas, que fiquem cla-
ros dois pontos:

a. Pelo menos uma das diferencas entre ambas as tec-
nologias (técnica anterior e invengao) deve ser inter-
pretada como uma vantagem da inveng¢ao®’; do con-

35. Nem sempre as vantagens sdo absolutas; muitas vezes elas estao condicio-
nadas a um ponto de vista ou aos objetivos especificos da inven¢ao. Exemplo:
quando analisamos novos componentes compreendidos por aeronaves e auto-
moveis, regra geral, quanto menor o peso de uma estrutura, maior a economia
de energia do veiculo, menor a pegada ecoldgica e menores os seus custos de
fabricacdo; entretanto, ao reduzirmos o peso de um componente, quase sempre
é elevada a fragilidade estrutural desse elemento; dai dizemos que a reducdo de
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trario, ndo estd caracterizada a presenga de aplicacdo
industrial.

b. A referida diferenca nao pode ser 6bvia, isto é, ndo
pode constituir uma alteragdo que qualquer técnico
no assunto pensaria em realizar para alcancar o mes-
mo resultado obtido pela inven¢ao; do contrario, nao
estd caracterizada a presenga de atividade inventiva.

Essa estratégia de apontar técnicas anteriores no des-
critivo é frequentemente adotada nos casos em que temos
a certeza de que o examinador ira encontrar, pelo menos,
um documento de técnica anterior relevante em sua busca
de anterioridades.

Apontar esse documento no descritivo permite que
o titular exponha preliminarmente os seus argumentos
de defesa, antecipando-se a um parecer desfavoravel do
examinador.

Se ndo proceder desse modo e esperar o examinador
apontar o referido documento em seu parecer desfavora-
vel, pode ser que o Unico argumento convincente que o
titular ou seu procurador teriam para defender a invencao
tenha sido omitido do descritivo. Nesse caso, seria impos-
sivel apontar esse argumento como matéria de defesa, pois,
para isso, seria necessaria a inclusio de matéria nova no
descritivo, e a inclusio de matéria nova nio é permitida
apos a data do requerimento do exame (que obrigatoria-
mente ocorre antes da publica¢do do parecer desfavoravel
do examinador). Vide artigo 32 da LPI:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de pa-

peso é uma vantagem relativa, nio é uma vantagem absoluta
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tente, o depositante poderd efetuar alteragdes até o reque-
rimento do exame, desde que estas se limitem a matéria
inicialmente revelada no pedido (LPI, Lei n® 9.279, de 14
de maio de 1996).

Ao apresentar documentos do estado da técnica no des-
critivo, o titular prova que tinha ciéncia da existéncia destes
documentos no ato do depdsito de seu pedido de patente. A
nosso ver, este ato pode causar algum efeito psicologico posi-
tivo no examinador. Isso porque, ao apontar os documentos
do estado da técnica, o titular passa a seguinte mensagem ao
examinador: “mesmo sabendo que estes documentos exis-
tem, eu decidi prosseguir com o depésito, porque acredito
na patenteabilidade da presente invencdo”.

Por outro lado, quando o titular tenta se defender de
documentos apontados exclusivamente pelo examinador
— i.e., documentos que nio foram previamente citados no
descritivo — ele, titular, pode passar a seguinte mensagem
a esse profissional: “Ok, vocé encontrou esses documentos
bastante relevantes e expds argumentos bastante conviven-
tes, mas, como eu jd investi bastante tempo e dinbeiro nesse
pedido de patente, como jd dei inicio a producdo e comer-
cializacdo dessa tecnologia, ndo devo desistir tdao facilmente
assim. Irei refutar seus argumentos custe o que custar”.

Claro, tudo isso é apenas um insight que o redator
deve levar em consideragao antes de decidir se menciona
ou niao menciona um documento de técnica anterior em
seu descritivo.

Havera situacdes em que serd imprudente apontar
uma técnica anterior no descritivo; outras em que sera re-
comendavel o apontamento de uma técnica anterior rela-
cionada a outro pedido de patente.
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Ao digerir essas informacdes, o redator deve ter em
mente que, o examinador de patentes é um ser humano,
e ndo um algoritmo de calculo, completamente previsivel,
imparcial e alheio a influéncias externas. Como ser huma-
no, todo examinador tem seu proprio prisma pessoal para
analise de critérios como atividade inventiva, exce¢des de
patenteabilidade e aplica¢do industrial®®. Esse prisma pes-
soal do examinador pode ser influenciado negativamente
ou positivamente pelas informacoes prestadas pelo redator
tal como um juiz de direito é influenciado pelas palavras
de um advogado, apesar de assumir uma postura neutra no
exercicio de sua profissdo.

Cabe ao bom redator de patentes tirar vantagem des-
sa caracteristica dos examinadores e redigir um pedido de
patente convincente aos olhos deste profissional.

4.3.4. USO DE EXPRESSOES COMO EM OUTRAS PALAVRAS,
OU SEJA, COMO DITO PARA REITERAR AFIRMAGOES

O uso dessas expressoes evita interpretacdes dubias
acerca da invencao, interpretagdes estas que poderiam ser
utilizadas a favor de um potencial infrator ou um potencial
opositor da patente.

Ao escrever um pedido de patente, muitas vezes o re-
dator inexperiente pensa que, se o texto do descritivo ndo
for claro o suficiente, os desenhos poderao explicar melhor
determinado objeto.

36. Se ndo houvesse esse prisma pessoal, ndo haveria reforma de decisao em se-
gunda instancia administrativa, nem haveria divergéncia entre examinadores de
diferentes paises que analisam documentos pertencentes a uma mesma familia
de patentes.
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De fato, as vezes os desenhos de uma invencio sio
capazes explicar determinado detalhe de uma tecnologia
com muito mais clareza do que uma descricao textual. Nio
ha como discordar do aforismo que diz “uma imagem vale
mais que mil palavras”. Ocorre que, em certos momentos,
como em uma situagdo de litigio envolvendo a patente,
uma informacdo expressada com clareza pela via escrita
atribui muito mais seguranca juridica ao titular da patente
que um desenho associado a um texto pobre em conteido.

Por esse motivo, sempre que restar a menor sombra
de duvida sobre determinada informacao prestada no des-
critivo, é recomendavel que, terminado o periodo onde se
encontra aludida informacao, inicie-se um novo periodo,
encabecado pela expressio “em outras palavras” (ou ter-
mo similar) para reiterar a mesma informacdo com pala-
vras diferentes no corpo do descritivo.

Esse recurso é utilizado, por exemplo, na patente
PI10300010-9 de titularidade da empresa Whirlpool S.A.,
que reivindica um sistema de controle de um compressor.

Com base nas informacoes acima, pode-se estabelecer uma
correcdo da tensdo com a fase R (vide figura 4) de forma
que um algoritmo de controle ndo perceba o comportamen-
to do grdfico ilustrado na figura 2 ou, em outras palavras,
mesmo que o compressor linear 10 opere fora de fase, a am-
plitude de movimenta¢do do conjunto mével 1 permaneca
constante através do controle do nivel de tensdo aplicado
ao motor 1°. (linha 18 p. 10 de PI0300010-9 — grifou-se)

O mesmo recurso é utilizado repetidas vezes no pe-
dido de patente americano, US3114401, de titularidade
de Algot T Johnson, que reivindica uma nova disposi¢ao
construtiva para uma chave de fenda:
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Furthermore, it is pointed out that the length of the open-
ing 59 is such that the end of either the conventional screw
driver blade or the Phillips blade will abut the base of
the handle. In other words, the handle supplies the end-
wise strength and support for use of the tool and the ball
catch prevents inadvertent displacement. (linha 50 Cl. 3 de
US3114401 - grifou-se)

Thus, by eliminating ditficult to install and anchor metal
sleeves or bushings, the present invention utilizes the ma-
terial of the handle itself not only for endwise support and
stability, but for securement of a given tool. In other words,
the present invention, by reducing the number of parts re-
quired for devices having interchangeable tools also so sim-
plifies the structure of such devices as to decrease the cost of
manufacture and improve ease of use or exchange of tools.
(linha 4 CI. 4 de US3114401 - grifou-se)

4.3.5. USO DE PREFERENCIALMENTE, MAIS
PREFERENCIALMENTE E ALTERNATIVAMENTE

O uso dessas expressoes atribui mais flexibilidade ao
texto do descritivo.

A expressdo preferencialmente é uma oposigao clara
a expressao obrigatoriamente, que, quando utilizada, pode
restringir bastante a definicio da invencao.

Quanto a locugio mais preferencialmente, essa expres-
sdo pode até soar redundante ou estranha a primeira vista,
mas sua finalidade é compreensivel dentro da redacdo de pa-
tentes, e seu uso ¢ muito comum no meio da propriedade in-
dustrial, sobretudo em pedidos de patente de origem alema.

Exemplos de uso da expressao mais preferencialmente:

* Em termos mais amplos, a invengao consiste em uma
barra de aco carbono com 0,2 a 0,5% de carbono.

» Preferencialmente, a invencdo consiste em uma bar-
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ra de aco carbono com 0,30 a 0,40% de carbono.

* Ainda mais preferencialmente, a invengao consiste
em uma barra de aco carbono com 0,35 a 0,38%
de carbono.

* Ainda mais preferencialmente, a invencdo consis-
te em uma barra de aco carbono dotada de exatos
0,367% de carbono.

Esse tipo de texto serve de base para a construcio de
um quadro reivindicatério dotado de uma série de reivin-
dicacoes dependentes®” encadeadas.

Alternativamente, por sua vez, € 0 que se usa para in-
dicar uma alternativa a configuracdo preferencial de uma
invengao.

Exemplo:

Mesa preferencialmente constituida em material po-
limérico.

Alternativamente, a mesa pode ser constituida em fi-
bra de vidro.

4.3.6. USO DE MEIOS DEE MEIOS PARA COM A
FINALIDADE DE ANTEVER MUTAGOES TECNOLOGICAS
POSTERIORES REALIZADAS EM COMPONENTES
COMPREENDIDOS PELA TECNOLOGIA PLEITEADA

Pense nos seguintes avangos tecnologicos ocorridos
no ultimo século:

37. Mais adiante, no capitulo 3, serd abordado em detalhes o que consistem as
reivindicacoes dependentes.
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valvula termoibnica = transistor;
carburador = injecdo eletronica; e
comunica¢do a fio = comunicagdo wireless.

Agora pense em um aparelho eletronico criado em
1940, um motor a combustdo interna desenvolvido em
1970 e um telefone inventado em 1960.

Se ao descreverem e reivindicarem a invengdo em um
pedido de patente, os redatores escreverem:

um aparelho eletronico dotado de uma caracteristica
X e que compreende pelo menos uma valvula termoi-
onica disposta de uma maneira vy,

um motor a combustio interna dotado de uma carac-
teristica Z e que compreende um carburador disposto
em tal relacdo, e

um telefone dotado de uma caracteristica W e que
compreende um fio elétrico conectado a uma rede de
comunicac¢do externa;

esses redatores ndo estariam protegendo adequada-
mente a invencdo, considerando as iminentes moderniza-
¢oes de seus componentes internos pela industria.

O mais prudente teria sido esses redatores adotarem a
seguinte forma de protecdo:

um aparelho eletronico dotado de uma caracteristica
X e que compreende, pelo menos, um meio de inter-
rupcao/amplificacdo de sinal elétrico;

um motor a combustio interna dotado de uma carac-
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teristica Z e que compreende um meio de injecdo de
combustivel disposto em tal relagio; e

um telefone dotado de uma caracteristica W e que
compreende um meio de comunicacdo com uma rede
de comunicacdo externa.

Mais prudente ainda seria discorrer no descritivo do
documento, que:

O aparelho eletronico compreende, pelo menos, um
meio de interrupcao/amplificacio de sinal elétrico.
Como exemplo de meio de interrup¢ao/amplificacdo,
tém-se as valvulas termoidnicas. Além das valvulas ter-
moionicas, outros meios equivalentes de interrup¢ao/
amplificagdo poderiam ser utilizados, tais como relés
eletromecanicos, bem como outras possiveis adapta-
¢oes tecnologicas vindouras.

O motor a combustdo interna compreende um meio de
injecdo de combustivel qualquer, tal como um carbu-
rador, uma bomba de combustivel ou qualquer outro
elemento capaz de inserir combustivel em doses con-
troladas no interior da cimara de combustio do motor.

Para fins de definicdo do escopo da presente inven-
¢do, considerar-se-d inclusa nessa definicdo, qualquer
eventual adaptacdo tecnologica introduzida nos atu-
ais meios de insercao/distribuicdo de combustivel

O telefone compreende um meio de comunicagao com
uma rede de comunicagio externa. De modo preferen-
cial, o referido meio de comunicagao é um fio elétrico.
Alternativamente, qualquer outro meio de comunica-
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cdo atualmente ou futuramente existente poderd ser
utilizado para provisdo da interface entre a rede de
comunicacdo externa e o telefone.

4.3.7. USO DE SUBSTANCIALMENTE E PELO MENOS

Ambas as expressoes, substancialmente e pelo menos,
constituem formas abertas de defini¢ao.

Quando se fala em substancialmente, no contexto de
propriedade industrial, devemos ignorar a etimologia des-
sa palavra e deixar de lado as defini¢oes mais usualmente
adotadas pelos dicionarios, para focar no sentido atribui-
do a ela pelos redatores de patentes. Substancialmente, no
linguajar dos redatores de patentes, é uma palavra coringa,
cuja fung¢do consiste em ampliar a defini¢io de determina-
da caracteristica.

Exemplos:

Substancialmente amarelo: pode ser tanto um amarelo
cor de gema de ovo quanto uma cor branca vagamente
amarelada.

Substancialmente redondo: além do circulo, o
quadrado de cantos arredondados e a elipse também
se enquadram nessa defini¢do.

Substancialmente reto: o ideal é que defina uma linha
reta, mas uma leve curva ou desvio na reta nao a
desvinculam dessa definigao.

Pelo menos, por outro lado, é uma forma aberta de
defini¢ao que serve para descrever, sem, no entanto, limitar
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a quantidade de elementos compreendidos por determina-
do objeto.
Exemplo:

A presente inven¢ao prové um umbilical para aplicagao sub-
marina compreendendo, pelo menos, uma fase de energia,
cada fase de energia compreende, pelo menos, um condutor,
em que pelo menos um condutor é um condutor macico,
feito em aluminio ou qualquer liga do mesmo apropriada, e
em que pelo menos um condutor tem suficiente resisténcia
a tragdo para garantir que o umbilical suporte cargas ope-
racionais sem requerer quaisquer elementos portando carga
adicional (linha 31, p. 4 de BR 10 2013 029078-5).

A mistura da composicdo de borracha pode ser realizada
através de processos conhecidos por aqueles versados na
técnica de mistura de borracha. Por exemplo, os ingredien-
tes sdo tipicamente misturados em pelo menos dois esti-
gios, a saber: pelo menos um estagio nao produtivo seguido
por um estagio de mistura produtivo (linha 15, p. 8 de BR
10 2013 028478-5)

Para que seja entendido o quio frequente é o uso des-
sa palavra pelos redatores de patentes, observe que, no
documento BR 10 2013 029078-5, a expressdo pelo me-
nos é mencionada quinze vezes consecutivas (incluindo af
o texto das reivindicagdes e resumo). No texto de BR 10
2013 029078-5, a expressao € citada nove vezes em todo
o documento.

Resumindo, recomenda-se aqui que redator de pedi-
dos de patente seja sempre perduldrio no uso das expres-
soes: substancialmente e pelo menos.

4.3.8. DEFINA OS ELEMENTOS-CHAVE, MESMO QUANDO
0 SIGNIFICADO DELES FOR AUTOEXPLICATIVO

Por elementos-chave entendem-se os elementos que se-
rdo abordados nas reivindicacdes do documento de patente.

E importante destrinchar o significado dos elementos-
-chave para que se amplie a0 maximo a abrangéncia de
sua defini¢ao. Isso evita que uma futura discussao sobre o
escopo de prote¢do de uma reivindicag¢do recaia em herme-
néutica em favorecimento de um suposto infrator.

Exemplificando:

No pedido de patente BRPI06122, a palavra disper-
sdo é mencionada trés vezes apenas na reivindicaciao 1
do documento. Por esse motivo, no descritivo deste do-
cumento foi realizada uma enorme fundamentac¢io do
termo dispersdo.

Dispersao, como o termo € usado aqui, abrange tintas, pas-
tas, natas, lo¢des, suspensio newtoniana, nio-newtoniana,
uniforme, nao uniforme, transparente, translicida, opaca,
branca, preta, colorida, emulsificada, organica, inorgani-
ca, polimérica, com aditivos, sem aditivos, composicdo de
matéria baseada em substincia fundida, baseada em agua,
baseada em solvente polar, incluindo pds finos em qualquer
fluido ou como estado de substancia fluido. Para proposi-
tos, aqui uma dispersao inclui pelo menos uma fase solida e
pelo menos uma fase fluida ou como fluido, em que o fluido
ou fase como fluido exibe uma viscosidade que é menos de
10.000 Pa.s a qualquer temperatura entre 0°K a 2.275°K.
Ilustragoes nao limitantes de fluido ou fase como fluido in-
cluida dentro da extensdo sdo solventes organicos, solven-
tes inorganicos, solventes poliméricos, solventes aquosos,
composicoes incluindo oxigénio, composicdes incluindo
calcogenideos, composi¢des incluindo boro, composicoes
incluindo fésforo, composi¢des incluindo metal, composi-
¢oes incluindo carbono, metais fundidos e ligas, sais fun-
didos, fluidos supercriticos, liquidos ou 6leos ou géis que
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sdo sintéticos ou derivados da natureza tais como agricul-
tura ou peixes ou arvores ou frutas ou sementes ou flora
ou fauna; o fluido ou fase como fluido incluida dentro da
extensdo sdo agua, acidos, dlcalis, fundi¢des organicas, mo-
nomeros, polimeros oligdbmeros, fluidos bioldgicos, éteres,
ésteres, aromadticos, alcanos, alquenos, alquinos, dlcoois,
aldeidos, cetonas, dcidos carboxilicos, organometdlicos,
terpendis, acetato, acidos sulfonicos, emulsdes, mistura de
duas ou mais composicdes liquidas, solugoes e similares (p.
6 do descritivo de BRP10612269).

Note-se que, no excerto acima, sao usadas defini¢oes
genéricas, como: suspensao newtoniana, nio-newtoniana e
uniforme; defini¢bes mais especificas, como: composicoes
incluindo boro, fosforo, carbono; bem como parametros
numéricos bastante especificos, por exemplo: viscosidade
inferior a 10.000 Pa.S, a qualquer temperatura entre 0°K
e 2.275°K.

O redator do documento definiu o termo dispersio
com essa profundidade de detalhamento, a fim de evitar
possiveis discussdes futuras com um infrator que alegue
que seu produto nio consiste em uma dispersdo propria-
mente dita, mas em outro fluido qualquer que se enquadre
em outra defini¢ao terminologica.

Esse tipo de estratégia — que consiste em destrinchar
elementos citados nas reivindica¢oes no descritivo do pe-
dido de patente — é respaldado na lei, conforme postula o
artigo 41 da LPL.

Art. 41. A extensdo da prote¢io conferida pela patente
serd determinada pelo teor das reivindicacdes, interpretado
com base no relatério descritivo e nos desenhos (LPL, Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996).
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O artigo 41 da lei de propriedade industrial deter-
mina, com toda clareza, que as reivindicacoes devem ser
interpretadas com base no relatorio descritivo e nos dese-
nhos da patente.

Tendo como base esse artigo, o bom redator, sempre
que possivel, ird destrinchar um a um os principais elemen-
tos-chave das reivindica¢oes independentes no descritivo
do documento.

4.3.9. EVITE CONFUSAO COM A
NOMENCLATURA DOS ELEMENTOS

Umas das primeiras etapas na redacao de um pedido
de patente € a atribuicdo de nomes aos elementos compre-
endidos pela invencdo objeto deste documento.

Antes mesmo de o redator se dirigir ao editor de tex-
tos, é recomendavel que ele rabisque, sobre uma folha de
papel impresso contendo os desenhos da inveng¢ao, todos
os nomes para cada um dos elementos da tecnologia desen-
volvida pelo inventor.

Na patente a seguir, P10312192-5, que reivindica uma
ponta de uma caneta esferografica, o redator iniciou seu
trabalho fazendo uma lista dos componentes compreendi-
dos pela tecnologia objeto do pedido de patente.
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@ 3

4 . corpo de ponta (2);
\ 16 7\ 14 face inferior (4);
10  alojamento (6);
—15 ' abertura (7);
6 esfera (3);

_ 11 porcao periférica (11);
parte anterior cilindrica (15);
zﬂ 9 angulo reto (16);
' contorno (14);
7 extremidade anterior (10);
assento (9);
~~pg ressalto (5);

/ 7 eixo central (Z).

Note-se que, no exemplo acima, ndo existem nomes
especificos, consagrados por uma determinada area técni-
ca, para cada uma dessas microestruturas. Palavras como
ressalto, assento, porcdo periférica, apontadas no exem-
plo acima, sio todas elas cria¢bes do redator. Quando ndo
houver um nome conhecido para um determinado compo-
nente, o redator deve fazer uso de sua propria criatividade
e atribuir um nome ao dito componente. Por outro lado,
quando houver um nome consagrado para um determina-
do elemento, é preferivel que ele o utilize em detrimento de
um neologismo qualquer.

Quando dois ou mais componentes forem absoluta-
mente idénticos, uma dica é nomear cada um deles acom-
panhado por uma escala ordinal.

Exemplo:

Primeiro parafuso (1), segundo parafuso (2), terceiro
parafuso (3), quarto parafuso (4).
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Evidente que, se no exemplo acima nao for necessaria
uma mengao especifica a nenhum dos parafusos em isola-
do, é possivel chamar todos eles de parafuso (1). A patente
EP00811483, Snap fastener for use on garments, publica-
da em 1985, revela um exemplo bastante ilustrativo desse
tipo de situagdo, em que é necessario usar a estratégia de
defini¢io de um primeiro elemento (1) e um segundo ele-
mento (2) para pegas absolutamente idénticas.

Outra dica € tentar nio restringir a descri¢ao da in-
vengao pela nomenclatura de seus elementos, criando um
género comum a duas espécies.

Exemplo:

Quando puder ser utilizado “parafusos” ou “pregos”
para unido de dois elementos, utiliza-se “elemento de
fixagdo”, em vez de “prego” ou “parafuso”.

38. Acessivel em espacenet.com



A necessidade de se evitar confusio em meio a nomen-
clatura dos elementos definidos no descritivo é importante
ndo apenas para garantir maior clareza ao leitor do pedido
de patente, mas também para evitar exigéncias formais do
INPI e impedir situagdes que poderiam prejudicar a prote-
¢do conferida pelo quadro reivindicatério do documento.

4.3.10. E SE UM DOS ELEMENTOS COMPREENDIDOS
POR UMA INVENGAQ FOR ABSOLUTAMENTE NOVO,
SEM QUALQUER PARAMETRO NO ESTADO DA TECNICA?

Exemplo:

Imagine que o primeiro computador pessoal e o mou-
se foram criados no mesmo dia, pelo mesmo inventor.

Nao tem problema. O redator pode criar absoluta-
mente do nada um nome novo para um novo objeto, desde
que, em todo o descritivo, ele se atenha ao nome por ele
criado e ndo faga confusao com outros elementos.

O redator também pode criar uma unidade de medi-
da se nao houver uma unidade apropriada definida pelo
sistema internacional®” ou atribuir um nome a uma ati-
vidade ou processo novo, desde que defina com clareza
esses elementos.

Em suma, deve ficar claro para o redator de pedidos
de patente que o sistema de propriedade industrial admite
de bragos abertos todos os neologismos que possam surgir

39. Lembrando que o artigo 13, inciso II, da Instrugao Normativa n° 30 de
2013, determina que o Sistema Internacional de Medidas é o padrdo adotado
pelo INPI para uso no texto dos pedidos de patente.

durante a redacio de um pedido de patente. De todo modo,
os examinadores, os escritorios de patente e as legislacoes
de propriedade industrial, de modo geral (incluindo a LPI
brasileira), ndao admitem textos e denominagdes que gerem
confusdo por parte do leitor do documento.

4.3.11. ESCREVA UM TEXTO QUE
TODOS POSSAM COMPREENDER

Todo texto — seja ele o texto de um documento aca-
démico, um texto jornalistico ou um texto de um pedido
de patente — deve ser escrito com foco em seu interlocutor.
Se o leitor ndo compreender o que estd escrito em um do-
cumento, o texto perde completamente a sua razao de ser.

Assim, antes que seja digitada a primeira letra sobre
a tela em branco do editor de textos, o redator do pedido
de patente deve ter em mente qual o publico-alvo de seu
documento.

No caso especifico de um pedido de patente, o primei-
ro leitor com quem devemos nos preocupar é o examina-
dor do INPI.

Em segundo lugar, caso o pedido de patente seja even-
tualmente deferido e concedido pelo INPI e caso seja uti-
lizado para fundamentar uma situacdo de litigio com um
concorrente do titular da patente, seu texto sera lido por
um perito judicial e por um juiz de direito.

Nao obstante, conforme dito no item 3.2.1 do presen-
te livro, o artigo 24 da LPI determina que o texto do descri-
tivo devera ser capaz de instruir a reprodu¢ao da invengao
por um “técnico no assunto”, sem ocultar ou dissimular
fatos, revelando linguagem inteligivel para o homem do
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meétier. Na pratica, quem ird determinar se o texto do des-
critivo esta adequado ao homem comum da area técnica
em questdo serda o examinador do INPI. Eventualmente, se
a questao for levantada em litigio, o juiz e o perito judicial
(sobretudo este ultimo) serdo os encarregados de declarar
se o texto do descritivo esta ou nio estda adequado a com-
preensdo do técnico no assunto.

Assim, faz-se util e necessario tracarmos nestas linhas
os perfis do examinador do INPI, do perito judicial e do
juiz de direito.

4.3.11.1. NESTE CASO, QUAL O

PERFIL DO EXAMINADOR DO INPI?

A diretoria de patentes do INPI emprega aproximada-
mente 300 examinadores de patentes, distribuidos entre as
seguintes divisoes técnicas: farmdcia i e ii; polimeros e corre-
latos; quimica inorganica; téxteis; alimentos, plantas e corre-
latos; bioquimica e correlatos; biologia molecular e correla-
tos; equipamentos médicos; agroquimicos e correlatos; tele-
comunicacoes; computagio e eletronica; fisica e eletricidade;
petroleo e engenharia quimica; engenharia civil; metalurgia
e materiais; agricultura e elementos de engenharia; meca-
nica; tecnologia em embalagem; e necessidades humanas.*

O corpo técnico do INPI é bastante qualificado e a
maioria dos profissionais empregados nas dreas técnicas
tem, pelo menos, um mestrado ou doutorado em seu curri-
culum vitae e é fluente em, pelo menos, uma lingua estran-
geira, além do portugués. De todo modo, como o numero

40. Dados de 2015 da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPIL.

de examinadores compreendidos pelo instituto é limita-
do; é de se supor que ndo exista no INPI um especialista
exclusivo em brocas triconicas de insertos de tungsténio
para perfuracées de pocos de petroleo trabalhando como
examinador de patentes. Do mesmo modo, também nio
deve existir um examinador de patentes no INPI que seja
especialista exclusivo em quimioterdpicos para células be-
padticas fator C3. Em suma, o INPI nio compreende em seu
quadro de profissionais especialistas em todo e qualquer
microcosmo das ciéncias naturais e exatas.

O inventor, em 99% dos casos, sabe muito mais sobre
o setor especifico no qual ele trabalha do que qualquer um
dos 300 examinadores compreendidos pelo corpo técnico
do INPL Isso implica que todo pedido de patente deve ser
didatico, deve se propor a introduzir e explicar na medi-
da do possivel cada um dos elementos abordados no do-
cumento, citando exemplos em abundancia e realizando
constantes comparagdes com as técnicas anteriores com-
preendidas pelo estado da técnica. Do contrério, se assim
nao o fizer, o documento podera ser considerado despro-
vido de suficiéncia descritiva, e, dependendo do momento
em que essa falha for descoberta, ndo havera possibilidade
de corre¢ao do documento*!.

4.3.11.2. QUAL O PERFIL DO PERITO JUDICIAL

PARA 0S CASOS DE INFRAGAO NO BRASIL?

Se ja € dificil encontrar um examinador com um nivel
de conhecimento similar ao microcampo tecnoldgico de

41.Vide art. 32 da LPI, Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996.



um inventor, mais dificil ainda é encontrar um perito judi-
cial, que além de ser doutrinado em propriedade industrial
(na maioria das vezes, eles ndo sio), também seja doutrina-
do na area especifica da patente em questdo.*?

Por esse motivo, para que o texto do descritivo de um
pedido de patente seja palativel a um perito judicial, ele
precisa ser ainda mais didatico e ainda mais detalhista do
que quando pensado apenas para atender aos anseios do
examinador do INPIL.

4.3.11.3. E QUANTO AO PERFIL DO

JUIZ DE PRIMEIRA INSTANCIA?

Evidente que todo juiz de direito em nosso pais — pelo
menos a sua esmagadora maioria — é bastante capaz no
exercicio de suas fungGes. A peneira para selecio dos ju-
izes no Brasil é rigorosissima. Ndo é a toa que, apesar de
haver, em média, 100 candidatos por vaga para os concur-
sos publicos de magistratura brasileiros, as vagas desses
concursos sequer sao completamente preenchidas, de tdo
rigorosas que sao as provas e tao elevadas as notas de corte
desses concursos.* Entretanto, saber para que serve um ca-

42. Fato é que, por esse motivo, em todo caso litigioso envolvendo patentes, o
ideal seria que sempre fosse realizada uma pericia complexa, que empregasse um
perito especializado no campo tecnoldgico da invencdo e um perito especializa-
do em propriedade industrial (art. 431-B, CPC 1973; art. 475, CPC 2015). Na
pratica, contudo, é muito raro que isso ocorra. O mais comum é que seja no-
meado um unico perito com conhecimento amplo e raso em uma das seguintes
areas de conhecimento: quimica, mecanica ou eletricidade (escolhida conforme
o invento em analise).

43. OLIVEIRA M.; CAVALLINI, M. Baixa aprovacao em concursos faz sobrar
vagas de juiz no pais. Disponivel em: http://gl.globo.com/Noticias/Concur-
sos_Empregos/0,,MUL1021083-9654,00-BAIXA+APROVACAO+EM+CON-

pacitor, um microprocessador, um catalisador ou uma vdl-
vula de alivio de pressdo, ndo é prerrogativa de um juiz de
direito. Portanto, se desejar que, no futuro, um juiz aprecie
diretamente o mérito de uma agdo de infra¢do ou nulidade
de patente, o redator do pedido de patente tem de ser ainda
mais didatico do que foi quando pensou no examinador de
patentes e no perito judicial.

Resumindo, ndo hda como pecar por excesso de dida-
tica na redacdo de um pedido de patente. Quanto mais di-
dético, quanto mais elucidativo for o relatério descritivo
desse documento, melhor.

4.3.12. CITE EXEMPLOS

Exemplos servem tanto para aumentar a didatica do
descritivo como para permitir o salvamento futuro de um
pedido de patente que sofreu um parecer desfavoravel e
necessita de emendas em seu quadro reivindicatorio.

Cabe lembrar, contudo, que quando diversos exem-
plos de uma inven¢do forem descritos, devera ser apontado
qual o exemplo de concretizagao preferido, para que seja
evitada a alegacdo de falta de suficiéncia descritiva para
esse documento (art. 24, LPI).

4.3.13. MOSTRE RESULTADOS E APONTE DADOS OBJETIVOS
Muitas vezes o redator dispoe de uma série de dados
laboratoriais que comprovam a eficiéncia da invenc¢do, mas

CURSOS+FAZ+SOBRAR+VAGAS+DE+JUIZ+NO+PAIS.html. Acesso em: 21
mar. 2016.
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nio expode esses dados no descritivo por ndo perceber as
vantagens dessa pratica.

Esse tipo de dado pode ser fundamental na hora de
convencer um examinador de que a invengao € superior as
tecnologias do estado da técnica. Em uma situagio hipo-
tética, um documento de técnica anterior encontrado por
um examinador poderia ser indiscutivelmente impeditivo
do deferimento de um pedido de patente, ndo fosse pelo
apontamento do referido dado laboratorial, que justifica
categoricamente uma vantagem da invengdo frente a tec-
nologia do estado da técnica.

Em paralelo aos dados objetivos, o redator deve inse-
rir, nos desenhos de pedido de patente, graficos e tabelas
que atestem a superioridade da invengiao em relagio as téc-
nicas anteriores da mesma area

A inser¢do de quadros comparativos e tabelas ndo s6
é permitida, mas recomendada pelas Instru¢ées normativas

do INPI:

Art. 35. O relatério descritivo, os desenhos e o resumo po-
dem conter tabelas, ndo sendo permitida a sua inclusdo nas
reivindicacdes (Instru¢io Normativa n® 31/2013).

Art. 2°. O relatério descritivo devera [...] descrever a inven-
¢ao de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de ma-
neira que um técnico no assunto possa realiza-la, fazendo
remissao aos sinais de referéncia constantes dos desenhos,
se houver, e, se necessdrio, utilizar exemplos e/ou quadros
comparativos, relacionando-os com o estado da técnica
(Instrucao Normativa n® 30/2013).
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4.3.14. 0 QUE NAQ DEVE SER MENCIONADO NO DESCRITIVO

4.3.14.1. EVITAR EXPRESSOES QUE
RESTRINJAM A DEFINIGAO DO OBJETO

Exemplo:

O cubo ¢ dotado de faces rugosas e obrigatoriamen-
te compreende um losango desenhbado em uma de

suas faces.

Trechos como esse podem ser utilizados por um even-
tual infrator que busca desvincular seu produto das defini-
¢oes contidas no pedido de patente, fazendo, contudo, uso
dos mesmos ensinamentos prestados nesse documento.

No que se refere ao exemplo acima, para desvincu-
lar seu produto dessa caracteriza¢io, um infrator poderia
facilmente produzir um cubo dotado de um triangulo, em
vez de um losango (assumindo que ambas as figuras geo-
métricas tragam o mesmo resultado ao produto final).

Resumindo, na descri¢ao detalhada da invencao, o re-
dator deve evitar a0 maximo expressdes como:

» obrigatoriamente;

» necessariamente compreende;
» ¢ mandatorio que;

» ¢ obrigatorio que;

s sendo absolutamente;

s sendo inexoravelmente;

* ndo havendo outra possibilidade sendo;
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* ndo sendo possiveis outras configuracoes além de;
* ndo admitindo outro modo de;
» sendo mandatoria a presenca de;

entre outras expressoes similares.

4.3.14.2. EVITAR EXPRESSOES
QUE GEREM INDEFINIGOES

Exemplo:

» Compreende um furo pequeno;

» Compreende um furo grande;

» E dotado de uma haste resistente;
= E dotado de uma haste frigil;

» E muito maior que;

» E muito menor que.
O ideal é estabelecer parametros como:

» Furo dotado de diametro compreendido entre X e
Y mm;

» Haste de ferro carbono de seccio transversal de di-
ametro superior a X mmy
» A primeira haste 1 compreendendo um comprimen-

to entre duas a trés vezes o comprimento da segun-
da haste 2.

Até se pode utilizar expressdes como furo pequeno,
haste resistente, etc., desde que, em algum momento, esses
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parametros sejam definidos (isto é, pequeno em relagao ao
qué? resistente quando comparado ao qué?). Do contrario,
isso pode gerar indefini¢des ao texto do descritivo, acarre-
tando exigéncias motivadas por falta de suficiéncia descri-
tiva (art. 24, LPI) e outros problemas formais.

4.3.14.3. EVITAR LINGUAGEM COLOQUIAL,

PESSOAL OU INFORMAL

O texto do relatério do descritivo deve preferencial-
mente ser escrito em terceira pessoa, de modo formal e
impessoal.

O estilo da escrita é um texto do tipo descricao. Ndo é
narrativa nem dissertacdo, pois nao faz uso de um encadea-
mento temporal de fatos, nem exprime a opinido pessoal do
redator. O texto do tipo descri¢io é, por natureza, um relato
objetivo, concreto e impessoal, que descreve pormenoriza-
damente as caracteristicas de métodos e objetos materiais.

Naio € necessario (nem recomendado) abusar do “ju-
ridiqués”, fazendo uso de termos rebuscados ou expres-
soes latinas. O texto deve ser técnico, didatico e formal.
Lembre-se que, o ideal é que o texto seja simultaneamente
palatavel a um examinador de patentes, um perito judicial
e um juiz de primeira instancia, os principais interlocutores
do pedido de patente (vide item 4.3.11 do presente livro).

4.4. DESENHOS

Podem ser apresentadas quantas figuras forem neces-
sarias a melhor compreensao da invencdo. O ideal é que,
quando a invengdo consistir em um objeto concreto, de for-



ma fisica definida, o redator apresente todas as vistas possi-
veis a este elemento, incluindo: vista superior e inferior, vista
anterior e posterior, vista lateral a direita e lateral a esquer-
da, vistas em perspectiva, vista seccional e vista explodida.
Quando a inven¢do consistir em uma pega compreen-
dida pelo produto final, é interessante exibir uma represen-
tacdo da peca compreendida no interior do produto final,
ainda que o todo (pega + produto) nio faga parte do esco-
po de protecdo do quadro reivindicatério do documento.

Exemplo:

U

P10901467-5 — Estrutura de Farol de Motocicleta — Honda — 6/4/2010.

No exemplo acima, extraido do documento P10901467-
5, o objeto principal da inveng¢do é o farol para motos re-
velado na figura 6 dos desenhos. Apesar da estrutura moto
+ farol nao ser reivindicada no documento, o redator do
pedido de patente optou por revelar uma ilustragio da mo-
tocicleta compreendendo o referido farol nos desenhos, a

fim de facilitar a compreensao do proprio farol.

Nos desenhos também podem estar compreendidos
graficos e tabelas relacionados a invenc¢do. Atualmente, o
entendimento do INPI é que tabelas podem ser apresenta-
das tanto no descritivo quanto nos desenhos; graficos, por
outro lado, s6 podem ser apresentados nos desenhos (art.
34 e 35 da Instru¢ao Normativa 31 de 2013).

Também podem ser apresentados desenhos, graficos e
tabelas relacionados ao estado da técnica.

Quando desenhos relacionados ao estado da técnica
sdo apresentados, ¢ de costume escrever abaixo do desenho
em questdo a expressdo estado da técnica ou técnica ante-
rior para que as representacoes do estado da técnica nao
sejam confundidas com a prépria invengao.

O exemplo a seguir foi extraido do documento
BRPI0904172:

T
L

20 20
o~6 /
@ MS
FIG. 2A FIG. 2B
TECNICA TECNICA
ANTERIOR ANTERIOR
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4.5. RESUMO

O resumo ¢é a parte mais simples de todo e qualquer
pedido de patente. Sua fun¢do em um pedido de patente é
a mesma fun¢io de um abstract em um documento acadé-
mico, isto é, permitir que, no futuro, algum pesquisador
encontre com facilidade esse documento.

No resumo, deve ser apontado o campo técnico ao
qual pertence a invengdo, apresentando sucintamente o
problema que a invengdo visa resolver e apontando suma-
riamente qual a solu¢do dada ao referio problema.

Ha quem use como estratégia, copiar e colar o texto
das reivindica¢oes independentes no resumo, retirando as
formalidades inerentes as reivindica¢des e adaptando seu
texto as necessidades do resumo. Nao ha davidas de que
essa estratégia economiza o tempo do redator. Entretan-
to, quem faz uso deste atalho nao devera se esquecer de
que, além de descrever de modo resumido a invencdo, o
resumo também devera relatar sucintamente o problema
e a solucdo trazida pela tecnologia reivindicada, conforme
determinam as instru¢des normativas do INPI (vide item
3.2.3.5 do presente livro).

Recomenda-se que o resumo tenha entre um e trés
paragrafos. Segundo o artigo 22 da Instru¢io Normativa
n°® 31/2013 do INPI, o resumo nio poderd ultrapassar 25
linhas ou 200 palavras em extensao.

TOME NOTA!

Nunca escreva um resumo com mais de uma folha em
extensao. Além de fugir completamente ao propdsito
deste elemento, isso pode gerar exigéncia no exame
formal preliminar do pedido de patente.

QUADRO REIVINDICATORIO

5.1. INTRODUGAO

O quadro reivindicatério de uma patente é a parte
mais importante desse documento, pois é por meio dele
que se estabelece e se delimita a protecdo conferida a uma
invencao (art. 25 e 41, LPI). Por estes motivos, ndo é exa-
gero dizer que o quadro reivindicatorio é o coragio da
patente. Portanto, durante a elaboracdo de um pedido de
patente, o quadro reivindicatorio € a parte onde o redator
deve dedicar a maior por¢ido de seu tempo e energia, ela-
borando uma boa estratégia de prote¢ao, buscando um vo-
cabulario e 1éxico adequados e tentando cumprir todas as
determinagdes impostas pelas diretrizes e normas formais
que regulamentam a estrutura do quadro reivindicatério
(vide item 3.2.3.4 do presente livro).

Por essas razoes, grande parte dos profissionais da
area de patentes optam por escrever primeiro o quadro rei-
vindicatério e s6 depois elaboram o descritivo e o resumo
do pedido de patente.
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5.2. FORMA GERAL DE UMA REIVINDICAGAO

Toda reivindica¢ao deve atender a seguinte estrutura
formal imposta pelo INPI:

Expressao Parte
Preambulo + Caracterizante + Caracterizada

Estado da Técnica “Caracterizado pelo
fato de que” Novidade

Conforme exibido no quadro acima, toda reivindica-
¢do deve compreender:

* Um preambulo, que consiste em um trecho que an-
tecede a expressdo caracterizante, que se relaciona
ao objeto alvo da invengao e define os elementos ja
compreendidos pelo estado da técnica;

» A expressao caracterizante: caracterizado pelo fato
de que, que serve para separar preambulo da novi-

dade; e

» A parte caracterizada: que constituli a parte nova
agregada ao objeto alvo da invencdo e aparece apds
a expressao caracterizado pelo fato de que.
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TOME NOTA!

As vezes, a expressio caracterizante aparece com leves
alteragoes em relacdo a sua estrutura original: caracte-
rizado pelo fato de, caracterizada pelo fato de, caracte-
rizado por e caracterizada por; sdo possiveis variantes.
Em tese, todas essas expressoes sao validas como ex-
pressoes caracterizantes.

Um quadro reivindicatério pode compreender dois
tipos de reivindicagdo:

» Reivindicagoes independentes; e

» Reivindica¢oes dependentes.

5.3. REIVINDICAGOES INDEPENDENTES

As reivindicacdes independentes sdo as reivindicagoes
mais importantes de um quadro reivindicatério. Por ana-
logia, se 0 quadro reivindicatério é o coragao da patente,
as reivindica¢oes independentes sdo o ventriculo esquerdo
desse coracdo; ou seja, elas constituem a parte mais impor-
tante da parte mais importante compreendida pela paten-
te. Infere-se, portanto, que as reivindica¢des independentes
sdo os elementos que mais exigem trabalho e aten¢io do
redator na constru¢do de um pedido de patente.

Toda patente deve ter, pelo menos, uma reivindicacao
independente, podendo ou ndo apresentar alguma reivin-
dicacdo dependente em seu quadro reivindicatorio. O qua-
dro reivindicat6rio de uma patente também pode compre-
ender duas ou mais reivindica¢des independentes.
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Quando um examinador afirma que um pedido de
patente ndo tem atividade inventiva, novidade, aplicagio
industrial ou unidade de invenc¢ao, ele emite essa afirmagio
com base no teor das reivindicagdes independentes do pe-
dido de patente, ignorando todo o restante do documento.

Sem uma reivindicacdo independente, a patente nio
teria valor algum como ferramenta garantidora de exclusi-
vidade de direitos. Na pratica, a reivindicagao independen-
te € util na comprovacdo da infragio de um produto ou
processo a uma determinada patente. Por esse motivo, as
reivindicagdes independentes sdo a parte mais importante
de todo o quadro reivindicatorio.

5.3.1. QUAL A FINALIDADE PRATICA DE

UMA REIVINDICAGAO INDEPENDENTE?

Tal como mencionado nas linhas acima, uma reivin-
dicacdo independente € util para determinar a infracao de
um determinado produto ou processo a uma determinada
patente.

Em outras palavras, para que um produto A infrinja
uma patente B, é necessario e suficiente que uma das reivin-
dicacoes independentes da patente B seja infringida pelo
produto A.

Se nao entendermos como funciona na pratica a de-
terminag¢ao de infra¢do a uma reivindicagao independente,
nio somos capazes de redigir uma reivindica¢do adequada
a prote¢dao de um determinado objeto. Por esse motivo, se-
gue, nas proximas linhas, uma discussiao bastante sumdria
de como determinamos infra¢ao a uma reivindicacio.
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5.3.1.1. EXEMPLOS DE CASOS DE INFRAGAO

E pacifico entre os doutrinadores de propriedade in-
dustrial que, para que seja determinada a infra¢ao por um
dado produto (ou processo) a uma determinada patente,
€ necessario que seja provado que todas as caracteristicas

definidas em, pelo menos, uma reivindicacao independente
dessa patente estejam compreendidas pelo suposto produ-
to ou processo infrator.*

IMPORTANTE!

Sempre, para que seja determinada uma infracio pa-
tentaria, tem de ser comparado o suposto produto (ou
processo) infrator com as reivindicacoes da patente
supostamente infringida.

Para determinagido da infragdo ¢é irrelevante e desne-
cessario comparar o produto infrator com o produto
fabricado pelo do titular da referida patente. Também
¢ irrelevante comparar um documento de patente de
titularidade de uma determinada empresa com o do-
cumento de patente de titularidade do fabricante de
um produto supostamente infrator.

Em suma, a infra¢do patentaria é sempre determinada
sobre algo que ocorre no mundo fisico a luz de uma
abstra¢ao definida em uma reivindica¢ao independen-
te de uma patente.

44. Ahlert, 2007, pp. 161-180.
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Assim, tem-se:

Rev. Independente
n"1 da Patente X: Produto P1:  Produto P2: Produto P3:

A,B,| |A,B,C,| |AB,C,
D, E D, E D, E,F

No exemplo acima, o produto P1 nio infringe a rei-
vindicac¢do independente n°1 da patente X, pois o produto
P1 ndo compreende a caracteristica C definida nessa rei-
vindica¢do independente.

O produto P2 infringe a reivindica¢iao independente
de n° 1 da patente X, pois compreende todas as caracteris-
ticas nela definidas.

O produto P3 também infringe a reivindicacido n° 1,
pois este compreende todas as caracteristicas definidas na
referida reivindica¢do. Note-se que, mesmo compreenden-
do uma caracteristica adicional F, o produto P3 infringe a
reivindicagido independente de n° 1 da patente X.

Portanto, no exemplo acima, sdo infratores da patente
X, apenas os produtos P2 e P3:

Produto P2: Produto P3:

A! B! c! A! B! c!
D, E D,E,F

104

5.3.1.1.1. EXCECAO A REGRA.

Os doutrinadores da drea de propriedade industrial
criaram algo que se convencionou chamar de “Doutrina
dos Equivalentes”.* Consubstanciada no artigo 186 da
LPI, a doutrina dos equivalentes define que, para que um
produto seja considerado infrator, é suficiente que ele com-
preenda caracteristicas substancialmente iguais as carac-
teristicas definidas por uma reivindicacdo independente.

Segundo a referida doutrina, para determinar que uma
caracteristica de um produto P é substancialmente igual a
uma caracteristica de um objeto definido em uma reivindi-
cacdo independente Y, é preciso que esta caracteristica do
produto P tenha:

» substancialmente 0 mesmo formato que a caracte-
ristica do objeto definido na reivindicacdao indepen-
dente Y;

* substancialmente a mesma fun¢io que a caracteris-
tica do objeto definido na reivindicacao indepen-
dente Y; e

* alcance substancialmente o mesmo resultado alcan-
cado pela a caracteristica do objeto definido na rei-
vindicag¢do independente Y.

No exemplo a seguir, o produto P4 infringe a reivindica-
¢do n® 1 da patente X apenas se a caracteristica Z tiver subs-
tancialmente o mesmo formato, substancialmente a mesma
funcao e alcancar substancialmente o mesmo resultado que
a caracteristica C da reivindicagao n° 1 da patente X.

45. BARBOSA, 2007, pp. 200-210.
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Rev. Independente
n°1 da Patente X:  Produto P4:

A, B, C, A,B,Z
D, E D, E

Note-se que a doutrina dos equivalentes é aplicada
apenas quando existam caracteristicas paralelas, na reivin-
dicacdo e no produto infrator, que possam ser entendidas
como equivalentes entre si. Quando a reivindicacdo define
n caracteristicas e o produto supostamente infrator revela
n - 1 caracteristicas (i.e., um numero menor de caracteristi-
cas), em tese nao € possivel fazer uso da doutrina dos equi-
valentes para fundamentar uma infracdo. Portanto, para
citarmos um exemplo, a principio ndo seria possivel usar a
doutrina dos equivalentes para fundamentar uma infracdo
ao caso do produto P1, discutido acima. Isto porque a ca-
racteristica C da reivindicacdo 1 da patente X nao é reve-
lada em P1 nem de modo literal nem de modo equivalente.

Quando, para determinacdao de uma infragao, for ne-
cessario fazer uso da doutrina dos equivalentes, diz-se que
ha “infra¢do por equivaléncia”. Quando nio é necessario
usar a doutrina dos equivalentes, diz-se que ha uma “infra-
¢ao literal”.

Um caso classico de infracdo por equivaléncia seria
a confrontacdo de uma reivindica¢do independente para
uma mesa dotada das carateristicas A, B, C, que compre-
ende parafusos como elementos de fixacdo de suas pegas
e uma mesa comercializada por um concorrente do titular
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da patente, dotada das mesmas caracteristicas A, B, C, mas
que compreende pregos, em vez de parafusos, como ele-
mento de fixagdo de suas pecas.

5.3.2. COMO IDENTIFICAR UMA

REIVINDICAGAQ INDEPENDENTE?

Para que uma reivindicagao seja classificada como in-
dependente, € suficiente que ela ndo revele uma relacio de
dependéncia definida em seu preambulo.

Exemplo:

1. #### caracterizado pelo fato de que...

2. #### de acordo com a reivindicacdo 1 caracteriza-
do pelo fato de que...

3. #### de acordo com as reivindicacbes anteriores,
caracterizado pelo fato de que...

4. %% % caracterizado pelo fato de que...

No exemplo acima, 1 e 4 sdo reivindicagdes indepen-
dentes e 2 e 3 sdo reivindicacoes dependentes.

Outro modo de identificar uma reivindicacao inde-
pendente é saber que, invariavelmente, em todo e qualquer
quadro reivindicatério, a primeira reivindicagao (i.e., a rei-
vindicacdo de n° 1) serd sempre uma reivindicacdo inde-
pendente.

TOME NOTA!

E bastante comum que um quadro reivindicatorio
contenha diferentes tipos de reivindicacdes indepen-
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dentes relacionadas a um mesmo objeto, sendo elas:

* Uma reivindicagdo para um produto (per se);

* Uma reivindicacdo para o processo de fabricagio
deste produto;

* Uma reivindicagdo para uma maquina ou ferra-
menta configurada para a fabrica¢iao deste pro-
duto; e

* Uma reivindica¢ao para um método de uso deste
produto.

A compreensao desses quatro tipos de reivindicacdo
em um quadro reivindicatério é ndo apenas permitida
por lei, mas é pratica recomendada ao bom redator de
pedidos de patente.

Evidente que, quando o processo de fabricagao, a fer-
ramenta de fabrica¢io ou o método de uso do objeto
forem conhecidos ou Obvios ao técnico no assunto,
nao hd motivo para inserir essas reivindicagoes adi-
cionais no quadro reivindicatério do documento. En-
tretanto, quando pairar o menor resquicio de duvida
a respeito da obviedade dos mesmos, recomenda-se o
uso dessas modalidades de reivindicacoes.

5.3.3. ESTRATEGIA POR TRAS DA ELABORACAQ

DE UMA REIVINDICAGAO INDEPENDENTE

Uma das maiores dificuldades na elabora¢ao de uma
reivindicacdo independente é o estabelecimento de seu esco-
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po de protecao. Uma reivindicagao muito ampla serd quase
sempre indeferida por ndo revelar novidade ou atividade
inventiva. Por outro lado, uma reivindicagdo com escopo
de protecdo muito restrito sera quase sempre deferida mas
dificilmente serd util na coibi¢iao da atividade de terceiros.

Partindo deste principio, um exemplo bastante ilus-
trativo do processo de elabora¢io de uma reivindicagio
independente é revelado por Morgan D. Rosenberg em
seu livro Patent Application Drafting (Lexis Nexis, 2015),
onde é narrado o processo de reda¢io de uma reivindica-
¢do independente para um bule metalico que compreende
uma alca de material termicamente isolante:

Let’s say that an inventor invents a metal teapot with a
thermally insulating handle so that the user doesn’t get
burned. The inventor’s physical embodiement of the inven-
tion is an iron teapot, painted red, with a wooden han-
dle. Not considering prior art for the moment, how would
you claim this? Would you claim the red iron teapot with
a wooden handle? It should be obvious that the answer
is a resounding “no”, since a competitor could produce a
noninfringing copper teapot with a plastic handle, for ex-
ample. If, in a single independent claim, you recited every
element and limitation (i.e. and iron teapot, an attached
wooden handle, and the teapot is red), then the inventor
would have no legal recourse against a copper teapot with
a plastic handle. And, forgetting for the moment that col-
ors rarely hold any patentable weight, another competitor
could produce a blue iron teapot with a wooden handle
which also does not read on the claims.

A broad claim would claim exactly what the inventor in-
vented before reducing the invention to practice: a metal
teapot with a thermally insulating handle. As a good patent
practitioner, you could make this even broader: a thermally
conductive teapot with a thermally insulating handle. The
narrow aspects, such as the materials used or the color, be-
long in the dependent claims (Rosenberg, 2015, p. 161).
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Como a extensiao do estado da técnica sera sempre
fator fundamental no atendimento aos requisitos de no-
vidade e atividade inventiva pela reivindicagao, antes que
seja elaborada uma reivindicacdo independente é preciso
que se conheca o estado da técnica da invengao.. Do con-
trario, ndo ha como estabelecer com seguranca o escopo de
prote¢do a ser reivindicado.

Ao tomar conhecimento do estado da técnica, o re-
dator nao podera escrever uma reivindicacio tao ampla
que incorpore grande parte do estado da técnica, nem tio
pequena que estabeleca um escopo de protecido extrema-
mente restrito para determinado objeto.

No exemplo abaixo, o objetivo é elaborar uma reivin-
dicacgdo para:

uma furadeira de parede dotada de uma broca de 20
centimetros, a broca sendo cravejada de diamantes
cortantes.

Na busca de anterioridade para a referida tecnologia,
foram encontradas cinco técnicas anteriores, sendo elas
trés documentos de patente e dois catdlogos comerciais
exibindo furadeiras. Nenhuma das cinco técnicas anterio-
res encontradas antecipa completamente a invengao, mas
todas elas revelam furadeiras dotadas de caracteristicas se-
melhantes as caracteristicas da invencao.

Documentos do estado da técnica:
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EXEMPLO 1 DE REIVINDICACAO:
REIVINDICACAO COM ESCOPO
DE PROTECAO MUITO AMPLO.

Reivindicacao 1: “Ferramenta caracterizada pelo fato de
que é configurada para perfurar paredes”.
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No caso acima, a protecdo conferida pela reivindica-
¢do é muito ampla. Todas as técnicas anteriores encontra-
das pelo redator se enquadram perfeitamente nessa defini-
¢do. Diz-se, portanto, que o escopo de prote¢ao da reivin-
dicacdo extrapola os limites do estado da técnica.

Seria muito improvavel que uma reivindicagdo tdo
ampla como essa fosse deferida por um examinador de pa-
tentes. Ndo bastasse esse fato, ainda que fosse declarada
nova e inventiva por este examinador, certamente sucum-
biria a obstaculos impostos por terceiros em oposi¢ao ad-
ministrativa ou via esfera judicial*.

EXEMPLO 2 DE REIVINDICACAO:
REIVINDICACAO COM ESCOPO
DE PROTECAO MUITO RESTRITO.

Reivindicacao 1: “Furadeira de parede caracterizada pelo
fato de que é dotada de uma broca de 20 cm de compri-
mento, que compreende exatamente 35 diamantes de cor-
te, a furadeira compreendendo uma alga de PVC, um invé-
lucro protetor de baquelite fosco que compreende quatro
parafusos de fixacdo, a furadeira sendo configurada para
ser alimentada por uma fonte externa de 110 volts”.

46. Mais sobre esses assuntos no capitulo 10.
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Assumindo que todo o estado da técnica relevante
existente para a invencao esta representado na figura aci-
ma, se levarmos em conta apenas o atendimento ao requi-
sito de novidade (i.e., ignorando o requisito de atividade
inventiva) essa reivindicagdo seria certamente deferida por
um examinador de patentes.

Perceba que, conforme elucidado nos dois exemplos
acima, existe uma relagao inversa entre a extensao do texto
de uma reivindicagio e o escopo de protecdo que ela con-
fere a um objeto. Em outras palavras, regra geral, quanto
menor for o texto de uma reivindica¢io, maior o seu esco-
po de protec¢io, por outro lado, quanto maior o seu texto,
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menor a protecdo conferida pela reivindicagio.

Note-se também que, quanto maior o escopo de pro-
tecdo de uma reivindicagio, menor a probabilidade des-
sa reivindicacdo ser futuramente deferida. Inversamente a
essa relagdo, quanto menor o escopo de prote¢io, maiores
as probabilidades de deferimento. A proeza do bom reda-
tor de pedidos de patente reside na sensibilidade para saber
0 que € muito e 0 que € pouco no que concerne a extensao
desse escopo de protegio.

EXEMPLO 3 DE REIVINDICACAO:
REIVINDICACAO COM ESCOPO
DE PROTECAO NA MEDIDA CERTA.

Reivindicacao 1: “Furadeira de parede caracterizada pelo
fato de que é dotada de uma broca compreendida entre 15
e 25 centimetros, a referida broca compreendendo, pelo
menos, 10 diamantes de corte”.
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Sempre haverd um meio-termo no que se refere aos
limites do escopo de prote¢iao conferido por uma reivin-
dica¢do. Grande demais, a reivindicagdo sera indeferida;
pequena demais, a reivindica¢do ndo sera capaz de prote-
ger o titular contra todas as tentativas de contrafrag¢ao rea-
lizadas por seus concorrentes. Para alcangar com perfei¢ao
esse meio-termo, o redator precisard de grande know-how
no campo técnico do objeto reivindicado e vasta experién-
cia na elaborag¢io de pedidos de patente.

TOME NOTA!

Durante o tramite administrativo de um pedido de
patente, sempre serd possivel restringir o escopo de
prote¢ao de uma reivindicag¢ao independente.

Entretanto, em alguns momentos (mais precisamente
apos o requerimento de exame*’), ndo serd possivel
ampliar o escopo de prote¢do das reivindicacdes in-
dependentes.

Por esse motivo, quando houver duvida quanto a
abrangéncia do escopo de protecdo que se deve ado-
tar em uma determinada reivindicagdo independente,
sempre redija esta reivindicagdo com o escopo de pro-
tecao o mais amplo possivel.

Restrinja paulatinamente esse escopo de proteciao du-
rante o processo administrativo do pedido de patente,
com apoio das reivindica¢oes dependentes, conforme
a opinido e os documentos de técnica anterior aponta-
dos pelos examinadores do INPI.

47.Vide artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996).
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5.4. REIVINDICAGAO DEPENDENTE

As reivindicagdes dependentes, tal como pode ser in-
ferido por seu proprio nome, possuem valor apenas quan-
do complementam uma reivindicacdo independente. Dessa
forma, uma reivindica¢do dependente ndo pode ser anali-
sada isoladamente e ndo pode contrariar a reivindicagio
independente a ela associada, pois seu papel se restringe a
complementar as defini¢des contidas em uma reivindica-
¢do independente.

Como exemplo, se a reivindicacdo 1 define uma mesa
de madeira, sua reivindicagdo dependente nio pode defi-
nir uma mesa de plastico, mas pode definir uma mesa com
tampo redondo. Isso porque a informacgao definida em uma
reivindicacao dependente nunca pode contrariar a informa-
¢do da reivindicacdo a qual essa reivindicagcao dependente
se reporta; entretanto, pode — e deve — complementar o
contetudo da reivindicagido independente a ela relacionada.

Neste ponto, cabe salientar que, uma reivindicacao
dependente também pode ser dependente de outra reivin-
dicacdo dependente. Em outras palavras, é factivel a ela-
boracdo de uma reivindica¢ao dependente que se reporte
exclusivamente a outra reivindica¢io dependente.

Exemplo:

Reivindicacdo 1: Veiculo automotor caracterizado
pelo fato de que é feito de aco.

Reivindicacdo 2: Veiculo automotor, de acordo com a
reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que com-
preende duas portas.

Reivindicacao 3: Veiculo automotor, de acordo com
a reivindicacdo 2, caracterizado pelo fato de que cada
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uma das portas compreende uma janela.
Reivindicacdo 4: Veiculo automotor, de acordo com a
reivindicac¢do 1, caracterizado pelo fato de que com-
preende quatro rodas.

5.4.1. PARA QUE SERVE UMA REIVINDICAGAO DEPENDENTE?

As reivindicacdes dependentes sio como um banco
de reservas em um jogo de futebol. Enquanto a bola estd
rolando no campo, os reservas ndo tém nenhum valor pra-
tico, mas quando um acidente inesperado ocorre no gra-
mado, um ou mais jogadores reservas entram no jogo, al-
terando a configuragio original de um dos times.

Grosso modo, o acidente inesperado que pode trazer
utilidade a uma reivindicacio dependente é um parecer
desfavoravel de um examinador de patentes.

Quando um examinador entende que a reivindicagao
1 de um pedido de patente encontra-se integralmente an-
tecipada pelo estado da técnica, em resposta a esse parecer
negativo, o redator do pedido de patente pode solicitar a
subida de uma ou mais reivindica¢des dependentes.

No exemplo imediatamente acima, do “veiculo auto-
motor caracterizado pelo fato de que é feito de ago”, se
o examinador encontrou no estado da técnica um carro
feito de aco, em sua resposta, o redator poderia ordenar
a subida da reivindicagdo 2. Neste caso, o novo quadro
reivindicatorio seria:

Reivindicagdo 1: Carro caracterizado pelo fato de que
é feito de aco e compreende duas portas.

Reivindicacdo 2: Carro, de acordo com a reivindica-
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cdo 1, caracterizado pelo fato de cada wma das portas
compreende uma janela.

Reivindicacdo 3: Carro, de acordo com a reivindica-
¢do 1, caracterizado pelo fato de que compreende qua-
tro rodas.

Se isso nao for suficiente aos olhos do examinador,
o redator pode subir as reivindicagdes 3 e 4, restringindo
ainda mais o escopo de prote¢ao da reivindicacao 1.

Por esse motivo, quanto mais reivindicacdes depen-
dentes um quadro reivindicatorio compreender*, e quanto
mais especifico for o conteudo das reivindicagoes depen-
dentes, melhor.

TOME NOTA!

Uma boa estratégia ao redigir um quadro reivindica-
torio € escrever revindicagoes independentes com es-
copo de prote¢do bastante amplo e genérico e ir res-
tringindo o escopo de prote¢do do quadro reivindica-
torio a cada reivindica¢ao dependente acrescentada.®

Eventualmente, durante o exame do pedido de paten-

48. E vélido informar, que a partir da 11* reivindicagido, o INPI cobra um valor
adicional durante o protocolo do requerimento de exame para cada reivindi-
cagdo extra adicionada ao quadro reivindicatério. Vide item 203 da tabela de
precos atualizada do INPI: http://goo.gl/ovKPOB.

49. Neste ponto, note-se que, o proprio INPI é conivente com essa estratégia do
depdsito da reivindicagio com escopo mais amplo; pelo menos € o que se infere
do depoimento do diretor de patentes desse instituto, Dr. Julio Cesar Moreira,
a um periddico paulistano: “Todo depositante apresenta o quadro [reivindica-
tério] mais amplo possivel. Cabe ao escritorio de patentes restringi-lo para que
a empresa sO ganhe a proteciao do que inventou” (Caderno de Legislagao e Tri-
butos, 19 jan. 2016, pp.).
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te, o examinador pode rejeitar as reivindicagoes 1, 2,
3 e 4, mas certamente ird aceitar uma combinacdo de
cinco ou mais reivindicagdes dependentes.

5.5. DICAS PARA A CONSTRUGAO DE REIVINDICAGOES

5.5.1. DESCREVA APENAS A ESSENCIA DA INVENCAQ
NAS REIVINDICAGOES INDEPENDENTES.

Nas reivindicagoes independentes, a inven¢do devera
ser descrita da forma mais sucinta possivel, revelando o
menor volume de contetido que a situagdo permitir. To-
das as caracteristicas complementares da invencdo devem
ser deixadas de lado para que sejam apontadas nas rei-
vindicac¢bes dependentes do documento. Assim, a primeira
pergunta que o redator deve fazer é: O que € essencial na
invencdao em analise?

A segunda pergunta que deve ser feita pelo redator
é: Como é possivel descrever a inven¢ao fazendo uso do
menor numero de palavras, sem descrever vantagens, re-
sultados e objetivos dessa tecnologia e sem se reportar a
comparagoes com o estado da técnica?*’

Se a reivindicacdo for um objeto palpdvel, uma dica é
fazer um desenho a mao, que ilustre cada um dos compo-
nentes essenciais da inven¢ao. Cada parafuso, cada pecinha
insignificante que o redator conseguir retirar da invengao,

50. Lembrar do item 3.2.3.4 do presente livro: Requisitos Formais para Elabo-
racdo de Reivindicagdes.

119



sem subtrair dela a sua esséncia, ird ajudar na redagao das
reivindica¢oes independentes.

Depois de escrever um rascunho de uma reivindica-
¢do independente em um pedaco de papel, o redator deve
se perguntar: Serd que posso retirar mais algum elemento
da reivindicacio e deixa-la ainda mais enxuta? Se retirar
esse elemento, a reivindicacdo esbarra no estado da técni-
ca? Lembre-se de que quanto mais amplo for o escopo da
reivindica¢ao, melhor; porém, se este escopo for extrema-
mente amplo, ele certamente serd indeferido pelo INPI.

5.5.2. REIVINDICAGCAO DE PROCESSO E DE METODO

Como dito anteriormente, é muito comum que um
quadro reivindicatério contenha mais que uma modalida-
de de reivindicag¢do independente: uma reivindicagio inde-
pendente para um objeto, uma reivindicagao independente
para o processo de fabricacdo desse objeto e uma terceira
reivindica¢do independente para o método de utilizagio
desse objeto.

Outras vezes, o foco da propria invengao consiste em
um processo de fabricacdo ou método de utilizacio de um
objeto ja conhecido. Nesses casos, é comum a redacdo de
pedidos de patente que compreendam apenas uma reivin-
dicacio independente para o aludido método/processo.

Ressalvando os métodos e processos mais simples, que
compreendem uma unica tarefa, todo método ou processo
pode ser descrito como um meio de realizacdo sequencial
de tarefas. Da mesma forma, também pode ser o texto das
reivindicagoes de processo e de método.

Exemplo:
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Reivindicacdo 1: Método para producdo de aco a par-
tir de minério de ferro, caracterizado pelo fato de que
compreende as seguintes etapas sequenciais:

etapa 1 — extracdo do minério de ferro em forma de
finos;

etapa 2 — aglomeracao dos finos do minério de ferro;
etapa 3 — formacgao de ferro-gusa liquido a partir do
produto da etapa 2;

etapa 4 — transformacao do ferro gusa em aco.

E quando as etapas principais se subdividem em eta-
pas menores, € possivel reivindicar essas etapas menores no
quadro reivindicatorio? Sim, basta adotar outra forma de
sequenciamento, que use letras em vez de numeros, para
encadeamento sequencial das subetapas.

Exemplo:

Reivindicacdo 2: Método para producdo de metal a
partir de minério de ferro, de acordo com a reivindi-
cagdo 1, caracterizado pelo fato de que a etapa 2 se
subdivide em subetapas, organizadas na seguinte or-
dem sequencial:

subetapa 2a — moagem;

subetapa 2b — espessamento;

subetapa 2¢ - filtragem;

subetapa 2d — mistura; e

subetapa 2e — pelotamento.

Pedidos de patente para métodos costumam apre-
sentar fluxogramas operacionais nos desenhos. De todo

modo, o art. 8° da Instru¢io Normativa n® 30 do INPI
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postula que os fluxogramas devem ser isentos de textos.
Assim, em tese, seguindo a risca as instru¢des normativas
do INPI, as tnicas formas de apresentar esses fluxogramas
nos desenhos do documento é substituindo os textos dos
fluxogramas originais que descrevem o método da inven-
¢do por referéncias numéricas ou imagens representativas
das agoes contidas em cada etapa reivindicada.

5.5.3. REIVINDICAGAO DO OBJETO MAIS AMPLO
Quando a inven¢do consiste em uma pequena pega,
compreendida por um objeto maior, reivindica-se em sepa-
rado a peca e o objeto maior dotado da referida peca.
Exemplo:

VELA DE IGNICAO VEICULO

No exemplo acima, em que a inven¢dao consiste em

uma alteragio em uma vela de igni¢do, o redator deve
construir uma reivindica¢do independente para a vela de
igni¢ao; uma reivindica¢io independente para um motor a
combustio interna que compreende a dita vela de ignicao,
e uma terceira reivindica¢do independente para um veiculo
dotado de um motor a combustio interna que compreende
a referida vela de ignicdo.

122

5.5.3.1. QUAL A FINALIDADE PRATICA

DESSE TIPO DE REIVINDICAGAO?

Vamos supor que a patente para a vela de ignigao é
concedida com apenas uma unica reivindicagao, que pro-
tege apenas a vela de igni¢do e ignora o motor e o veiculo
onde ela deve ser instalada.

Nesse caso, vamos supor também que um concorrente
do titular da patente produz exatamente a mesma vela de
ignicdo reivindicada na patente. Ocorre que todas as velas
de igni¢ao produzidas por esse concorrente ja se encon-
tram devidamente instaladas em motores de combustio
interna, que, por sua vez, estdo devidamente acoplados aos
chassis de veiculos de passeio.

Nesse tipo de situacdo, é comum que o titular da pa-
tente acione judicialmente o infrator, determinando a ime-
diata suspensido de suas atividades e a apreensdo de todas
as unidades do produto infrator em estoque.

A partir desse momento, um juiz de direito pode de-
terminar a visita de um oficial de justica as instalagdes do
infrator para tomar providéncias em relacdo a apreensdo
da mercadoria infratora.

Em posse de uma patente que reivindica apenas velas
de igni¢ao, pelo menos em tese, o oficial de justica ndo teria
poderes para abrir cada um dos motores e retirar cada uma
das velas de ignicao desses equipamentos.

Para facilitar o trabalho desse profissional é preci-
s0 que exista uma reivindicagdo para o motor e/ou para
o veiculo em sua integridade. E nesse ponto que reside a
utilidade de construg¢do de um quadro reivindicatorio que
compreende reivindicagdes para a parte e para o objeto
mais amplo que compreende a referida parte.
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Concluindo, essa estratégia de construcao de reivin-
dicagdes cumpre a finalidade de atribuir maior seguranca
juridica ao titular em eventuais contextos litigiosos envol-
vendo a sua carta patente.

5.5.4. NAO E ACONSELHAVEL 0 USO DE REFERENCIAS
ESPACIAIS GENERICAS COMO: HORIZONTAL, VERTICAL,
NORTE, SUL, PARA CIMA E PARA BAIXO

A nio ser que sejam previamente definidos no texto
da reivindicagio, essas palavras sdo praticamente inuteis
no que concerne a prote¢cao conferida pela reivindicagao.
Isso porque um determinado objeto que se apresenta do
seguinte modo em um determinado momento:

Pode se apresentar de outro modo em um segundo
momento:
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Portanto, caso o redator sinta a necessidade de descre-
ver os elementos do objeto utilizando referéncias espaciais
(como horizontal e vertical, por exemplo), ele deve adotar
um plano de referéncia ou uma linha de referéncia vincula-
da a determinada por¢ao do objeto.

Exemplo:

Cadeira (1) caracterizada pelo fato
de que compreende uma base plana
(2), quatro pés (3) e duas hastes de
sustentacdo (4); a base plana (2) de-
finindo um plano horizontal; as hastes
de sustentagdo (4) e os quatro pés (3)
emergindo da base plana (2) e definin-
do um angulo substancialmente reto
com o plano horizontal definido pela
base plana (2); as hastes de susten-
tacdo (4) e os quatro pés (3) estando
orientados em sentidos opostos.
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Evidente que, se fizer uso do principio da equidade,
um perito ou um juiz de direito, em s3 consciéncia, nao se
importaria com esses detalhes. Independente da reivindica-
¢do, definir referéncias espaciais como horizontal, vertical,
para cima ou para baixo, infringiria a reivindicacdo da pa-
tente, caso a cadeira do concorrente que, estando posicio-
nada corretamente sobre o solo, se enquadrasse naquela
definicdo. Assim procederiam a maioria dos juizes e peritos
que se debrucassem a fundo sobre esse caso.

PARA OS NAO HABITUADOS

COM A AREA JURIDICA:

Principio da equidade € o principio que determina que

toda regra devera ser adaptada a situagdo concreta,
observando-se os critérios de justiga e igualdade.

Esse principio permite certa flexibilidade na interpre-
tacdo das regras juridicas, permitindo que os magis-
trados busquem sempre o maior grau de justica inde-
pendente do texto literal e objetivo das leis.

Contudo, existem duas ressalvas a esse argumento.
Em primeiro lugar, o bom redator de patentes deve sempre
buscar a maior seguranca juridica possivel ao titular da
patente. Escrever um quadro reivindicatorio escorado em
principio da equidade ou doutrina dos equivalentes ndo é
atitude de bom redator de pedido de patente. Em segundo
lugar, o uso dessas expressoes (acima, abaixo, horizontal,
etc.) pode gerar exigéncia fundamentada no artigo 4°, in-
ciso III, da Instrucao Normativa n°® 30/2013 e no artigo 25
da Lei de Propriedade Industrial.
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Por esses motivos, as referéncias espaciais genéricas
devem ser evitadas na construgdo das reivindicagdes para
objetos palpaveis, de forma fisica definida.

5.5.5. PREFIRA FORMAS ABERTAS DE DEFINIGAO
A FORMAS FECHADAS DE DEFINIGAO
Regra geral, uma reivindicacao deve compreender for-
mas abertas de defini¢do. Formas abertas de defini¢ao per-
mitem que o objeto revindicado compreenda ndo apenas o
que ¢é citado na reivindicagdo, mas também outras carac-
teristicas ndo mencionadas, que poderiam ser introduzidas
no objeto sem desvinculd-lo do escopo da reivindicagio.
Exemplos de expressdes usadas para criar formas
abertas de defini¢io:

» compreendendo;

» possuindo;

* incluindo;

* tendo;

» abrangendo;

» englobando;

» contendo;

» possuindo, pelo menos;

» compreendendo, pelo menos;
» sendo dotado de; e

» sendo substancialmente [caracteristical]

Exemplo:
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Objeto X caracterizado pelo fato de que compreende
um dispositivo A disposto em sua face superior.

A reivindicacdo acima define que o objeto nio se li-
mita a compreensao do dispositivo A, outros dispositivos e
mecanismos também poderiam estar compreendidos pelo
objeto X.

Formas fechadas de definicio também podem ser usa-
das. De todo modo, sempre que usar as formas fechadas
de defini¢do o redator tem de ter plena consciéncia de que
estas restringem sobremaneira o escopo de protecdo da rei-
vindicagdo.

Exemplos de expressdes usadas para criar formas fe-
chadas de defini¢ao:

= consistir de;

= consistir em;

» compreendendo apenas;
» contendo apenas; e

» tendo apenas.
Exemplo:

Veiculo automotor compreendendo apenas duas ro-

das, caracterizado pelo fato de que é dotado de um
motor a combustdo interna.

A ftnica situagdo em que as formas fechadas de de-

fini¢do sdo mais recomendadas que as formas abertas de
defini¢ao é quando o redator necessita desviar a matéria
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definida na reivindicacdo dos objetos compreendidos pelo
estado da técnica.

5.5.6. USO DA EXPRESSAQ MEIOS PARA

Utilize essa expressio como uma forma genérica de
descrever um conjunto de elementos.

Exemplo:

1. ténis caracterizado por ser dotado de sola e um
meio para fixacio da sola.

2. ténis de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado
pelo fato de que o meio de fixacao é um velcro®.

3. ténis de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado
pelo fato de que o meio de fixacao é um é um adesivo.
4. ténis de acordo com a reivindicacdo 1, caracteriza-
do pelo fato de que o meio de fixacdo é uma costura
(Exemplo elaborado com base no item 3.10 das dire-
trizes de exame do INPI de 2012).

A expressdo meio para confere uma defini¢ao genéri-
ca a um elemento a ser especificado logo em seguida. No
exemplo ilustrado acima, o meio para pode significar: um
velcro®, um adesivo ou uma costura.

Ao fazer uso dessa expressao, o redator opta por uma
forma de definicio aberta, tal como explicado no item
5.5.5 da presente obra.
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5.5.7. USO DE SUBSTANCIALMENTE
A palavra substancialmente®' é um verdadeiro coringa
nas maos de redatores de patentes. Essa expressdo sempre
precede um adjetivo e invariavelmente seu objetivo consis-
te na ampliacdo das margens de defini¢do desse adjetivo.
Exemplo:

substancialmente plano: plano, porém um pouquinho
abaulado nao foge a definicao;

substancialmente reto: reto, porém um pouquinho
curvo ndo foge a definicao;

material substancialmente metdlico: um material que
compreende grande parte de sua estrutura um elemen-
to metdlico (pode ser um material compdsito, que
combina metal e polimero, por exemplo).

Faca uso dessa expressio sempre que possivel, bus-
cando ampliar as defini¢cdes adotadas no texto das reivin-
dicacoes.*?

51. Denis Borges Barbosa assim define o uso da palavra substancialmente: “A
expressio [...| indica duas consideragdes: a) o aspecto qualitativo — s6 sdo levadas
em conta as caracteristicas centrais, deixando de lado as incidentais, irrelevantes
etc. [...] b) em segundo lugar, o aspecto proporcional — a correspondéncia deve
ser de elementos significativos para a solugdo técnica de cada um dos termos de
comparagao” (BARBOSA, 2006, p. 234).

52. Houve um tempo em que o INPI era mais tolerante com esta expressio.
Ultimamente, tém sido recorrentes os casos de exigéncias motivadas pela simples
compreensdo da palavra substancialmente no quadro reivindicatorio. Nessas
exigéncias, os examinadores solicitam que o titular remova essa palavra das
reivindicagdes, fundamentando essa solicitagao no inciso Il do artigo 4° da Instrugao
Normativa n° 30/2013. Como o backlog atual do INPI é de aproximadamente
10 anos, e ndo existe lei ou ato normativo que proiba taxativamente o uso da
expressdo substancialmente, entendemos ser razodvel acreditar que, dentro de 10
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5.5.8. ANTEVENHA-SE A ESTRATEGIA DE
DESIGN-AROUND DO CONCORRENTE

Quando um pedido de patente de um determinado
titular é publicado, é comum que os concorrentes desse ti-
tular analisem o quadro reivindicatério desse documento
e busquem formas de driblar o escopo de protecdo por ele
determinado. Esta estratégia, de driblar o quadro reivindi-
catorio tentando reproduzir algo similar a tecnologia obje-
to da patente, é denominada design-around.

Um exemplo ilustrativo de design-around é revelado
a seguir:

Se o quadro reivindicatério reivindica uma embarca-
cao dotada de um casco de aluminio, um concorrente
pode testar, em um laboratério, outros metais que po-
deriam ser utilizados para constru¢do do mesmo cas-
co, alcancando resultados similares.

Por esse motivo, assim que termina de elaborar um
quadro reivindicatério, o redator tem de se submeter ao
exercicio de enxergar a invencao como se fosse um concor-
rente do titular do pedido de patente, questionando:

Como esse concorrente poderia driblar o quadro rei-
vindicatorio? (essa pergunta deve ser feita a todo momento
durante a elabora¢do do quadro reivindicatorio)

Hd como o concorrente driblar o quadro reivindica-
torio?

anos, quando os pedidos de patente depositados hoje estiverem sendo examinados,
o instituto ndo proiba mais o uso dessa expressio. Por esses motivos, pelo menos
por enquanto, continuamos recomendando o uso da expressao substancialmente
nas reivindicacoes.
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Existe algum componente, alguma peca reivindicada,
que possa ser substituido por um elemento similar que pro-
mova resultados parecidos, mas que ndo se enquadre nas
definicoes da reivindicacio?

Se a resposta para essas perguntas for sim, o quadro
reivindicatorio tera de ser reescrito; se for ndo, é bem prova-
vel que o quadro reivindicatodrio esteja pronto e finalizado.

5.5.9. ESCREVA REIVINDICAGOES
QUE FACILITEM A PROVA PERICIAL.

Existe um brocardo juridico bastante familiar aos
operadores do direito, que diz o seguinte: in dubio pro reo.
Essa expressdo retrata o principio juridico da presungio
da inocéncia. Aplicando esse principio a seara das acdes de
infragoes de patentes: na davida, se nao restar comprovado
categoricamente que houve infragio em um determinado
caso, ndao ha condenacio do suposto infrator.

Isso implica que cada reivindicagdo tem de ser uma
armadilha certeira, que aprisione o infrator dentro dela e
nao dé margens a davidas de que ele é realmente um infra-
tor. Um exemplo mais concreto pode ilustrar melhor esse
tipo de situacio:

Reivindicacdo 1: Anel de pistao de substrato metdlico
que compreende quatro faces planas, sendo uma face
radial interna, uma face radial externa e duas faces
laterais, caracterizado pelo fato de que sua face radial
externa foi submetida a um processo de pulverizacdo
catédica de ions de titanio.
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No exemplo acima, é dito na reivindica¢ao que a face
externa do anel de pistdo foi submetida a um processo de
pulverizag¢do catddica.’* Em sua defesa, um eventual infra-
tor poderia alegar que, apesar do anel de pistao conter ti-
tanio em sua face externa, esse elemento quimico nao foi
inserido na face externa do pistao mediante realiza¢ao de
um processo de pulverizacdo catodica.

Assim, o mais adequado para a situacdo do exemplo
acima seria a constru¢ao de um quadro reivindicatério que
contivesse uma reivindicagdo de processo e uma reivindi-
ca¢io de produto; a reivindica¢ao de produto ndo se reme-
tendo, em momento algum, ao processo.

Reivindicacdo 1: Anel de pistao de substrato metdlico
que compreende quatro faces planas, sendo uma face
radial interna, uma face radial externa e duas faces
laterais, caracterizado pelo fato de que sua face radial
externa compreende uma camada de espessura de X
mm de titanio que revela um nivel de adesdo Y ao
substrato do anel.

Reivindicacdo 2: Processo de fabricacdo de anel de
pistdo dotado de uma face radial externa, caracteriza-
do pelo fato de que compreende uma etapa de pulve-

53. Esse tipo de reivindicacio em que o preAmbulo define um produto, e a parte
caracterizada define um processo, é conhecido pelos profissionais americanos
como product-by-process claim. Nas palavras do doutrinador americano Morgan
Rosemberg, a redacio de product-by-process claims deve ser evitada nao apenas
porque esse tipo de reivindicagio dificulta a prova pericial em situacoes litigiosas,
mas também porque muitos examinadores de patentes entendem que quando o
estado da técnica compreende um objeto substancialmente igual, ainda que feito
por um processo de fabricacdo diferente, ele constitui prova suficiente da falta de
novidade dessa reivindicagio (ROSEMBERG, 2015, p. 43).
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rizacdo catodica de ions de titanio sobre a face radial
externa do anel.

5.5.10. QUANDO A INVENGAO COMPREENDER UM

PARAMETRO OBJETIVO DETERMINADO, SEMPRE

DEFINA RANGES NUMERICOS OU PERCENTUAIS PARA

REPRESENTAGAO DESSE PARAMETRO.
Reivindicacdo 1: Arame de aco tratado na superficie
para estruturas de reforco para artigos de manufatura
feitos de material elastomérico vulcanizado, em que
dito arame é revestido com uma camada de liga meta-
lica, caracterizado pelo fato da dita liga ser uma liga
bindria de zinco/manganés compreendendo de 0,3 a
4,9% em peso de manganés.

Restrinja o escopo de protecdo nas reivindicagoes de-
pendentes e garanta o devido suporte no descritivo:

Reivindicacdo 2: Arame de aco tratado na superficie
de acordo com a reivindicacdo 1, caracterizado pelo
fato do teor de manganés ser de 0,3 a 4,5% em peso.
Reivindicacdo 3: Arame de aco tratado na superficie
de acordo com a reivindicacio 2, caracterizado pelo

fato do teor de manganés ser de 1,5 a 4% em peso.

(Reivindicagoes 1, 2 e 3, logo acima, extraidas do pe-
dido de patente P19908169-5).

Trecho do Descritivo de P19908169-5:
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Dito arame é revestido com uma camada de liga metdlica e
é caracterizado pelo fato de que dita liga é uma liga bindria
de zinco/manganés compreendendo de 0,3 a 4,9% em peso
de manganés.

Preferivelmente, o teor de manganés da liga bindria da pre-
sente invengdo é de 0,4 a 4,5% em peso, ainda mais prefe-
rivelmente de 1,5 a 4% em peso (p. 4, §1 de P19908169-5).

Resumindo, sempre que houver um valor objetivo a
ser mencionado da reivindica¢io (ex.: 5 gramas, 3%, 2 cm,
3,5 segundos), deve ser ampliada a margem desse para-
metro objetivo para uma faixa de valores numéricos (ex.:
entre 2 ¢ § gramas, entre 1 e 5%, entre 1 ¢ 3 cm, entre 2 e
5 segundos, etc.).

Note-se que, na definicio desse range de valores, o
input do inventor é fundamental. Em outras palavras, nio
¢ recomendavel que o redator-procurador atribua valores
arbitrarios a este range sem antes consultar o inventor.

5.5.11. ESCREVA REIVINDICAGOES
SIMPLES DE SEREM INTERPRETADAS

Existem dois caminhos possiveis que um titular de
uma patente pode trilhar para fazer com que seu concor-
rente pare de comercializar seu produto ou lhe indenize
pelos prejuizos advindos da infragio a uma patente:

* uma tratativa extrajudicial (i.e., um acordo amiga-
vel entre as partes); ou

» o litigio (i.e., a via judicial).

E bastante comum que as partes resolvam a questao pe-
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las vias judiciais, repassando a solugao da questdo a decisao
de um juiz de direito.

Em tese, em um caso envolvendo a infracio de uma-
patente, o juiz pode decidir se determinard ou ndo determi-
nard uma pericia técnica para esclarecer se houve infracao
em um caso concreto.

Na pratica, nos casos judiciais envolvendo infragiao de
patentes, quase sempre é determinada a pericia. Contudo,
nem sempre o juiz adota (nem é obrigado a adotar) a opi-
nido do perito.’*

Corrobora com essas afirmagdes o entendimento cor-

rente do STF:

O juiz ndo estd vinculado ao lado pericial, de maneira que
lhe é dado afastar as conclusées apresentas e decidir com
base nos demais elementos trazidos aos autos, conforme in-
dica o artigo 436 do Cédigo de Processo Civil. Entretanto,
as conclusoes da pericia devem ser efetivamente rejeitadas
quando o trabalbo é inaproveitdvel, carente de fundamenta-
¢do ou desmotivado [...] (STF - ARE 679150 AgR. Relator:
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013).

Tudo isso para concluir que, de modo preferencial, o
redator deve escrever o texto do quadro reivindicatorio o
mais claro e inteligivel possivel, de tal modo que, até mes-
mo um juiz de direito sem conhecimento profundo na tec-
nologia descrita na patente seja capaz de entendé-lo.

54. Vide artigos 436 e 440 do CPC de 1976 (arts. 479 e 481 do CPC de 2015).
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5.6. CASOS COMUNS QUE GERAM
EXIGENCIAS EM REIVINDICACOES

Como dito no capitulo 3 do presente livro, as exigén-
cias sao comunicagoes de um examinador do INPI, solici-
tando que o titular corrija falhas de ordem formal compre-
endidas em seu documento. Grande parte das exigéncias
emitidas pelos examinadores de patentes recai sobre o con-
teudo das reivindicacdes.

Regra geral, exigéncias trazem o seguinte inconvenien-
te aos redatores e titulares de pedidos de patente: o gasto
desnecessdrio de tempo e honorarios com a elaboracao de
uma resposta a exigéncia e o pagamento de taxas adminis-
trativas para a corre¢ao dos erros de ordem formal.

Para que sejam evitadas as exigéncias as reivindica-
¢oes de um pedido de patente, o redator deve estar bastan-
te atento ao item 3.2.3.4 do presente livro, bem como as
orientagdes que seguem.

5.6.1. BASE DE ANTECEDENTES

A regra da base de antecedentes determina que, em
uma reivindica¢ao, nenhum elemento pode ser citado sem
que seja previamente introduzido.

Exemplo:

1. Al¢a de acesso caracterizada pelo fato de que é cons-
tituida de aco carbono revestido por uma camada de
baquelite de 5 mm de espessura e possui, pelo menos,
um elemento de fixacdo associdvel ao trator agricola.

Na reivindica¢do acima, a expressao trator agricola
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aparece na parte caracterizada sem antes ter sido defini-
da ou citada em qualquer outra parte da reivindica¢io. O
correto seria introduzir essa expressao previamente, COmo
demonstra o exemplo a seguir:

1. Al¢a de acesso de um trator agricola caracterizada
pelo fato de que é constituida de aco carbono reves-
tido por uma camada de baquelite de 5 mm de es-
pessura e possui, pelo menos, um elemento de fixacdao
associdvel ao trator.

Outro exemplo em que a regra da base de anteceden-
tes ndo € atendida é quando mais de um elemento € intro-
duzido e apenas um dos elementos é comentado, sem que
seja especificado qual deles.

Exemplo:

1. Mdquina de escrever dotada de uma estrutura metd-
lica e trinta teclas diferentes, cada tecla contendo um
caractere, as teclas estando mecanicamente associadas
a estrutura metdlica, caracterizada pelo fato de que a
estrutura metdlica é feita de aco, e a referida tecla é

feita de PVC.

Para corrigir essa ultima reivindicacdo, a parte carac-
terizada da reivindicagio poderia ser levemente alterada
para uma das seguintes versoes:

1. Mdquina de escrever dotada de uma estrutura metd-
lica e trinta teclas diferentes, cada tecla contendo um

caractere, as teclas estando mecanicamente associadas
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a estrutura metdlica, caracterizada pelo fato de que a
estrutura metdlica é feita de aco, e, pelo menos uma
das teclas é feita de PVC.

ou

1. Mdquina de escrever dotada de uma estrutura me-
talica e trinta teclas diferentes, cada qual contendo um
caractere, as teclas estando mecanicamente associadas
a estrutura metdlica, caracterizada pelo fato de que a
estrutura metdlica ¢é feita de aco, e as trinta teclas sdo
feitas de PVC.

ou

1. Mdquina de escrever dotada de uma estrutura me-
tdlica e trinta teclas diferentes, cada qual contendo
um caractere, uma das teclas constituindo na tecla
espaco, as teclas estando mecanicamente associadas
a estrutura metdlica, caracterizada pelo fato de que a
estrutura metdlica é feita de aco, e a tecla espaco é
feita de PVC.

A regra da base de antecedentes ndo se encontra postu-

lada objetivamente nas instru¢ées normativas do INPI e na
Lei de Propriedade Industrial brasileira. De todo modo, ain-
da que de forma indireta, essa regra encontra respaldo legal
nos seguintes artigos de lei e instru¢des normativas: art. 33
da Instrucao Normativa n°® 31/2013 do INPI; art. 4°, inciso
I1I, da Instru¢do Normativa n°® 30/2013; e art. 25 da LPL
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Art. 33 da Instrugio Normativa n® 31/2013:

Art. 33. Todos os documentos basicos do pedido, a saber
relatorio descritivo, as reivindicacoes, os desenhos (se hou-
ver) e o resumo devem ser apresentados de maneira que
possibilite sua reproducao.

Artigo 4°, inciso III, da Instru¢do Normativa n® 30/2013:
Art. 4°. As reivindicacoes, quanto a formulagio, deverdo
cumprir as seguintes especificacoes:

1. cada reivindicagio deve definir, clara e precisamente, e
de forma positiva, as caracteristicas técnicas a serem prote-
gidas pela mesma.

Artigo 25 da LPI:

Art. 25. As reivindicagoes deverdo ser fundamentadas no
relatério descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria ob-
jeto da protegdo (LPI, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

No Brasil, a regra de base de antecedentes nao é leva-
da tdo a sério a ponto de uma falha em seu atendimento
gerar graves problemas ao titular da patente — pelo menos
este autor desconhece qualquer precedente juridico que in-
dique o contrario.

Em outros paises, como os Estados Unidos, por exem-
plo, essa regra é levada a ferro e fogo e pode inclusive ex-
trapolar a seara das exigéncias administrativas e virar tese
de defesa da parte contraria ao titular da patente objeto de
uma contenda litigiosa. Um caso concreto é o precedente
Energizer Holdings and Eveready Battery vs. Atico Inter-
national (and others) US International Trade Commission,
29.3.2007, em que os réus foram absolvidos por usarem
em sua defesa o argumento de que a reivindicagdo 1 da
patente de titularidade da parte contraria®® nao atendia a
regra de base de antecedentes.

55.US5464709 — Alkaline cells that are substantially free of mercury — publi-
cada em 7.11.1995.
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TOME NOTA!

E importante que o redator de pedidos de patente te-
nha um conhecimento minimo das leis e diretrizes ad-
ministrativas que governam a propriedade industrial
em outros paises.

Ter, pelo menos, uma nogao superficial do que pode
ser matéria sujeita a exigéncia no estrangeiro, ter
conhecimento do modo como outros paises julgam
acoes de infragao (se reconhecem a doutrina dos equi-
valentes ou se adotam interpretacdes literais das rei-
vindicacoes, por exemplo), e saber quais paises tém
legislagdoes mais flexiveis ou rigidas com relagiao as
excegoes de patenteabilidade e desimpedimento (vide
itens 3.1.5 e 3.1.6), é fundamental para quem deseja
escrever um pedido de patente que serd depositado em
diversos paises além do Brasil.

5.6.2. POSICIONAMENTO DA EXPRESSAQ CARACTERIZANTE.
Um dos fatores que mais geram exigéncias solicitando
a corre¢ao de reivindicagoes € o posicionamento da expres-
sdo caracterizante. Como dito no item 5.2 do presente livro,
toda reivindicacdo deve compreender a seguinte estrutura:

preambulo + caracterizado pelo de que + novidade
Ocorre que, em alguns pedidos de patente, sobretu-
do naqueles elaborados por redatores menos experientes,

a expressdo caracterizante nao divide corretamente o que
¢ estado da técnica do que € inovagdo. Isso pode ocorrer
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por dois motivos distintos: por descuido do redator, ou de-
vido a uma falha na conducdo da busca de anterioridade
que antecedeu a elaborac¢ao do pedido de patente (que ndo
pode dar ao redator a dimensdo correta do estado da téc-
nica da invencao pleiteada).

E muito simples posicionar corretamente a expressio
caracterizante dentro de uma reivindica¢do; basta mencio-
nar o que for anterior a inven¢ao atrds dessa expressao e
definir as novidades trazidas pela inven¢do apos a referida
expressdo. Se alguma caracteristica compreendia pelo esta-
do da técnica estiver mencionada apds a dita expressdo, ou
se uma caracteristica compreendida apenas pela inven¢do
estiver definida no preAmbulo da reivindicacdo, isto serd
suficiente para fundamentar uma exigéncia pelo INPL.

E importante frisar que a modificacio no posiciona-
mento dessa expressio nao altera em nada o escopo de
prote¢ao da invengao. O posicionamento da expressao ca-
racterizante serve apenas para discriminar o que é novo
daquilo que ja é conhecido dentro do texto da reivindica-
¢do. Desse modo, pouco importa se o preambulo da reivin-
dicacdo é maior ou menor que a sua por¢ao caracterizada.

Exemplo:

Revindicacdo X — Objeto dotado das caracteristicas
A, B, C, caracterizado pelo fato de que compreende
também as caracteristicas D, E, F.

Revindicacdo Y — Objeto dotado das caracteristicas A,
B, caracterizado pelo fato de que compreende também
as caracteristicas C, D, E, F.

Revindicacdo Z — Objeto dotado da caracteristica A
caracterizado pelo fato de que compreende também as
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caracteristicas B, C, D, E, F.

No exemplo acima, apesar de a expressdo caracteri-
zante estar posicionada em porgoes diferentes das reivindi-
cagoes, as reivindicagoes X, Y e Z definem o mesmo escopo
de prote¢ao; ou seja, um objeto que compreende as carac-
teristicas A, B, C, D, E, E.

5.6.3. USO DE DOIS OU MAIS PONTOS FINAIS

Caso tenha prestado atencdo ao item 3.2.3.4 da pre-
sente obra, o leitor com certeza notou algo bastante pecu-
liar referente a estrutura de uma reivindicacdo: toda rei-
vindicacdo deve compreender apenas um ponto final em
toda sua extensao (e isso independe se esta revindicagio
compreende trés ou trinta linhas de texto!).

Escrever textos longos sem o uso de pontos finais é
bastante dificil em um primeiro momento. Contudo, com
o tempo, o redator se acostuma com essa regra e passa a
adotar outros recursos graficos como substitutos aos pon-
tos finais.

Note que, apesar de estar vetado o uso de mais de um
ponto final em uma reivindicagdo, nada impede que o re-
dator utilize a vontade os seguintes sinais de pontuacdo na
elaboracdo de sua reivindica¢ao: ponto-e-virgula (;), virgu-
la (,), dois pontos (:), asterisco (*).

Nada impede também que ele divida o conteido da
reivindicagdo em topicos, pule linhas, use bullet points ou
adote o ponto-e-virgula como substituto ao ponto final.

Usando a criatividade, o redator cria sua propria for-
ma de pontuar o texto de sua reivindicagdo. Nesse contex-
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to, uma estrutura como a que segue, que abusa do uso de
virgulas, ponto-e-virgulas, dois pontos, tracinhos e bullet
points, é perfeitamente possivel no que tange aos requisitos
formais determinados pelo INPI:

HIFHHHEHHE S, I SRR
#i#t#H##H# caracterizado pelo fato de que ##H####H#H#H

= HHEHEEE
=
u HHEHEE
= HHEHEEE

A, R HEEEEEEE R R
A, AR, S AR | A
A S, SHEEEAE, S A AR R
O R, SRR, R AR SRR A
HHHHEE # HEE SRR, HEHEEEE, #HEEE R HEHEEE

HHHHE FHHEEE # S HHEBHE S BB, HEHERHE,
HHHE AR HEEEE HEEEE R R, S,
HAHE 5 R, AR, S R, SR

5.6.4. NAO E PERMITIDO DEFINIR VANTAGENS
E TRECHOS EXPLICATIVOS DE USO DO OBJETO

Muitas vezes, é necessario explicar qual a fungdo de
determinado elemento em um objeto de uma reivindica-
¢do para que seja definido claramente qual o papel deste
elemento dentro da inven¢do. Entretanto a Instrugdo Nor-
mativa n°® 30/2013 proibe a redacdo de trecho explicativo
quanto ao funcionamento, vantagem e uso do objeto nas
reivindicagdes de uma patente (vide artigo 4°, inciso 111, da
instru¢do normativa referida).

Nestes casos, para driblar esta regra, utiliza-se expres-
soes como capaz de, suficientemente capaz de, configurado

144

para, adaptado para e programado para entre o elemento e
a fun¢io a ele atribuida.
Exemplo:

Reivindicacdo 1: Faca de aco, caracterizada por com-
preender uma lamina dotada de uma superficie cortan-
te capaz de cortar a borracha de um pneu de um trator.

Reivindicacdo 1: Colete a prova de balas, caracteriza-
do pelo fato de que compreende uma camada interna
de malha de kevlar®; esta malha sendo dotada de uma
espessura tal que seja suficientemente capaz de impe-

dir a penetragio de balas calibre 9 mm.

5.6.5. UMA REIVINDICAGAQ DEVE DESCREVER A DISPOSIGAO
E A RELAGAO ENTRE CADA UM DE SEUS ELEMENTOS

A reivindicacdo ndo pode apenas citar cada um dos
elementos integrantes de um objeto sem estabelecer uma
relacdo entre eles.

Exemplo:

Pega X caracterizada pelo fato de que compreende os
dispositivos A, B e C. < + < Reivindicacdo suscepti-
vel a exigéncias.
O correto seria:
Peca X caracterizado pelo fato de que compreende

dispositivos A, B e C; o dispositivo A, disposto na face
frontal da pega X, estando associado fluidicamente ao
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dispositivo B; a peca X compreendendo em seu inte-
rior o dispositivo C. + + < Versido corrigida.

Esta regra é descrita com mais clareza no artigo 13 da

Instru¢cao Normativa n® 30/2013:

A requerente deve definir apds a expressdo “caracteriza-
do por” somente a nova forma ou disposicdo introduzida,

contendo todos os elementos que a constituem, bem como

seus posicionamentos e interconexdes em relacdo ao con-

junto, ndo compreendida no estado da técnica (artigo 13 da
Instrugio Normativa n® 30/2013 — grifou-se).

De modo bastante simplificado, para atender a essa

regra, € preciso que a reivindicagdo tenha um conteudo

“desenhavel”. Em outras palavras, quando a reivindicacao

discorre sobre um objeto concreto, de formas e limites bem

definidos (i.e., que ndo constitui um processo ou produto
quimico per se), quem lé a reivindica¢do deve ser capaz de
desenhar o que 1é, e esse desenho nao podera ser realizado

em inumeras formas abstratas, tal como ilustrado nas re-

presentagoes seguir.
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Essa regra deriva claramente do texto do artigo 25
da Lei de Propriedade Industrial, que postula que a rei-
vindica¢do devera definir de modo claro e preciso o obje-
to da protecio:

Art. 25. As reivindicacoes deverdo ser fundamentadas no
relatdrio descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da protecdo (LPL, Lei n° 9.279, de 14 de maio de
1996 — grifou-se).
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5.6.6. NAO UTILIZAR EXPRESSOES QUE GEREM
AMBIGUIDADE OU INDEFINICOES, TAIS COMO
PREFERENCIALMENTE, POR EXEMPLO, TAL COMO E MAIS
PARTICULARMENTE NO TEXTO DAS REIVINDICAGOES

A utilizacdo de expressdes como estas no texto das
reivindicagOes gera exigéncia fundamentada na Instrucgio
Normativa n® 30/2013, que determina que as reivindica-
¢coes devem definir de forma clara e precisa as caracteristi-
cas técnicas protegidas.

Existe resolucio do INPI que permitiria o uso com
cautela desse tipo de expressao.

3.50 Expressdes como preferivelmente, por exemplo, tal
como, mais particularmente ou similares, devem ser exami-
nadas com especial aten¢do para assegurar que as mesmas
ndo introduzam ambiguidade. Tais expressdes ndo apre-
sentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicacio;
ou seja, a caracteristica que se segue a qualquer expressao
como estas deve ser considerada como inteiramente opcio-
nal. Exemplo: Em uma reivindicacdo de processo que plei-
teia o parametro de temperatura “na faixa de 80°C a 120°C,
preferivelmente 100°C”, o termo preferivelmente nao traz
ambiguidade a mesma (Resolu¢ao n® 124/2013 — item 3.50).

Na pratica, contudo, muitos pedidos de patente conti-
nuam sofrendo exigéncia atualmente pela simples inclusio
de expressdes como estas no texto do quadro reivindicat6-
rio dos documentos.*®

56. Vide exigéncias publicadas para os seguintes pedidos de patente: P10206560 (6.1
—RPI 2312); BR122015000898 (6.1 — RPI2312); P10520198 (6.1 — RPI 2309).
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TOME NOTA!

E recomendado que o redator use e abuse da expres-
sdo preferencialmente no texto do descritivo do pe-
dido de patente, mas jamais utilize essa expressio no
texto do quadro reivindicatorio.

5.7. ALGUNS EXEMPLOS DE REIVINDICAGOES INDEPENDENTES

Talvez, ap0s a leitura de tantas regras, dicas e excegoes
para construcdo de reivindicagdes, ndo tenha ficado muito
clara a forma como estas construgdes textuais aparecem
nos pedidos de patente.

Seguem trés bons exemplos de reivindicagdes inde-
pendentes compreendidas por documentos de patente
brasileiros.

P10401757-9 — SISTEMA E METODO
DE MEDICAO DE AUDIENCIA TELEVISIVA

Depositante: Ibope Pesquisa de Midia Ltda.
Data de depdsito: 14.05.2004

1. Sistema de medicdo de audiéncia televisiva, particular-
mente para a medicdao de audiéncia de pelo menos um tele-
visor (1), compreendendo um meio de detecciao de mudan-
ca de estado de sintonia (2) do televisor (5), um dispositivo
de processamento de informacoes, pelo menos um meio de
envio de assinaturas (4) e pelo menos uma central de audi-
éncia; o sistema sendo caracterizado pelo fato de que com-
preende ainda um meio de geracdo de assinaturas (3) que
gera assinaturas contendo informacgées sobre o contendo
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emitido pelo televisor, e o meio de envio de assinaturas (4)
envia as assinaturas geradas pelo meio de geracdao de assi-
naturas (3) para a central de audiéncia em tempo real toda
vez que o dito meio de deteccio (2) detecta uma mudanca
no estado de sintonia do televisor (1).

PI8201668-2 - FECHADURA PARA VEICULO

Depositante: Volkswagen do Brasil Ltda.
Data de depdsito: 24.03.1982

1. Fechadura para veiculo, particularmente adequada para
utilizacdo na tampa de compartimento de bagagem do
mesmo, do tipo compreendendo uma placa de base e um
membro de fechadura cooperantes, caracterizada pelo fato
de que a referida placa de base (1) e o referido membro
de fechadura (8) sdo proporcionados com superficies em
forma de cunha (3,8) cooperantes para orientar e prender
firmemente a tampa.

PIS700844 — DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
DE BANCO DE VEICULOS AUTOMOVEIS

Depositante: Mercedes Benz do Brasil S.A.
Data de depdsito: 23.02.1987

1. Dispositivo de travamento de banco deslocdvel sobre
trilhos para frente e para trds de veiculos automdouveis, espe-
cialmente do banco do motorista de 6mibus e caminhoes,
instalado na armacao inferior do banco entre as suas pa-
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redes ou estruturas laterais (1), compreendendo primeiros
elementos de engate (9 até 13) moveis, e segundos elemen-
tos de engate (15 até 17) fixos com relacio a carroceria
do veiculo, sendo que os primeiro e segundo elementos de
engate cooperam entre si, caracterizado por abranger uma
barra (6) de acionamento disposta em direcdo transversal
aos trilhos e montada giratoriamente nas paredes ou estru-
turas laterais (1), sendo que os referidos primeiros elemen-
tos de engate (9 até 13) estdo ligados articuladamente com
a barra (1) onde os pontos de articulacao encontram-se pa-
ralelamente afastados do eixo giratério da barra (1).
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_PATENTES DA
AREA QUIMICA

Patentes de produtos quimicos si0 um universo a par-
te, um universo que destoa bastante das patentes para tec-
nologias nio quimicas (tecnologias da area de mecanica,
elétrica, extrativista e manufatura, por exemplo). Nao faz
muito tempo, no Brasil, produtos quimicos sequer eram
consideraveis patentedveis, vide artigo 9° da Lei de Pro-
priedade Industrial de 1971 (revogada pela nova LPI, Lei
n°® 9.279, de 1996):

Art. 9° Nao sao privilegiaveis:

b) as substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabili-
dade dos respectivos processos de obten¢do ou modificagio;

c) as substancias, matérias, misturas ou produtos alimenti-
cios, quimico-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtengio ou
modifica¢do;

d) as misturas e ligas metalicas em geral, ressalvando-se,
porém, as que, ndo compreendidas na alinea anterior, apre-
sentarem qualidades intrinsecas especificas, precisamente
caracterizadas pela sua composi¢io qualitativa, definida
quantitativamente, ou por tratamento especial a que te-
nham sido submetidas;

(Artigo 9° da Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971 —
antiga lei de propriedade industrial brasileira — grifou-se)
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A seara das patentes quimicas (sobretudo patentes de
farmacos) envolve discusses absolutamente peculiares, que
ndo encontram paralelos em patentes de qualquer outra tec-
nologia. Um exemplo disso sdo as patentes de pipeline, as
patentes de segundo uso e polimorfos; a anuéncia prévia da
ANVISA; e a licenca compulséria para patentes de farmacos.

Para entender um pouco melhor o mundo das paten-
tes quimicas, € essencial o dominio prévio da quimica. Por
esse motivo, segue uma breve revisao de alguns conceitos
bdsicos de quimica que visam auxiliar o leitor menos habi-
tuado a esse ramo da ciéncia.

6.1. REVISAO DE CONCEITOS BASICOS

6.1.1. CONCEITUAGAO DE MISTURA E SUBSTANCIA

Substancia é a matéria que apresenta propriedades fi-
sicas bem definidas e invaridveis sob as mesmas condig¢des
de temperatura e pressao. Existem substancias simples, que
consistem no agrupamento de moléculas ou atomos isola-
dos de um unico elemento quimico, e substancias compos-
tas, que consistem no agrupamento de uma unica espécie
de molécula, que combina mais de um elemento quimico
em sua formulagio.

Mistura é combina¢io de duas ou mais substancias
distintas. Existem misturas homogéneas (que possuem
uma unica fase, ou seja, onde ndo se vé a separagdo entre
seus componentes) e heterogéneas (com mais de uma fase).

A tabela a seguir traz exemplos de substancias e mis-
turas.
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Substéancias Misturas
Simples Composta Homogénea Heterogénea
, .H2 o ,HZO agua + sal agua + 6leo
(gas hidrogénio) (agua)

6.1.2. CONCEITUAGAO DE FORMULA
MOLECULAR E FORMULA ESTRUTURAL

6.1.2.1. FORMULA MOLECULAR

E a representagio mais simples possivel de uma molé-
cula. Neste tipo de representacio, sio listados os elementos
quimicos e as quantidades numéricas de cada atomo pre-
sente na molécula. Exemplo: CO,,H,0,CH,,0,CH, O,

Ao visualizarmos esta representagio, sabemos de
pronto que, uma molécula de glicose, C.H,,0,, compre-
ende seis atomos de carbono, doze dtomos de hidrogénio
e seis atomos de oxigénio. Entretanto, uma férmula mole-
cular ndo da a menor ideia do arranjo espacial dos dtomos
na molécula, apesar desse arranjo espacial fazer toda dife-
renga, como pode ser visualizado a seguir.

6.1.2.2. FORMULA ESTRUTURAL

Refere-se a disposi¢io dos atomos para formar
uma substancia, ou seja, é a forma como atomos se ligam
entre si.

Uma unica féormula molecular pode compreender cen-
tenas ou milhares de variantes estruturais. Sendo vejamos:
a formula molecular quimica C.H, O, pode ser represen-
tada, por exemplo, nas seguintes formas estruturais:
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C,H,,0, representado em oito arranjos estruturais diferentes.

Note que cada uma das moléculas representadas acima
compreende sete atomos de carbono, dez atomos de hidroge-
nio e sete atomos de oxigénio. Entretanto, apesar de compre-
enderem a mesma propor¢do de elementos quimicos, uma
simples troca de posic¢do entre estes elementos pode resultar
em uma alteracio de um composto ativo de medicamento
para um produto sanitdrio, um explosivo ou um pesticida.

6.1.3. 0 ELEMENTO CARBONO E A QUIMICA ORGANICA

Quimica organica é um sub-ramo da quimica que
lida com compostos a base de carbono. Boa parte da
complexidade da quimica que conhecemos advém da qui-
mica organica.

Mas por que existe um sub-ramo da quimica voltado
exclusivamente para esse elemento quimico? Por que nio
temos um sub-ramo para compostos a base de niquel ou
cromo, por exemplo?

Porque o carbono é um elemento especial; esse ele-
mento quimico possibilita a cria¢io de moléculas comple-
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xas que combinam diferentes dtomos entre si. As possi-
bilidades de criagao molecular com base nesse elemento
sdo tdo grandes que, na natureza, existem mais moléculas
incluindo o elemento carbono do que todas as outras mo-
léculas inorganicas combinadas.

As moléculas compostas de carbono siao capazes de
amalgamar elementos quimicos que ndo seriam capazes
de combinar uns aos outros sem a intermedia¢do do ele-
mento carbono. Nesse sentido, o elemento carbono pode
ser interpretado como o cimento que une diferentes tijolos
na construcao de um edificio, sendo os tijolos, os outros
elementos quimicos e o edificio, a molécula formada pela
combinagio de carbono e demais elementos.

O carbono também pode se unir a si mesmo, forman-
do moléculas e cadeias intermindveis, como os hidrocar-
bonetos, os polimeros, as proteinas, o DNA e outras estru-
turas moleculares que compreendem centenas ou milhares
de atomos de carbono em uma s6 molécula. Nesse sentido,
o elemento carbono quando unido a seus pares, também
pode ser entendido como as diferentes partes que com-
poem uma estrutura de trelicas, ou as vigas que dao forma
ao esqueleto metdlico de um arranha-céu, por exemplo.

O elemento carbono € tao sui generis que revela com-
plexidade e diversidade até mesmo quando tido isolada-
mente, na forma de uma substancia simples.

A alotropia é a propriedade que alguns elementos
quimicos tém de formar duas ou mais substancias sim-
ples diferentes. As formas alotropicas do carbono incluem
substancias frageis e abundantes, como carvio e grafite;
substancias rigidas e raras, como o diamante; e substancias
artificiais e inovadoras, como o grafeno.
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As moléculas complexas formadas pelo carbono sio
importantes, porque sao elas que possibilitam a vida na
forma como a conhecemos. Toda forma de vida, seja ela
microscoOpica ou macroscopica, pertencente a qualquer um
dos reinos da biologia, depende fortemente das relagoes in-
tricadas que os atomos carbono estabelecem consigo mes-
mo e com outros elementos quimicos.

Neil Degrasse Tyson, discipulo de Carl Sagan e apre-
sentador da série Cosmos: a Spacetime Odyssey, define,
com primazia, a importancia do elemento carbono para o
surgimento da vida no planeta Terra.

The carbon atom. The essential element for life on Earth.
Why¢ Carbon is special because it can bond with four other
elements at a time. It can connect many different atoms, as
well as other carbon atoms, it can curl into rings and string
together into chains building molecules far more complex
than any crystal. No other element have the same flexibility.
Even atoms that have the same chemical properties like sili-
con cannot form the amazing different variety of molecules
built by carbon. The carbon based molecules, we call them
proteins (the molecules of life), contain literally hundreds of
thousands of atoms. Carbon elements are the backbone of
every living thing on Earth, including us. That is the differ-
ence between rocks and living things. Life can make enor-
mous molecules of astounding size and complexity, freeing
matter to improvise, evolve and even love. (NEIL, D. T. In:
Cosmos: A Spacetime Odyssey Fox Broadcasting Company.
National Geographic Channel, temporada 1, episédio 6)

No proximo item, sdo exibidas algumas criagdes mo-
leculares baseadas no elemento carbono.
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6.1.4. QUAL O NiVEL MAXIMO DE COMPLEXIDADE
QUE PODEMOS ALCANGAR COM MOLECULAS
A BASE DE CARBONO?

Resposta: ndao ha limites.

Para que se tenha uma ideia, cumpre observar a seguir
algumas estruturas moleculares organicas de origem natu-
ral e artificial.

CH,
/ oH
HE N '
N OH H
N
)\ ‘ /> CH,
N
0 N
| OH
CH,
Cafeina — estimulante presente Adrenalina — hormonio liberado
no café e no chd preto. em situacoes de stress.
0 \ /0
/S
N

Sildenafil — principio ativo do medicamento Viagra®
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- CH,~CH—CH_~CH-—CH, CH—CH_-CH

S0 o

Poliestireno — polimero aplica- PET (polietileno tereftalato)
do em embalagens e isolantes — polimero encontrado em
térmicos. garrafas de refrigerantes.

CH, cH CH,

3

CH,
Betacaroteno — encontrado em alimentos é o percursor

para producdo de vitamina A.

Betaendorfina — neurotransmissor responsdvel pelo

bem-estar nos seres humanos.

EXTREMIDADE 5 TIMINA

EXTREMIDADE 3’
o—,/° ADENINA w; "ﬁ o

USSRl esel

LN
Ly

NH; -0,

AL
e

nu\/'q {ﬂp
N .
N,
GUANINA * CITOSINA }\d 2

OH
EXTREMIDADE 3’

ESQUELETO DE
DESOXORRIBOSE-FOSFATO

EXTREMIDADE 5

Molécula do DNA (dcido desoxirribonucleico).
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6.1.5. 0 QUE SAO “RADICAIS LIVRES”?

Em uma defini¢ao bastante simplista, radicais livres
sdo pequenas moléculas que se desprendem de moléculas
maiores, podendo ser substituidas por outras espécies de
radicais ou por ions de elementos quimicos monoatdomicos
até que se neutralize a carga ionica da molécula mae.

A Encyclopedia Britannica assim define esse conjunto
especial de atomos:

Radical, also called Free Radical, in chemistry, molecule
that contains at least one unpaired electron. Most mole-
cules contain even numbers of electrons, and the covalent
chemical bonds holding the atoms together within a mole-
cule normally consist of pairs of electrons jointly shared by
the atoms linked by the bond. Most radicals may be con-
sidered to have arisen by cleavage of normal electron-pair
bonds, every cleavage having produced two separate en-
tities, each of which contains a single, unpaired electron
from the broken bond (in addition to all the rest of the
normal, paired electrons of the atoms) (WALLING, C. T.,
Encyclopedia Britannica. Disponivel em: http://goo.gl/E]Jr-
6sa. Acesso em: 1 ago. 2015).

Assim, quando vemos uma representagao estrutural de
uma molécula que compreende letras que nao pertencem
a tabela periédica (“R1”, “R2” e “R4”), como a ilustra-
da a seguir, subentende-se que esses simbolos representam
radicais livres, isto €, pequenas moléculas ou dtomos que
poderiam se juntar ou desprender do restante dos dtomos
da molécula.
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= |N
NNy NH
> R4 .
N

Figura extraida do documento de patente PI0712415-5 — Composto, uso de composto,
composigdo farmacéutica e métodos para terapia da dor.

No documento PI0712415-5 (figura acima), € dito que
o radical “R1” pode ser, por exemplo, um simples atomo
de hidrogénio ou qualquer uma das seguintes combinacdes
de elementos: H,C, H,C,, H.C..
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6.1.6. POLIMORFISMO

Polimorfismo é a capacidade de uma unica substancia
se apresentar sob mais de uma forma cristalina, arranjando
seus atomos sob diferentes formas. O polimorfismo pode
ocorrer, por exemplo ,em cristais de compostos organicos,
incluindo farmacos.

O polimorfismo ¢é definido como a habilidade de uma
substancia existir no estado sélido com, no minimo, duas
estruturas cristalinas diferentes. Por consequéncia, cada po-
limorfo é uma fase cristalina distinta.

A principio, todos os fdrmacos apresentam a capacidade
de se cristalizar em estruturas cristalinas diferentes, por-
tanto, todos os farmacos podem apresentar o fenémeno
do polimorfismo. Entretanto, em funcdo de barreiras
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cinéticas e termodindmicas, isso nem sempre é observado.
(ARAUJO, 2011)

A figura abaixo exibe duas formas distintas de crista-
lizagdo da substancia mebendazol (C, H N.O,). Note-se
que, apesar da substincia quimica permanecer a mesma,
revelando a mesma foérmula estrutural nos dois lados da
figura, a distancia entre os d&tomos de duas moléculas adja-
centes difere substancialmente.

reendt

7

72,7A

14 I
FORMA C FORMA A

OC oH @0 @N

Soares (2016), adaptado de Araujo (2011).

2,78

A

O polimorfismo é relevante para o setor farmacéutico
porque muitas das propriedades importantes para um far-
maco podem ser alteradas conforme a forma cristalogra-
fica de apresenta¢io de uma substancia. O polimorfismo
pode alterar a velocidade de dissolu¢ao de uma droga e por
conseguinte acarretar em alteragdes na biodisponibilidade
da mesma (ARAUJO, 2011). Nao obstante, esse fendmeno
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também é capaz de influir na densidade da substancia e
na estabilidade quimica e fisica da droga que, por sua vez,
podem influir diretamente nas caracteristicas da veiculacdo
e acondicionamento de um medicamento.

Tendo sido realizada uma breve introdugio de alguns
conceitos béasicos da quimica, sdo discutidos a seguir a for-
ma aplicada desses conceitos na elaboragdo de reivindica-
¢Oes para patentes de quimica.

6.2. REIVINDICAGOES PARA PATENTES DE QUIMICA

Com excecao do pedido de patente de poliformos
(abordado em detalhes mais adiante), o descritivo e os de-
senhos do pedido de patente de quimica seguem os mes-
mos preceitos dos pedidos de patente de outras dreas téc-
nicas. Nas reivindicag¢des, contudo, as patentes de quimica
sdo bastante distintas das patentes de mecanica, elétrica,
engenharia civil e afins.

Ao longo das altimas décadas, os redatores de patentes
de quimica fizeram uso de bastante empenho e criativida-
de para desenvolver seus proprios métodos de construgio
de reivindicagoes. A seguir sao apontados alguns dos mais
famosos meios de protegio de compostos, substancias e
misturas quimicas encontradas em pedidos de patente.
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6.2.1. REIVINDICAGAO DO TIPO MARKUSH

De acordo com as diretrizes de exame de pedidos de pa-

tente do INPI de 16 de margo de 2015, a primeira pessoa a

utilizar este recuso foi o quimico Eugene A. Markush em um
pedido de patente depositado em 1924, nos Estados Unidos.

Para construir uma reivindicacio do tipo Markush,

€ necessario exibir, na reivindica¢iao, a féormula estrutural

basica da molécula de interesse em meio ao texto da reivin-

dicagido, apontando na férmula estrutural as letras R1, R2,

R3, ..., RX, que representam radicais compreendidos por

esta molécula que podem sofrer variagoes.

No proéprio texto da reivindicagdo, deve ser exibido o

que se enquadraria em cada um destes radicais.
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Seguem alguns exemplos de reivindicacbes Markush:

1. Composto, um sal farmaceuticamente aceitdvel do mes-
mo, diasteredmero, enantidbmero ou mistura do mesmo, ca-
racterizado pelo fato de ser de formula IA:

(R),

IA

em que:

R! é independentemente selecionado de hidrogénio, halo-
génio, alquila C, , alquenila C, ,-CN,-C(=0)-OR,-C(=0)-
-NR,, hidroxi, alcéxi C, , trifluorometila, FCH,-, F,CH-,
CHF,O-, CF,O-, arila C_,, e heteroarila C, ,,

R?¢é selecionado de hidrogénio, alquila C, , alquenila C, ,

1-6°

alcoxi C, , alquilamino C, , di-alquilamino C, , arila C

1-6° 6-10°
o100 Peteroarila C, , beteroariloxi C, ,, heterociclo-
alquiloxi C, , heterocicloalquila C, ,, aril C_, -alcoxi C, ,
aril C_,-alquila C, ,, heteroaril C, -alcoxi C
C,-alquila C o
cicloalquil C, -alquila C, , cicloalquila C_,, cicloalquiloxi
C,-C, e cicloalquil C-C_alquila C, , cicloalquil C, -alco-
xi C,,, alquenila C, ,
C, » alquilamino C arila C

loxi C,,,

ariloxi C

o .y beteroaril

heterocicloalquil C, -alcoxi C, ,, hetero-

em que o dito alquila C alcoxi

1-6°
1o di-alquilamino C, , 10
heteroarila C,, beteroariloxi C,,, heterociclo-
alquiloxi C, , heterocicloalquila C, ,, aril C_, -alcoxi C, ,
aril C_, -alquila C, ,, heteroaril C, ;-alcéxi C, ,, heteroaril
C, -alquila C,,

cicloalquil C, -alquila C, , cicloalquila C, , cicloalquiloxi
C,-C, e cicloalquil C-Calquila C, ,, cicloalquil C,-C al-
coxi C, ; sdo opcionalmente substituidos por um ou mais
grupos selecionados de -CN, -SR, -OR, -O(CH,) -OR, R,
-C(=0)-R, -CO R, -SO,R, -SONR,, halogénio, -NO,,
-NR,, -(CH,), NR, e-C(=0)-NR ;

G, G?, G’ e G* sdo independentemente selecionados de H
e metila; ou dois de G, G%, G° e G* sdo ligados juntos para
formar um alquileno C,_, e os outros dois sdo independen-

ari-

1-3° 1-3°
heterocicloalquil C, -alcoxi C-3, hetero-

temente selecionados de H e metila;

nel,2, 3 ou4;

cada R é independentemente hidrogénio, alquila C, , al-
quenila C, , ou alquila C, , halogenado; e

X, Y e Z sdo independentemente selecionados de C(=0),
NH, N-CH,, N, C, CH, e CH, em que pelo menos um de
X, Y e Z é selecionado de NH, N-CH, e N; em que no
mdximo um de X, Y e Z ¢ C(=0); e em que Z nio é C(=0)
(Reivindicacao 1 de PI0712415-5 — Composto, Uso de um
Composto, Composi¢cao Farmacéutica e Métodos para Te-
rapia de Dor).
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1. Composi¢io farmacéutica, na forma de uma cépsula
compreendendo:

um granulo compreendendo um composto terapéutico em
uma mistura intima com pelo menos um excipiente farma-
ceuticamente aceitdvel, [carcterizado pelo fato de que| o
dito composto terapéutico é um composto de pirimidilami-
nobenzamida de férmula I:

\

em que
R1 representa hidrogénio, alquila inferior, alcoxi inferior-
-alquila inferior, aciléxi-alquila inferior, carboxi-alquila
inferior, alcoxicarbonila inferior alquila inferior, ou fenila-
-alquila inferior;

R2 representa hidrogénio, alquila inferior, opcionalmente
substituido por um ou mais radicais R3 idénticos ou dife-
rentes, cicloalquila, benzcicloalquila, heterociclila, um gru-
po arila, ou um grupo heteroarila mono- ou biciclica com-
preendendo zero, um, dois ou trés dtomos de nitrogénio no
anel e zero ou um dtomo de oxigénio e zero ou um dtomo
de enxofre, grupos estes que em cada caso sdo ndo-substi-
tuidos ou mono- ou polissubstituidos; e

R3 representa hidroxi, alcoxi inferior, aciloxi, carboxi, al-
coxicarbonila inferior, carbamoila, carbamoila N-mono-
ou N,N-dissubstituida, amino, amino mono- ou dissubs-
tituido, cicloalquila, heterociclila, um grupo arila, ou um
grupo heteroarila mono- ou biciclica compreendendo zero,
um, dois ou trés dtomos de nitrogénio no anele zero ou um
dtomo de oxigénio e zero ou um dtomo de enxofre, grupos

estes que em cada caso sdo ndosubstituidos ou mono- ou
polissubstituidos;

ou em que R1 e R2 juntos representam alquileno com
quatro, cinco ou seis dtomos de carbono opcionalmente
mono- ou dissubstituido por alquila inferior, cicloalquila,
heterociclila, fenila, hidréxi, alcoxi inferior, amino, amino
mono- ou dissubstituido, oxo, piridila, pirazinila ou piri-
midinila; benzalquileno com quatro ou cinco dtomos de
carbono, oxaalquileno com um oxigénio e trés ou quatro
datomos de carbono; ou azaalquileno com um nitrogénio
e trés ou quatro dtomos de carbono, onde o nitrogénio é
nao-substituido ou substituido por alquila inferior, fenila-
-alquila inferior, alcoxicarbonila inferior-alquila inferior,
carboxi-alduila inferior, carbamoila-alquila inferior, car-
bamoila N-mono- ou N,N-dissubstituida-alquila inferior,
cicloalquila, alcoxicarbonila inferior, carboxi, fenila, fenila
substituida, piridinila, pirimidinila, ou pirazinila;

R4 representa hidrogénio, alquila inferior, ou halogénio;
em que o prefixo “inferior” significa um radical tendo até,
e incluindo, um maximo de sete atomos de carbono, os ra-
dicais em questdo sendo lineares ou ramificados com rami-
ficacdo unica ou multipla,

ou um N-6xido ou um sal farmaceuticamente aceitdvel do
dito composto de pirimidilaminobenzamida de formula |
(Reivindicagio 1 de BRPI0719438 — Composi¢io Farma-
céutica)

1. Artigo compreendendo um veiculo e wm macrémero li-
gado a ele

Macromero
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[caracterizado pelo fato de que] o macrémero compreende
um elemento de ligacao opcional, um grupo de ligacio, um
espacador e um grupo de amoénio quaternario.

2. Artigo de acordo com a reivindicacdo 1 [caracterizado
pelo fato de que] o referido macromero é um composto de
formula (I),

R A XS X AR Y

em que -A- é independentemente um do outro e representa
um elemento de ligacdo cujo elemento de ligacao tem m+1
ou o+1 valéncias, X, X,, e X, sdo iguais ou diferentes e
representam um grupo de ligacdo, SP é um espacador tendo
n+1 valéncias, e-N(R,R,R,)* representa um grupo de amo-
nio quaterndrio carregado positivamente;

m, n e o sdo independentes um do outro e representam um
niimero inteiro de 1-10, preferivelmente 1-7, e mais pre-
ferivelmente de 1-4, p ¢ 0 ou 1, Y representa uma por¢dao
orgdnica ou inorgdnica carregada negativamente, e 0 con-
terido de grupo de aménio quaterndrio é de 0,01-25% por
peso de nitrogénio, preferivelmente de 0,05-12%, também
preferivelmente de 0,1-6% do peso total do referido ma-
cromero (Reivindicacdes 1 e 2 de BRPI0713986 — Com-
postos Organicos)

6.2.2. REIVINDICAGOES DE SEGUNDO USO
Também conhecidas como reivindicagao suiga (ou
swiss-type claim), sdo as reivindicacdes que reivindicam um
composto quimico ja conhecido para uma nova aplicacio.
De acordo com Marcio Junqueira Leite, as reivin-
dicag¢oes de segundo uso ocorrem “quando sao desen-
volvidos novos usos para substancias principios ativos,

moléculas ou composi¢oes ja previamente conhecidos”
(LEITE, 2015, p. 12).
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Ainda segundo Leite (2015, p. 13), “o0 novo uso pode
ocorrer tanto no campo médico, onde é mais comum,
como fora dele’’, nas dareas quimica, agricola, biotecnolo-
gia, dentre outras”.

O mais comum, contudo, ¢ quando se descobre que um
determinado farmaco ja conhecido para combate a uma do-
enca A também ¢ eficaz no combate a uma doenca B, sendo
inédito o tratamento da doenca B com o aludido farmaco.

Para ilustrar esse topico, imagine que algum dia é
descoberto que o acido acetilsalicilico (Aspirina®) minis-
trado em doses elevadas, por um periodo prolongado de
tempo, é eficaz no combate ao cancer de prostata. Com
base nesta informacao, cria-se uma reivindicagao que pro-
tege o acido acetilsalicilico exclusivamente para a cura de
cancer de prostata.

A forma basica desta reivindicagdo costuma ser:

Uso de X para preparo de um medicamento Y.

Segundo Pedro Moreira’®, constituem exemplos de
reivindica¢oes de segundo uso:

1. USO DE CARIOFILENOS OU COMPOSICOES
QUE COMPREENDEM CARIOFILENOS, [caracteriza-
do pelo fato de que] se destina a fabricacio de medicamen-
to para o tratamento de condicoes inflamatdrias e dores in-

flamatérias do corpo de animais, particularmente do corpo
humano. (P10419105-6 — Aché)

57. Um exemplo cldssico é o uso do corante DDT como inseticida (BARBOSA,
2010, P. 1.272).
58. Moreira, 2010, pp. 51-59.
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1. Uso de composi¢do farmacéutica contendo crotoxina
caracterizado por ser na preparacio de um medicamento
para tratar distonias musculares. (P10705590-0 — UFMG)

1. O uso das drogas antimuscarinicas caracterizado por ser
para prepara medicamento para bloquear o desenvolvimen-
to de epilepsia. (P10303123 — UNIFESP)

O INPI nao tem obje¢des quanto a concessdao de pa-
tentes de segundo uso. Entretanto, o instituto faz ressalvas
as reivindica¢oes de segundo uso que compreendem a pala-
vra “tratamento” em seu texto, pois métodos terapéuticos
nao sio considerados invencdo, de acordo com o inciso
VIII do artigo 10 da LPI. Vide excerto a seguir.

3.79 Na drea farmacéutica as reivindicagcdes que envolvem
o uso de produtos quimico-farmacéuticos para o tratamen-
to de uma nova doenca utilizam um formato convencional-
mente chamado de férmula suica: “Uso de um composto
de formula X, caracterizado por ser para preparar um me-
dicamento para tratar a doenga Y.

3.80 Ressalta-se que este tipo de reivindicacio confere
protecdo para o uso, mas ndo confere protecio ao método
terapéutico, o qual ndo é considerado inven¢dao de acordo
com o inciso VIII do art. 10 da LPI. Reivindica¢bes do tipo
“Uso para tratamento”, ”Processo/Método para tratamen-
to”, “Administracdo para tratamento” ou seus equivalentes
correspondem a reivindicacoes de método terapéutico e,
portanto, ndo sdo consideradas inven¢do de acordo com
o inciso VIII do artigo 10 da LPI (Revisdo das Diretrizes
de Exame de Pedidos de Patente, bl. 1, p. 32 — em fase de

consulta publica).

Note-se contudo que, apesar de o INPI ndo se opor a
patentes de segundo uso, a Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) adota posicionamento contrario ao ins-
tituto, entendendo que esse tipo de reivindica¢ao ndo deve
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ser considerado patenteavel pelos motivos que seguem.

Quanto a pedidos que tenham por reivindicacio o “novo
uso de substancias — A Diretoria Colegiada em reunido reali-
zada dia 23 de novembro de 2003 manifestou-se no seguinte
sentido: “A Diretoria Colegiada considerou que o instituto é
lesivo a saride piiblica, ao desenvolvimento cientifico e tecno-
[6gico do pais, podendo dificultar o acesso da populacio aos
medicamentos. Neste sentido, decidiu pela ndo concessio da
anuéncia prévia a casos de pedidos de patente de segundo
uso (ANVISA, Reunido do dia 23 de novembro de 2003).

A opiniao da ANVISA é importante porque, desde
2001, a agéncia reguladora cumpre o papel secundério de
examinadora de pedidos de patente para firmacos (mais
sobre este assunto no item 10.4 do presente livro).

Assim, no momento em que escrevo, as reivindicagoes
de segundo uso compreendidas por patentes de firmacos
tém sido indeferidas pelos técnicos da ANVISA, apesar de
serem consideradas patenteaveis pelo INPI.

Enquanto o INPI, responsdvel pela concessdo de patentes
em todos os segmentos tecnoldgicos, historicamente sem-
pre admitiu o patenteamento de invengoes de segundo uso,
a ANVISA, responsdvel pela anuéncia prévia na concessio
de patentes na drea farmacéutica, tem declarada posi¢io
contrdria ao instituto (LEITE, 2015, 101).

Note-se que, como a LPI permite a interferéncia da
ANVISA apenas no exame de patentes de firmacos, as rei-
vindicac¢des de segundo uso para patentes nao relacionadas
a farmacos (ex.: uso de uma substincia ja conhecida com
uma nova funcio de inseticida ou fertilizante) tém sido de-
feridas sem maiores problemas.
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TOME NOTA!

Como o tema das patentes de segundo uso ainda nio
estda consolidado na doutrina, nem devidamente posi-
tivado em um diploma legal, e como o backlog atual
do INPI (i.e., o tempo que leva para o instituto exa-
minar e conceder patentes) é de pouco mais que 10
anos, recomendamos hoje o deposito de pedidos de
patente dotados de reivindicacoes de segundo uso.
Isso porque, se depositar hoje um pedido de patente
de segundo uso de um farmaco, é possivel — e bastan-
te factivel — que nos proximos 10 anos a ANVISA ja
tenha mudado de opinido sobre essa questdo e esteja

deferindo estes documentos.

6.2.3. REIVINDICAGAO DE POLIMORFOS

As reivindicacoes de polimorfos fogem a praxe da de-

finicdo do arranjo atdomico espacial das moléculas e nor-

malmente definem parametros relativos as caracteristicas

fisico-quimicas dessas substancias.

Como cada polimorfo revela suas proprias caracteris-

ticas fisico-quimicas, tendo, por exemplo, ponto de fusio

e ponto de vapor distintos de outros polimorfos da mesma

molécula; a protecao conferida por estas reivindicagoes é

definida em termos destas propriedades.
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Polimorfos de uma mesma substincia quimica, devido a
possibilidade de formacdo de diferentes redes cristalinas,
podem ter propriedades fisico-quimicas diferentes, tais
como ponto de fusdo, reatividade quimica, solubilidade
aparente, taxa de dissolu¢do, propriedades mecanicas e oti-
cas, pressdo de vapor, entre outras. Dessa forma, deverdo

sempre ser definidos por meio de suas caracteristicas fisico-
-quimicas [...] (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente,
2012, bloco 1, p. 26 — em fase de consulta publica).

Nesse tipo de reivindicacdo, é bastante comum a de-

fini¢io de padroes obtidos por cristalografia de raios X.
Vide exemplos:

1. Polimorfo de Forma A, CARACTERIZADO por ser
de N-benzil-N’- (2,5-diisopropiel-fenil)-Nisopropil-malo-
namida.

2. Polimorfo cristalino de N-bnzil-N’-(2,6-diisopropil-
fenil)-Nisopropil-malonamida, CARACTERIZADO por
exibir um padrao de difracio de po de raios X que tem
pelo menos um pico caracteristico expresso em graus 2K
em aproximadamente 16,0, 19,6 ou 28,1 (P10614028-9
Inibidor Cristalino de Acat — Warner-Lambert Company).

Polimorfo cristalino A de p-bidroxibenzoato de (2S)-(4E)-
-N-metil-5-[3-(5-isopropoxipiridin)il]-4-penten-2-amina,
[caracterizado pelo fato de] exibir um padrdo de difracao
de p6 de raios X tendo picos caracteristicos expressos em
graus (2-0°) ao redor de 7,6 e 15,2 e 19,7 (P10709781-6
Formas Polimorfas de [..] para tratamento de distirbios do
sistema nervoso central — Targacept, INC.)

1) Forma cristalina (A, B, I, I1, B, &, etc.) do composto X
caracterizado por possuir ponto de fusio de 151°C, me-
dido por calorimetria diferencial exploratéria (DSC 2K
min-1); apresentar reflexoes (2-teta) a 7,5, 10,1, 12,0, 12,4,
13,7, 15,0, 16,0, 17,3, 17,7, 18,0, 19,2, 19,8, 20,7, 21,0,
22,2,22,7,22,9,23,6,24,1, 25,6 ¢ 30,5, com as respectivas
intensidades relativas 11,4, 63,0, 19,0, 21,0, 7,6, 15,2, 9,5,
7,6,5,7,14,3, 5,7, 23,0, 11,4, 11,4, 61,0, 100,0, 13,3, 7,6,
28,6, 9,5 e 7,6, em seu difratograma de raios-X; apresentar
picos maximos a 3338, 1708 e 1431 cm-1 em seu espectro
de infravermelbo;

apresentar picos mdximos a 107,9, 118,2 e 135,0 ppm em
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seu espectro de RMN de estado sélido 13C;

apresentar picos mdximos a 264 e 267 cm-1 em seu espec-
tro FIR e apresentar picos mdximos a 3080, 1580 e 122
cm-1 em seu espectro Raman (Patenteabilidade de Novas
Formas Cristalinas de Substincias Polimoérficas e de Novos
usos Médicos — INPI).

De acordo com as Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patente de 2012, bloco I, do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (em fase de consulta publica), o INPI per-
mite o deferimento de pedido de patentes para polimorfos,
desde que os mesmos atendam aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial, e ndo esbarrem
nas obje¢oes definidas nos artigos 10 e 18 da Lei de Pro-
priedade industrial (vide capitulo 3 da presente obra).

Certa feita, o INPI publicou uma proposta de dire-
trizes de exame de polimorfos do, denominada Patentea-
bilidade de Novas Formas Cristalinas de Substincias Po-
limorficas e de Novos usos Médicos. Apesar dessa propos-
ta nunca ter entrado em vigor oficialmente e atualmente
ndo estar disponivel no website do instituto, é recorrente o
uso da mesma por examinadores da autarquia para auxilio
durante exame de pedidos de patente de polimorfos.

A referida proposta de diretrizes determina os seguin-
tes detalhes para a elabora¢ao do descritivo do pedido de
patente de polimorfos:

Para a caracterizagdo da nova forma polimérfica reivindi-
cada, é imprescindivel que o relatério descritivo contenha,
na data de deposito do pedido, as caracteristicas necessa-
rias a sua completa descrigao, de acordo com as tecnologias
inerentes a sua perfeita caracterizacdo, tais como as exem-
plificadas a seguir, ou técnicas alternativas validadas que
melhor as identifique:
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A. Difracio de Raio X de Cristal Unico (DRX de mono-
cristal);

B. Difra¢ao de Raio X pelo Método de P6 (DRX pelo mé-
todo de po);

C. Espectroscopia de Ressonidncia Magnética Nuclear de
Carbono no Estado Sélido (RMN-13C);

D. Espectrometria na Regidao do Infravermelho;
E. Espectroscopia Raman;
F. Microscopia Eletronica (hot stage);

G. Anilise Térmica: Calorimetria Diferencial Exploratéria
(DSC), Termogravimetria (ATG) e Andlise Térmica Dife-
rencial (ATD).

Destas técnicas, no caso de um monocristal da substancia
quimica, a técnica de DRX de cristal vinico é suficiente para
a perfeita caracteriza¢do da estrutura cristalina.

Ndo havendo monocristal da substancia quimica, deve-se
utilizar a técnica de DRX pelo método do p6 com indexa-
cdo, ou seja, devem ser apresentados os indices de Miller
das distancias interplanares, os angulos de Bragg e as in-
tensidades relativas de pelo menos 20 reflexées, além dos
pardametros de cela unitdria. Nos casos em que a indexagdo
ndo seja apresentada, faz-se necessdria a apresentacao dos
outros parametros descritos e a complementacao da técnica
de DRX pelo método do p6 com outros métodos de andli-
ses (minimo de 2).

A comprovagdo da pureza da amostra é necessdria e a téc-
nica de andlise utilizada para a identificacdo da substancia
quimica e o seu grau de pureza farmaceuticamente aceitdvel
devem ser informados, pois impurezas na amostra podem
causar interferéncias na qualidade dos resultados da andli-
se de caracteriza¢do da estrutura cristalina (Patenteabilida-
de de Novas Formas Cristalinas de Substancias Polimérfi-
cas e de Novos usos Médicos — INPI - p. 11)

Impreterivelmente, esses detalhes devem ser apresen-

tados no ato do deposito do documento, nio podendo
ser incluidos como meio de resposta a uma exigéncia, por
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exemplo, sob o risco de serem considerados “adi¢ao de
matéria nova”.

No que se refere ao atendimento do requisito de ativi-
dade inventiva por uma reivindicacio de um novo polifor-
mo, a proposta de diretrizes do INPI determina que

[...] a atividade inventiva de uma forma polimérfica serd
aferida ao se constatar que a dita forma solucione um pro-
blema do estado da técnica suficientemente diferenciado,
como, por exemplo, o aumento da estabilidade, da solubili-
dade aparente ou da processabilidade. Uma vez que ndo hd
nenhum conbecimento geral que torne possivel a previsdo
das propriedades de um polimorfo, ndo seria 6bvio produ-
zir uma nova forma cristalina na expectativa de resolver
um determinado problema técnico (Patenteabilidade de
Novas Formas Cristalinas de Substancias Polimorficas e de
Novos usos Médicos — INPI - p. 14).

Em outras palavras, para que se determine que uma
reivindica¢ao de um pedido de patente de polimorfos aten-
da ao requisito de atividade inventiva, é necessario e su-
ficiente que esse novo poliformo solucione um problema
do estado da técnica. Isso porque as propriedades dos po-
limorfos sdo imprevisiveis, no sentido de que é impossi-
vel predizermos que uma determinada forma cristalina de
uma substancia X ird revelar determinadas caracteristicas
fisico-quimicas sem antes realizarmos exames laborato-
riais com essa forma cristalina em especifico.

Se quiser alterar a velocidade de dissolugio de um
determinado principio ativo ou melhorar a estabilidade
quimica de uma substancia para aumentar o seu prazo de
validade, um pesquisador tera de produzir inimeros poli-
morfos cristalinos distintos da mesma substancia e testar
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individualmente as caracteristicas fisico-quimicas de cada
uma destas formas cristalinas. Encontrando um polimor-
fo dotado de uma caracteristica vantajosa, o pesquisador
constata que esta forma cristalina em especifico é capaz de
solucionar tal problema do estado da técnica.

Por todo esse esfor¢o inerentemente envolvido na pes-
quisa e desenvolvimento de novas formas polimérficas, o
INPI entende que todo polimorfo novo e capaz de solucio-
nar um problema do estado da técnica revela necessaria-
mente atividade inventiva.

6.2.4. REIVINDICAGAO DE NOVAS CONCENTRAGOES

Esse tipo de reivindicagio normalmente reivindica a
prote¢ao de misturas formadas pela combinagio de dife-
rentes substancias quimicas. Quando a nova concentracao
é empregada em uma patente da area de firmacos, é mais
comum o uso da expressao “nova dosagem” em vez de
“nova concentracao”.

Exemplos de reivindica¢bes de nova concentragao:

1. Composi¢iao em emulsio para aplicagio na pele compre-
endendo um componente aquoso, um ou mais ingredientes
organicos insoldveis em dgua totalizando pelo menos cerca
de 15 por cento em peso da composicdo, e cerca de 1 até
cerca de 10 por cento em peso de microesferas de silica po-
rosa com tamanho médio de particula entre cerca de 5 pm
e cerca de 20 pm (P10413317-0 — Composicdo em Emulsao
— Schering-Plough Healthcare Products).

1. Combustivel diesel misturado, caracterizado pelo fato de

que compreende:

a) uma fragdo de combustivel diesel compreendendo olefi-
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nas em uma quantidade de 2 a 80% em peso; ndo olefinas
em uma quantidade de 20 a 98% em peso, em que as nao
olefinas compreendem mais do que 50% em peso de pa-
rafinas; e oxigenados em uma quantidade de pelo menos
0,012% em peso;

b) uma fraciao de combustivel diesel selecionada do grupo
consistindo de um diesel hidrotratado derivado de Fischer-
-Tropsch, um diesel hidrocraqueado derivado de Fishcer-
-Tropsch, um diesel hidrotratado derivado de petréleo, e
um diesel hidrocraqueado derivado de petrdleo, e misturas
destes; e

¢) uma quantidade eficaz de pelo menos um antioxidante
livre de enxofre;

em que pelo menos uma por¢ao do combustivel diesel mis-
turado € derivada de produtos de sintese de Fischer-Trop-
shc e o combustivel diesel misturado compreende enxofre
em uma quantidade de menos do que 1 ppm

(PI0407087-9 — Combustivel Diesel Misturado, Compo-
nente de Mistura de Diesel de Fischer-Tropsch, e Processos
para Produzir um Componente — Chevron).

1. Mistura de substancias quimicas para a formacdo de
composicdo refratdria, sendo a mistura pulverulenta de
substancias quimicas destinada a formacdo de uma compo-
si¢do refratdria, compreendendo uma carga de particulas
refratdrias particulas metdlicas e particulas contendo pe-
roxido de metal, caracterizada por as particulas contendo
peroxido de metal terem uma concentragio de perdxido de
célcio de 75 por cento no mdximo em peso e preferivelmen-
te 65 por cento em peso no maximo de uma concentragao
de per6xido de magnésio de 30 por cento no maximo em
peso de concentracao de perdxido de bario de 92 por cento
em peso no maximo e/ou de concentragdo de peroxido de
estroncio de 90 por cento em peso no maximo (P19507176-
8 — Mistura de substincias quimicas para a formacio de
composicao refrataria — Fib-Services).

E possivel também a reivindicacio de uma nova con-
centra¢ao para uma razao molar de uma substancia quimica:
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1. Fosfato ou polifosfato de aluminio amorfo caracterizado
por uma densidade aparente entre 1,95 e 2,30 gramas por
centimetro cibico e uma razao molar de fésforo a aluminio
maior que 0,8 (P10514279-2 — UNICAMP).

6.2.5. REIVINDICAGAQO DE PROCESSO DE OBTENGAQ

As reivindicacoes de processo de obtencdo sao as uni-
cas reivindicagdes relacionadas ao mundo quimico que ja
eram consideradas deferiveis no Brasil antes da nova lei de
propriedade industrial de 1996.

Art. 9° Nio sdo privilegidveis:

b) as substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabili-
dade dos respectivos processos de obten¢ao ou modificacao;

(Artigo 9° da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971 -
antiga lei de propriedade industrial brasileira — grifou-se).

Como o proprio nome revela, este tipo de reivindica-
¢do protege o processo de fabricacio de uma droga, subs-
tancia quimica ou mistura de substancias.

Tal como a reivindica¢do de processo para manufatu-
ra de objetos (vide item 5.5.2), esta reivindicacdo podera
atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva,
ainda que o produto dela resultante ndo atenda a esses cri-
térios. Em outras palavras, é possivel patentear uma nova
forma de produgdo de uma droga, ainda que essa droga
seja conhecida, desde que o processo de fabrica¢ido desta
droga seja novo e inventivo.

Também é comum encontrar as duas formas de prote-
¢do simultaneamente em um unico pedido de patente, isto
é: uma reivindicacdo independente para uma substancia
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quimica e uma reivindica¢io independente do processo

de obten¢ido da substancia quimica em um mesmo quadro
reivindicatorio.
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Exemplos de reivindica¢bes de processo de obtencdo:

1. Um processo para a preparagio de éter fluorometil 2, 2,
2-trifluoro-1-(trifluorometil) etilico (sevoflurano) caracteri-
zado por compreender as seguintes etapas:

reagir hexafluoroisopropanol com: uma fonte de formalde-
ido selecionada do grupo consistindo de paraformaldeido
e 1,3, S-trioxano; um agente de cloracdo selecionado do
grupo consistindo de cloreto de oxalila, cloreto de sulfurila
e cloreto de tionila; e um dcido forte selecionado do grupo
consistindo de dcido sulfitrico concentrado e fumegante,
onde os reagentes sio combinados de modo selecionado
do grupo consistindo de a) adicionar o dcido forte a mis-
tura de HFIP, fonte de aldeido e agente de cloragdo; e b)
adicionar o agente de cloracdo a mistura de HFIP, fonte de
aldeido e dcido forte; e c) adicionar o HFIP a mistura de
fonte de formaldeido, dcido forte e agente de cloracao, para
formar o intermedidrio sevoclorano; e reagir sevoclorano
com um fluoreto de metal alcalino ou um fluoreto de tetral-
quilamonio de cadeia linear ou ramificada na presenca de
uma quantidade subestequiométrica de um iodeto de metal
alcalino, ou um iodeto de tetralquilaménio de cadeia rami-
ficada ou linear, para formar sevoflurano (Reivindicacao 1
de BRPI0622034 — Process for the preparation of Fluoro-
methyl 2,2,2 Trifluoro — 1)

1. Processo para preparacio de poli(met)acrilatos de ure-
tano de baixa viscosidade, diluiveis em dgua, caracterizado
por os poli(met)acrilatos de uretano serem obteniveis por
reagdo dos componentes;

(a) pelo menos um poliisocianato oligomérico em média
com pelo menos trés grupos isocianato,

(c) pelo menos um polidxialquilenomono-ol,
(d) pelo menos um (met)acrilato de hidroxialquila,

(e) pelo menos um polidxialquilenopoliol com base em uma

molécula de partida com pelo menos trés fungoes hidroxila,
que é reagida de tal modo pelo menos parcialmente por es-
terificacdo com dcido (met)acrilico, que ainda permanecem
em média de 0,2 até 1,5, de preferéncia 0,3 até 1,3, e par-
ticularmente preferido de 0,5 até 1,2 fungdes hidroxila, em
que o produto de reacdo apresenta um teor de NCO menor
do que 0,5% (Reivindicagio 1 de BR102012025974-5 —
Processo para Preparagdo de (met)acrilatos de Uretano se
Baixa Viscosidade Diluiveis em Agua).

1. Processo para obten¢do de um complexo soliuvel de res-
veratrol e/ou seus derivados caracterizado por compreender
as etapas de:

a) preparar uma solu¢dao aquosa de ciclodextrina, opcional-
mente aquecendo-a;

b) adicionar a referida solucao um dlcool, opcionalmente
aquecendo novamente;

¢) adicionar a mistura obtida na etapa b) um resveratrol,
opcionalmente aquecendo novamente;

d) precipitar os cristais do complexo Ciclodextrina/Res-
veratrol (Reivindicagio 1 de BRPI0705319 — Resveratrol
Complex and Process for the Preparation)
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PATENTES DE MODELO
DE UTILIDADE

7.1. INTRODUGAO

E muito comum que alguns iniciantes na area de pro-
priedade industrial fagam certa confusao a respeito das di-
ferencas entre a patente de invengao e a patente de modelo
de utilidade.

Alguns doutrinadores erroneamente induzem a crer
que a patente de modelo de utilidade serve para proteger
um melhoramento em algo que ja existe, ao passo que a
patente de invenc¢do cumpre a func¢do de proteger apenas
invengoes disruptivas (i.e., a lampada de Thomas Edison, a
prensa de Gutenberg, a primeira locomotiva e o primeiro
computador pessoal, por exemplo).*’

Nem de longe essa informacdo procede. Isso porque
ndo apenas inveng¢oes de breakthrough podem ser objeto
de patentes de inven¢ao, mas pequenas melhorias imple-

59. Uma prova concreta de que patentes de inven¢dao nao servem apenas para
proteger invencdes disruptivas é o fato de que o INPI concede anualmente milha-
res de cartas-patente de invengdo para invengdes incrementais. Na realidade, ndo
seria leviano dizer que a maior parte das patentes concedidas pelo INPI tem como
objeto inveng¢des incrementais. Alguns exemplos pontuais de patentes concedidas
para tecnologias incrementais sao: PI0105481-3, P10215295-9, P10417546-8, as
trés com despacho de concessdo publicado na RPI 2321 de 30/5/2015.
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mentadas em inven¢des muito conhecidas também o sao®.
Nio obstante, a patente de modelo de utilidade adota
como objeto de protecio um elemento muito mais limita-
do do que essa concepg¢io errada postula. Sendo vejamos:

A lei de propriedade industrial define, em seu artigo
9°, que:

Art. 9°. E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de
uso prdtico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial,
que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato in-
ventivo, que resulte em melboria funcional no seu uso ou em
sua fabricacdo (LPI, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

De acordo com a letra da lei, o elemento suscetivel a
protecdao por patente de modelo de utilidade obrigatoria-
mente tem de ser: um objeto de uso prdtico, que apresente
nova forma ou disposicdo, que envolva ato inventivo e que
resulte em melboria funcional em seu uso ou fabricacdo.

Por objeto de uso pritico, entende-se: um objeto pal-
pavel, de propor¢ao macroscopica, preferencialmente ma-
nipulavel pelas maos de um usuario.

Por nova forma ou disposicdo, entende-se: uma modi-
fica¢ao introduzida em parte ou em toda a forma fisica do
objeto, sendo definida e estavel esta forma fisica.

Por resultar em melhoria funcional no uso ou fabri-
cacdo, entende-se: que seja mais pratico para manusear ou
mais barato e/ou mais rapido de fabricar.

Por ato inventivo, entende-se: um requisito analogo a
“atividade inventiva” (requisito para concessio de paten-
tes de invencdo) s6 que apreciado em escala reduzida. O

60. Compartilha desse ponto de vista o doutrinador Gama Cerqueira (CER-
QUEIRA, , 2010, v. 11, t. L, p. 40).
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ato inventivo €, por defini¢do, a propriedade de uma inven-
¢do menor, de uma criagdo que nio se qualifica a prote¢io
por patentes de inven¢do.®!

Portanto, com base nessa definicdo, ndo podem ser
protegidos por patente de modelo de utilidade os seguin-
tes elementos:

» férmulas quimicas;

" NOvos materiais;

» processos industriais;
* métodos;

» softwares embarcados;

* inven¢Oes mais sofisticadas, que vao além do dito
“ato inventivo”;

» dentre outros elementos que se adéquam somente a
protecdo por patente de invengao.

A seguir, sdo revelados alguns exemplos de objetos
que se enquadram perfeitamente na definicio de modelo
de utilidade dada pelo texto da LPI

7.2. EXEMPLOS DE OBJETOS PROTEGIDOS
POR MODELO DE UTILIDADE

Com base em nossa interpretag¢ao do artigo 9° da LPI,
em nosso entendimento, os seguintes objetos constituem
exemplos classicos de modelos de utilidade:

61. Barbosa, 2002.
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Disposi¢do nova em lacre de tampa de garrafa (MU9101674-6)
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Porta-lixo veicular (MU8801144-5)

7.3. LIMITAGOES DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

Regra geral, a concessdo de uma patente de invengdo
traz muito mais beneficios ao seu titular que uma patente
de modelo de utilidade. Dentre as desvantagens da paten-
te de modelo de utilidade, podemos citar os problemas
que seguem:

i. O modelo de utilidade compreende apenas uma
unica reivindica¢ao independente no quadro reivin-
dicatério (vide artigo 10 da Instru¢do Normativa n°
30/2013 e o artigo 23 da LPI);

ii. O modelo de utilidade tem apenas 15 anos de vi-
géncia (cinco anos a menos que as patentes de in-
vengdo — vide art. 40 LPI);

ili.Em tese, € muito mais dificil emplacar uma infra-
¢do por equivaléncia a uma patente de modelo de
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utilidade. Isso porque, para determinacdo de infra-
¢do a uma patente de modelo de utilidade, deve-se
preferir a interpretacdo literal em oposi¢do ao uso
da doutrina dos equivalentes.

iv.O modelo de utilidade encontra dificuldades de ge-
rar pedidos de patente correspondentes no exterior.

Este ultimo detalhe — encontrar dificuldade de gerar
pedidos de patente correspondentes no exterior —, advém
do fato de que a maioria dos paises no exterior ndo conce-
dem patentes de modelos de utilidade; portanto, nio reco-
nhecem o “ato inventivo” como requisito para concessao
de patentes de um modo geral.

Por esse motivo, fica dificil convencer um examinador
no exterior — nos paises onde ndo existe modelo de utili-
dade®? — de que uma criagdo que atende ao requisito de
ato inventivo no Brasil (que, portanto, ndo tem atividade
inventiva em nosso pais) atenderd ao requisito de atividade
inventiva no exterior.

Quanto a ser mais dificil emplacar uma infragdo por
equivaléncia a uma patente de modelo de utilidade, esse

62. Segundo a WIPO, a Organiza¢io Mundial de Propriedade Intelectual, ape-
nas os seguintes paises e regides possuem modelo de utilidade: Albania, Angola,
Argentina, ARIPO (African Regional Industrial Property Organization), Armé-
nia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijio, Belarus, Belize, Brasil, Bolivia, Bulga-
ria, Chile, China (incluindo Hong Kong e Macau), Colémbia, Costa Rica, Re-
publica Checa, Dinamarca, Equador, Egito, Estonia, Etidpia, Finlindia, Franga,
Georgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Irlanda,
Italia, Japao, Cazaquistao, Kuwait, Quirguistio, Laos, Maldsia, México, OAPI
(African Intellectual Property Organization), Peru, Filipinas, Polonia, Portugal,
Republica da Coreia, Republica da Moldavia, Federagao Russa, Eslovdquia, Es-
panha, Taiwan, Tajiquistdao, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrania, Uruguai e
Uzbequistao (fonte: http://goo.gl/YOnlnM).
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entendimento pode ser obtido por duas fontes do direito:
pela doutrina e pela prépria jurisprudéncia.
Entendimento doutrinario:

“A prdtica jurisprudencial indica que o escopo da patente
tende a ser maior, ou menor, para efeitos de determinar a ex-
tensdo das equivaléncias, conforme a importancia inovadora
da patente padrao. Uma patente inaugural, de grande signi-
ficado para a tecnologia pertinente, terd suas reivindicagbes
interpretadas de maneira a dar maior substincia a prote¢do.

Reversamente, uma pequena invengdio, sem duvida paten-
tedvel mas corriqueira, terd suas reivindicacoes lidas es-
tritamente, até mesmo literalmente. Tal ocorre sem haver
qualquer politica industrial judicidria, mas simplesmente
porque nos campos ainda ndao desbravados pela tecnologia,
ainda ndo existe matéria em dominio publico, ou no alcan-
ce de patentes alheias” (BARBOSA, 2007, 243).

“Courts have determined how broadly they see “equiva-
lents™ based on the degree of advance over the art the orig-
inal patent represents. When the patent is on a “mere im-
provement” the courts tend not to consider as “equivalent”
a product or process that is even a modest distance beyond
the literal terms of the claims” (MERGES; NELSON, 1990,
pp- 853-868).

Decisoes judiciais brasileiras que negam a aplica¢ao
da doutrina dos equivalentes para determinagao de infra-
¢do a patentes de modelo de utilidade:

TJSP - AC 0120562-97.2007.8.26.0000 — 9* Cama-
ra de direito privado — Rel. Des. Antonio Vilenilson - J.
31.07.2012.

Rio do Sul — SC - Processo n° 054.07.005577-0 — Fualvio
Borges Filho — 13.01.2012.

Caxias do Sul — RS — 1° Juizado da 1* Vara Civel — Processo
n.° 010/1.07.0006607-428 — Darlan Elis de Borba e Rocha
—-28.06.2011.
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7.4. VANTAGENS DO MODELO DE UTILIDADE
EM RELAGAO A PATENTE DE INVENCAO

Na pratica, a unica vantagem do pedido de patente de
modelo de utilidade em relacdo ao pedido de patente de
invengao € o fato de que o pedido de patente de modelo
de utilidade é muito mais facilmente deferido pelo INPI do
que o pedido de patente de invencao.

Isso, evidentemente, advém do fato de que, por de-
fini¢ao, o “ato inventivo”, requisito para deferimento de
modelos de utilidade, é muito mais facilmente alcancado
que a “atividade inventiva”, requisito para deferimento de
patentes de invengao®.

7.5. MUDANGA DE NATUREZA

E possivel converter um pedido de patente de inven-
¢do em um pedido de patente de modelo de utilidade du-
rante o processamento administrativo do documento. O
procedimento para essa troca de pedido de patente de in-
vengao para pedido de patente de modelo de utilidade cha-
ma-se “mudanca de natureza” e pode ocorrer tanto para
converter um pedido de modelo de utilidade em um pedido
de patente de inven¢do como o contrario, isto é, converter
patente de inven¢ao em modelo de utilidade.

Com base nessa possibilidade, muitos redatores evitam
ao maximo depositar pedidos de patente de modelo de utili-
dade, sempre tentando obter uma patente de invenc¢do para
qualquer que seja a criagdo. Quando o INPI entende nao ser
possivel o deferimento de um pedido de patente de inveng¢io

63. Labrunie, 2007, p. 119.
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pelo nio atendimento do requisito de atividade inventiva
por suas reivindica¢des independentes, o redator solicita a
mudanga de natureza do documento para pedido de patente
de modelo de utilidade (art. 35, inciso II, e art. 36, LPI).

Esta é uma boa estratégia, do ponto de vista da pro-
tecdo dos direitos do titular da patente: sempre tentar a
protecdo por patente de invenc¢do; quando isso ndo for
possivel, admitir a protecio por modelo de utilidade.

Ao buscar a prote¢io mais abrangente possivel, mas
aceitando uma prote¢ao mais restrita quando nao houver
outra op¢ao, o redator faz uso da mesma logica que adotou
ao elaborar o quadro reivindicatério do documento, isto é:
construir reivindicacdes independentes o mais amplas pos-
sivel e dispor de diversas reivindicacoes dependentes para
limitar o contetido das independentes durante o processo
administrativo quando necessario.
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PATENTES DEPENDENTES

Pense na seguinte situac¢do: se no Brasil foi concedida
uma patente sob sua titularidade para uma tecnologia de
sua autoria, isso significa que vocé pode produzir o objeto
reivindicado em sua patente em territério nacional?

Nao necessariamente! Isso porque vocé pode ter em
maos uma “patente dependente”.

Contrariamente ao que diria o senso comum, ter a ti-
tularidade sobre uma patente ndo concede ao seu titular
o direito de produzir a tecnologia objeto dessa patente.
Quem ¢ titular de uma patente tem o direito de impedir
que outros produzam, comercializem ou utilizem para fins
comerciais determinado produto ou processo protegido
pela patente. Ocorre que, ainda que seja novo e inventivo
em ambito mundial (requisitos indispensaveis a concessiao
da patente), parte deste objeto ou o meio de producdo des-
se objeto pode estar protegido em outra patente vigente. Se
for esse o caso, estamos diante de uma patente dependente
(art. 70, §§ 1 e 2, LPI).

8.1. 0 QUE E UMA PATENTE DEPENDENTE?

E a patente que esta atrelada a uma segunda patente,
se reportando a esta ultima em uma relacao de dependén-
cia direta. Um exemplo classico é a patente que reivindica
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uma espécie enquanto uma segunda patente mais antiga
reivindica o género dessa espécie. Outro exemplo é a pa-
tente que reivindica um componente de um objeto também
protegido por patente. Um terceiro e ultimo exemplo é a
patente que reivindica um produto cujo processo de fabri-
cacdo encontra-se reivindicado em outra patente.

Em todas as situacdes descritas acima, o titular da pa-
tente dependente ndo tem como reproduzir, comercializar
ou utilizar o objeto reivindicado em sua patente se nio
receber autorizagao expressa do titular da outra patente.

Segue um exemplo ilustrativo desse tipo de situacao.

8.2. SITUAGAO ILUSTRATIVA DE UMA PATENTE DEPENDENTE

Vamos supor que uma empresa A seja titular de uma
patente para o elemento 1 da figura abaixo, e que a empre-
sa B, apds a concessdo da patente de A, tenha desenvolvido
o objeto 2, exibido na mesma figura.

2

\
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Agora, vamos supor que a empresa B deposite um pedi-
do de patente para sua tecnologia, e que o quadro reivindica-
torio desse documento compreenda uma tnica reivindicagao
que reivindica a combinag¢io dos dois objetos acima (1 + 2).

(1+2)

Essa reivindicacdo sera deferida?

Teoricamente sim. Se o elemento 2 for patentedvel,
certamente (1 + 2) também o sera.

E se uma patente que reivindica a tecnologia (1 + 2)
for concedida para a empresa B, isso significa que esta em-
presa podera produzir a combinag¢do (1 + 2)? Em outras
palavras, a patente de B, além de conferir exclusividade a
seu titular, também garante o salvo-conduto para reprodu-
¢ao da tecnologia nela reivindicada?

A resposta é: Nao!

A empresa B s6 podera reproduzir o conteudo reivin-
dicado em sua propria patente se obtiver uma autoriza¢do
expressa da empresa A ou alcangar na Justica uma licenga
compulsoria da patente da empresa A. Isto porque a em-
presa B tem em maos uma patente dependente.

Para obtengao desse tipo de licenga pela via legal, deve
ser invocado o artigo 70 da LPI na fundamentacdo do pe-
dido trazido na peticdo inicial da a¢io judicial protocolada
em face de A.
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A seguir é transcrito o texto do artigo 70 da LPI:

Art. 70. A licenga compulsoria serd ainda concedida quan-
do, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipoteses:

I - ficar caracterizada situag¢io de dependéncia de uma pa-
tente em relagdo a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial
progresso técnico em relacdo a patente anterior; e

III - o titular n3o realizar acordo com o titular da patente
dependente para exploragio da patente anterior.

§ 1° Para os fins deste artigo, considera-se patente depen-
dente aquela cuja explorag¢io depende obrigatoriamente da
utiliza¢do do objeto de patente anterior.

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo po-
dera ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderd ser
dependente de patente de processo.

§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo
terd direito a licenga compulséria cruzada da patente de-
pendente (LPIL, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Note-se que, tal como postulado no inciso II do artigo
transcrito, ndo basta que uma patente seja dependente de
outra para que seja garantido o direito a licenca compul-
soria da patente primaria. Além da relacao de dependéncia
entre as duas patentes, o titular da patente dependente tem
de comprovar que sua tecnologia trouxe “substancial pro-
gresso técnico” em relacdo ao aparato de seu interesse.

Evidente que o exemplo da tampinha de caneta reve-
lado neste capitulo é meramente didatico; patentes depen-
dentes comumente envolvem situagdes muito mais comple-
xas e sofisticadas que o caso narrado.

Patentes dependentes sio bastante comuns em far-
macos que utilizam mais que um principio ativo em sua
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formula; processos de fabricagdo diversos, que obrigato-
riamente devam ser utilizados para que seja alcancado de-
terminado produto; e materiais complexos, patenteadveis e
obrigatoriamente necessarios a fabrica¢ido de determinado
produto (como blindagens para coletes balisticos e mate-
riais biocompativeis para confeccdo de proteses humanas,
por exemplo).

O tema se faz pertinente no presente livro porque é
primordial que o titular de um pedido de patente sempre
entenda que a concessao da uma carta patente nao lhe con-
fere direitos de uso de uma determinada tecnologia. Para
saber se € possivel ou ndo produzir determinado produto
no Brasil, é preciso que se faga uma pesquisa de documen-
tos de patentes vigentes depositados em territorio nacional.
Esse tipo de busca é mais conhecido como busca de infra-
¢do ou FTO search (do inglés freedom to operate search).

Diferentemente da busca de anterioridade discorri-
da no item 2.2 da presente obra, a busca de infracdo tem
como universo de pesquisa apenas os documentos deposi-
tados em territério nacional, que tenham sido concedidos
e estejam vigentes®, e pedidos de patente brasileiros com
chances reais de deferimento.®

64. Isto é, com anuidades pagas, que nao foram abandonados e estejam dentro
do prazo de vigéncia da patente.

65. Ou seja, devem ser descartados dessa busca os documentos que contenham
reivindicacdes extremamente abrangentes, que definitivamente esbarrem no es-
tado da técnica e ndo disponham de contetido no descritivo ou nas reivindi-
cagdes dependentes para realizagio de emendas restritivas em seu escopo de
protecao.

195



PEDIDO DE
PATENTE PROVISORIO
E PERIODO DE GRAGA

Pedido de patente provisorio e periodo de graga siao
duas ferramentas de que dispomos para uso em carater
emergencial e excepcional, quando temos de divulgar uma
invencdo previamente ao deposito de seu pedido de paten-
te junto ao INPIL.

Pense na seguinte situacao:

Vocé é um cientista renomado da drea farmacéutica
que, apos anos de trabalho, tento realizado diversas
pesquisas laboratoriais em animais e humanos, acaba
de descobrir uma droga que combate com eficiéncia o
mal do Alzheimer.

Por algum meio alheio ao seu conhecimento, o editor
da revista mais consagrada do mundo em life sciences
fica sabendo, no mesmo dia, desse acontecimento e o
procura imediatamente, propondo uma matéria que
ird estampar seu rosto na capa do perioédico em qua-
renta paises diferentes, tendo o potencial de alavancar
seu nome para o status de celebridade internacional
em pouquissimo tempo.

Ocorre que a publicagdo estard nas ruas dentro de cin-
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co dias e dentro de cinco dias nem vocé nem seu pro-
curador sera capaz de redigir um pedido de patente a
altura da relevancia desta invengdo, tampouco terdo
tempo suficiente para cumprir todas as formalidades
de depdsito determinadas pelo INPI.

O que fazer nesse caso? Perder a oportunidade de di-
vulgar sua inven¢do na mais conceituada revista do
segmento ou perder a oportunidade de depositar um
pedido de patente para sua tecnologia?

Resposta:

O ideal seria que vocé abdicasse da capa da revista da-
quele més, depositasse o pedido de patente e esperasse para
ser capa do proximo més. Outra opgdo seria contentar-se
em estampar capas de outras revistas do mesmo segmento.
Nove em cada dez procuradores recomendariam essa estra-
tégia de aguardar o depdsito e s6 entdo divulgar a invencao.

Contudo, se nao for possivel seguir essa estratégia, se
vocé ndo resistir aos poderes de persuasio do editor da
revista, nem tudo esta perdido.

Isso porque vocé tem em maos duas saidas:

I. fazer uso do “periodo de graca”; ou
II. depositar um “pedido de patente provisorio” para
a invengao.

A opgao I encontra respaldo legal no artigo 12 da LPI,

ao passo que a opgao II é fundamentada no artigo 17 do
mesmo diploma legal.

Art. 12. Ndo sera considerada como estado da técnica a
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divulgac¢io de invencdo ou modelo de utilidade, quando
ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a
data de depdsito ou a da prioridade do pedido de patente,
se promovida:

I - pelo inventor;

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

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

Paragrafo unico. O INPI poderd exigir do inventor declara-
¢do relativa a divulgagio, acompanhada ou nio de provas,
nas condicdes estabelecidas em regulamento.

Art. 17. O pedido de patente de invengdo ou de modelo de
utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindi-
cagdo de prioridade e ndo publicado, assegurard 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.

§ 1° A prioridade serd admitida apenas para a matéria reve-
lada no pedido anterior, ndo se estendendo a matéria nova
introduzida.

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

§ 3° O pedido de patente originario de divisio de pedido
anterior nao podera servir de base a reivindicagdo de prio-
ridade (LPI, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

9.1. PERIODO DE GRACA

Periodo de graga € o periodo de um ano, contado des-
de a primeira divulgacdo da inven¢ado, que a lei estabelece
para que o titular deposite o pedido de patente para tec-
nologia (art. 12, LPI). Passado um ano, a divulga¢io da
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invencdo serd considerada prova da falta de novidade do
objeto reivindicado no pedido de patente. Note que, nesse
caso, independe se a divulgagio foi realizada por terceiros
que tomaram conhecimento desta invengao ou pelo pro-
prio titular do pedido de patente.

9.2. PEDIDO DE PATENTE PROVISORIO

Quanto ao pedido de patente provisorio, no Brasil
este segue as mesmas regras formais do pedido de patente
ndo provisorio. Em suma, esse documento deve apresen-
tar um descritivo, um resumo e um quadro reivindicatorio
contendo pelo menos uma unica reivindicagio.

Nio é preciso caprichar na elaboracio documento.
Basta uma folha de descritivo, uma folha de resumo e uma
folha de quadro reivindicatério redigido em portugués,
uma procuragao (quando couber) e o preenchimento do
formulario FQOO1. Para evitar uma exigéncia emitida no
exame formal da autarquia, é suficiente que o pedido de
patente esteja em conformidade com o artigo 19 da LPI e
que atenda as formalidades minimas indicadas com a sigla
(EF) no capitulo 3 do presente livro.

Art. 19. O pedido de patente, nas condigdes estabelecidas
pelo INPI, contera:

I - requerimento;

II — relatério descritivo;

III - reivindicacoes;

IV — desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa
ao deposito (LPI, Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).
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No caso concreto, em que vocé € o dito cientista que
descobriu a droga que combate o mal do Alzheimer, para
que seja depositado um pedido de patente provisorio, tem
de ser feito o seguinte:

Apresentar-se como descritivo do pedido de patente
um copy-paste de toda a matéria que sera publicada na
revista ou um apanhado de todas as informacdes técnicas
das quais dispomos até o momento sobre a nova droga. O
importante aqui é ndo deixar de inserir no descritivo al-
guma informacdo que em breve sera repassada ao publico
através de revistas ou outras formas de publicacio.

No quadro reivindicatério, é suficiente que seja ela-
borada uma unica reivindicacdo, feita as pressas, como o
prazo determina. Desde que compreenda um tnico ponto
final e uma expressao caracterizado pelo fato de que entre
dois segmentos de texto, ela serd aceita no exame formal.

O resumo pode ser um copy-paste da reivindicacdo,
retirando-se de seu texto a expressdo caracterizado pelo
fato de que.

Apébs o protocolo do depésito do pedido de patente
provisério, o titular tem um ano assegurado por lei para
depositar um novo pedido de patente reivindicando a prio-
ridade do pedido de patente provisorio (art. 17, LPI).

Depositar um pedido de patente provisério é bem mais
seguro que fazer uso do prazo estabelecido pelo periodo de
graca. Isso porque nem todo pais do exterior reconhece o
direito ao periodo de graga®®. Isso significa que, em deter-
minados paises no exterior, se um examinador encontrar a

66. Alguns paises simplesmente nio adotam uma regra para periodo de graca.
Outros paises, como Russia, India e China, adotam como periodo de graga o prazo
limitado de seis meses (STRAUS, 2006).
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revista com a publicacdo da nova droga contra o Alzhei-
mer — ainda que ndo tenha passado uma ano desde sua pu-
blicag¢do —, € possivel que nesse pais essa revista seja enten-
dida como uma anterioridade relevante, capaz de obstar o
deferimento do pedido de patente para a nova droga.
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APOS A REDAGAO DO
PEDIDO DE PATENTE

T3o logo é finalizada a redac¢do do pedido de patente, o
titular (ou o seu procurador) deve apresentar esse documen-
to ao INPI junto a alguns formularios e ao comprovante de
pagamento de uma taxa de dep0sito. A partir desse momen-
to, inicia-se o processo administrativo do pedido de patente.

10.1. FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

10.1.2. DEPOSITO

O depdsito é o momento em que o titular ou o seu
procurador apresenta o pedido de patente junto ao INPI
(art. 20, LPI). Para realizar o depésito, devem ser protoco-
lados no INPI os seguintes documentos:

* Requerimento;
* Formuladrio FQ001¢;
* O pedido de patente contendo, pelo menos, trés

partes distintas: relatorio descritivo, reivindica¢oes
e resumo;

67. Disponivel em: http://goo.gl/RgkWIb.
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» Comprovante de pagamento das taxas de dep6sito; e

» Procuracio do representante®®, se for o caso.

Atualmente, o depésito pode ser realizado tanto pela
via digital provida pela plataforma do e-Patentes quanto
nas dependéncias fisicas do INPI (na sede do Rio de Janei-
ro e nas delegacias regionais).

Para acessar o e-Patentes, o interessado necessitara de
um dispositivo de assinatura digital. Em posse de tal dis-
positivo, devera se dirigir ao seguinte endereco eletrénico:
http://goo.gl/E2xpul.

A data de deposito é importante porque ela serd usa-
da, por exemplo, para fins de afericio de novidade e para
determinagdo do prazo de vigéncia da patente (20 anos
a partir do depésito para patentes de invengdo e 15 anos
para patentes de modelo de utilidade).®’

10.1.3. EXAME FORMAL PRELIMINAR

E um exame de balcio, realizado no ato do depésito,
para saber se o pedido de patente cumpre com os requisi-
tos do artigo 19 da LPI:

Art. 19. O pedido de patente, nas condigdes estabelecidas
pelo INPIL, contera:

I - requerimento;

69. Quando nido for apresentada no ato do depdsito, o titular tem 60 dias
corridos para cumprir com essa obrigacao (art. 216, LPI).
70. Para pedidos de patente provenientes do PCT, a data utilizada para a
contagem da vigéncia da patente ndo é a data de protocolo do documento no
INPI, mas o international filing date, que corresponde a data de depdsito do
pedido de patente PCT em seu respectivo recieving office.
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II - relat6rio descritivo;

III - reivindicagdes;

IV — desenhos, se for o caso;
V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao
depdsito (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Se o staff do INPI entender que o pedido de patente
atende aos requisitos formais preliminares listados no ar-
tigo 19, ele protocola os documentos e a data de apresen-
tacdo dos mesmos sera considerada a data de depésito do
pedido de patente.

Caso o pedido de patente nio cumpra com os requi-
sitos formais listados no artigo 19, mas contenha dados
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, o titu-
lar podera efetuar o protocolo, mediante recibo datado do
INPI, que estabelecera as exigéncias a serem cumpridas no
prazo de 30 dias, sob pena de devolu¢dao ou arquivamento
da documentacido (art. 21, LPI). Cumpridas as exigéncias,
a data de depésito serd a mesma exibida no referido recibo.

Para pedidos de patente encaminhados pelo sistema
e-Patentes, existem certos campos obrigatorios que devem
ser preenchidos no ato do depédsito do documento. En-
quanto nao forem preenchidos todos os campos obrigat6-
rios do sistema, ndo ha como efetuar o protocolo.

10.1.4. PUBLICACAQ

Em tese, o pedido de patente deveria ser publicado 18
meses apos a data de deposito ou prioridade’ do docu-

70. Data de prioridade é a data de dep6sito do correspondente internacional mais
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mento (art. 30, LPI). Na pratica, muitos pedidos de patente
sao publicados muitos anos apods essa data.

A publicagio é realizada na Revista da Propriedade
Industrial (RPI). A RPI é publicada semanalmente no we-
bsite do INPI e esta disponivel eletronicamente em: http://
revistas.inpi.gov.br/rpi/.

Dentre outras fungdes, a data da publicacdo serve
para estabelecer a contagem do tempo de uma infragio de
um terceiro contra o objeto reivindicado em uma patente,
conforme determina o artigo 44 da LPL."

10.1.5. REQUERIMENTO DE EXAME

O depositante deve protocolar um pedido de exame
do seu pedido de patente até 36 meses contados da data
de depdsito do documento. Se ndo o fizer, o pedido sera ar-
quivado (art. 33, LPI). E possivel desarquivar o pedido, em
60 dias contados da publicacio do arquimento, mediante
pagamento de retribuicdo especifica. Passados 60 dias e
nao tendo sido realizado o protocolo do desarquivamento,
o pedido de patente serd arquivado em carater definitivo.

Apesar de ndo estar explicito no artigo 33, quando o
pedido de patente tiver prioridade estrangeira proveniente
do PCT, os 36 meses devem ser contados a partir da data
de depésito internacional do documento PCT.

antigo de um pedido de patente. Se ndo houver correspondente internacional, isto
¢, se o pedido de patente nio tiver pares no exterior, ou se for o primeiro de uma
familia de patentes, a data de prioridade é a mesma data de depdsito do documento.
A data de prioridade também pode ser a data de depédsito de um correspondente
nacional quando se tratar de prioridade interna. Em suma, a data de prioridade é a
data de depésito do primeiro pedido de patente de uma familia de patentes.

71. Vide item 10.2.1 do presente livro.
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E possivel apresentar o pedido de exame juntamen-
te ao depdsito do documento. Procedendo dessa forma, o
titular evita que, por um lapso de sua parte, o pedido de
patente seja futuramente arquivado.

Entretanto, quando o titular espera realizar alteragoes
em seu documento nos 36 meses subsequentes ao ato do
deposito, o ideal € ndo requerer o exame de imediato. Isso
porque o artigo 32 da LPI determina que apds o requeri-
mento do exame, ndo é permitido ao titular a realizag¢ao de
emendas voluntarias em seu pedido de patente.

10.1.6. SUBSIDIOS AO EXAME

Até o final do exame, qualquer terceiro interessado
pode apresentar documentos que subsidiem o exame técni-
co do INPI (art. 31, LPI).

Na pratica, esse dispositivo permite que uma empresa
X tente obstar o deferimento de um pedido de patente de
titularidade de seu concorrente Y, por entender que exis-
tem documentos de técnica anterior comprovando a falta
de novidade ou atividade inventiva da invencio.

Esse dispositivo também torna possivel a apresentacao
de documentos, pelo proprio depositante, que comprovem,
por exemplo, que outros pedidos de patente da mesma fa-
milia (copias desse documento depositados em outros pai-
ses) estao sendo deferidos no exterior. Neste caso, em que o
titular de um pedido de patente apresenta documentos para
subsidiar o exame técnico de seu proprio pedido de patente,
os profissionais da area qualificam essa apresentacdo de in-
formacoes como: Subsidios Voluntdrios ao Exame Técnico.
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10.1.7. EXAME TECNICO

Durante o exame técnico, um examinador do INPI ira
analisar se o pedido de patente atende a todos os requisi-
tos formais e requisitos de mérito determinados pela LPI e
pelas instrucdes normativas do INPI.

Estando de acordo com todas as normas legais e in-
fralegais, o documento é deferido. Nao estando, o pedido
de patente sofre uma exigéncia (para correcdo de requisi-
tos formais) ou um parecer desfavoravel (quando o objeto
reivindicado nio atender aos requisitos de mérito). Quan-
do o pedido de patente compreender simultaneamente
problemas de ordem formal e de mérito, sera emitido um
parecer desfavoravel.

10.1.8. DEFERIMENTO

Sendo aprovado no exame técnico, o pedido de paten-
te é deferido (art. 37, LPI).

Grosso modo, o deferimento é um parecer positivo de
um examinador do INPI, indicando que o pedido de paten-
te atende aos requisitos formais e de mérito, se qualifican-
do, portanto, a almejada concessao.

10.1.9. CONCESSAQ
Ap6s o deferimento, o titular tem a oportunidade de
pagar uma taxa oficial e obter a concessdo da carta paten-

te. Pagando a referida taxa, a carta patente é concedida
(art. 38, LPI).
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10.2. SEQUENCIA CRONOLOGICA
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

As fases do processo administrativo descritas acima,

ocorrem, via de regra, na ordem cronoldgica apontada
abaixo.
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Com base em dados das ultimas edi¢oes da Revista
da Propriedade Industrial publicadas’, o INPI tem levado
pouco mais de 10 anos para a concessdo das cartas-paten-
te. Esse nimero ja foi menor em um passado recente, mas
nunca esteve perto do backlog americano, que oscila em
torno de 3 anos.”

Para patentes de inven¢ao concedidas em periodo pos-
terior a 10 anos contados de sua data de depésito, a lei ga-
rante uma extensao de sua vigéncia para além dos 20 anos
convencionais. O minimo de tempo de vigéncia que uma
patente de inveng¢ao pode ter apOs a data de concessdo é de
10 anos, independente de quando foi depositado o pedido
de patente que deu origem a referida patente.

A garantia legal desse prazo minimo de vigéncia é
dada pelo paragrafo unico do artigo 40 da LPI, que de-
termina que, para patentes de invencao, serdo assegurados

72.Dados da RPI n® 2311, de 22/4/2015.
73.Patent Pendency Statistics - USPTO - 2011 — acessivel em: http://goo.gl/zwuVS2.
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no minimo 10 anos de vigéncia apds a concessio, e, para
patentes de modelo de utilidade, serdo assegurados no mi-
nimo 7 anos de vigéncia apds a concessio do documento.

Art. 40. A patente de invengado vigorard pelo prazo de 20
(vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quin-
ze) anos contados da data de deposito.

Paragrafo tnico. O prazo de vigéncia nao sera inferior a
10 (dez) anos para a patente de invencio e a 7 (sete) anos
para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessao, ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia
judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior (Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996).

Na pratica, isso impede que a morosidade do INPI
retire do titular o seu direito de gozar de sua patente con-
cedida por um periodo minimamente razodvel de tempo.

10.2.1. DESDE QUANDO CONTA O PRAZO DE INFRAGAO?

Como dito anteriormente, o prazo de infracdo é con-
tado desde a data de publicacdo do pedido de patente.
Contudo, se anteriormente a publicacdo do pedido de pa-
tente, o infrator obteve acesso ao conteudo da invengao, a
data de acesso a esse conteudo pode ser usada para fins de
calculo da infragao.

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de
obter indenizagdo pela explorag¢do indevida de seu objeto,
inclusive em relagao a exploracdo ocorrida entre a data da
publicacao do pedido e a da concessdo da patente.

§ 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento
do contetido do pedido depositado, anteriormente a publica-
¢ao, contar-se-a o periodo da exploracio indevida para efei-
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to da indenizacao a partir da data de inicio da exploragao.

§ 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a ma-
terial bioldgico, depositado na forma do pardgrafo dnico do
art. 24, o direito a indenizagdo sera somente conferido quan-
do o material biolégico se tiver tornado acessivel ao publico.

§ 3° O direito de obter indenizacao por exploracao indevi-
da, inclusive com relagdo ao periodo anterior a concessio
da patente, estd limitado ao conteido do seu objeto, na
forma do art. 41 (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Como muitas vezes é dificil provar a data exata em
que se deu inicio a infra¢do, na pratica, utiliza-se como
meio de producdo de prova uma notificagao extrajudicial
com aviso de recebimento enderecada ao suposto infrator.

Nessa notificag¢do, é exposto o conteudo da patente, é
dito que o titular tem ciéncia de que o infrator tem infrin-
gido a patente e, dependendo da situacdo — e do interesse
do titular, evidentemente — é disponibilizada ao infrator
uma saida alternativa ao litigio: uma indenizacao ou uma
determinagdo de parada imediata da produ¢io do objeto,
por exemplo.

Para fins de constru¢do de prova documental, a noti-
ficacdo extrajudicial costuma ser usada tanto nas situagoes
em que o pedido de patente ainda nao foi publicado quan-
to nas situagdes em que ele ja foi publicado. Neste tltimo
caso, para provar de forma liquida e certa que o infrator
tinha conhecimento de que aquilo que fabricava ou comer-
cializava era objeto de patente e também para agregar o
elemento subjetivo a culpabilidade do infrator.”

75.Em tese, ndo é necessario notificar o infrator sobre a existéncia de uma patente
ou um pedido de patente publicado. Isso porque a lei assume que tudo aquilo que
¢ publicado na Revista da Propriedade Industrial é de conhecimento geral, assim
como todas as novas leis publicadas diariamente no Didrio Oficial da Unido o sio.
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Na pratica, portanto, o cdlculo do tempo de infracdo
a uma determinada patente é contado do seguinte modo:
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10.3. OPOSICAO DE TERCEIROS

Vamos supor que o concorrente de sua empresa tenha
uma patente ou um pedido de patente que pode prejudicar
seus negocios. Vamos supor também que vocé tenha pro-
vas de que esse documento de patente ndo atende aos re-
quisitos de patenteabilidade (por exemplo, por reivindicar
um objeto que ndo tem novidade ou atividade inventiva).
O que fazer?

Existem trés formas de buscar a nulidade ou obstar a
concessao de um documento de patente. Sdo elas:

» subsidios ao exame;
* nulidade administrativa; e

* nulidade judicial.

De todo modo, é preferivel pecar pelo excesso a pecar pela falta de prudéncia, nao
permitindo que o infrator alegue em sua defesa nao ter tido conhecimento sobre a
existéncia de determinada patente para determinada tecnologia.

211



Conforme evidenciado a seguir, cada uma dessas trés
formas de propor oposi¢ao tem um tempo e um modus
operandi diferente.

10.3.1. SUBSIDIOS AO EXAME
Serve para obstar a concessdo de pedidos de patente.
Os subsidios podem ser apresentados desde a publica-

¢do do pedido de patente até o final do exame técnico do
INPI (art. 31, LPI).

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exa-
me, serd facultada a apresentacgdo, pelos interessados, de
documentos e informagdes para subsidiarem o exame.

Pardgrafo unico. O exame ndo serd iniciado antes de de-

J

corridos 60 (sessenta) dias da publicacdo do pedido (Lei n
9.279, de 14 de maio de 1996).

O interessado deve apresentar ao INPI uma peti¢ao de
subsidios ao exame técnico informando os motivos pelos
quais acredita que o pedido de patente em questdo deve ser
indeferido, apresentando, se for o caso, documentos que
fundamentem o seu ponto de vista.

Como documentos para fundamentar a peticio de
subsidios, o interessado poderd apresentar técnicas ante-
riores publicadas previamente a data de prioridade do do-
cumento ao qual deseja obstar a concessao.

A peticdo ¢é analisada pelo examinador técnico, que
ird tratar as informacoes e documentos recebidos, da mes-
ma forma que as informagdes e documentos que encontrar
em sua busca de anterioridade.

Nio ha intimag¢do para manifestagio do depositante
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a peti¢ao de subsidios. O proprio examinador é que decide
se os argumentos do interessado sdo convincentes e se ird
aproveitar ou ndo os documentos por ele apontados em sua
analise de patenteabilidade. Se o examinador entender que
um dos documentos apontados pelo interessado é relevante,
ele ird apontar esse documento em um parecer técnico des-
favoravel e s6 entdo o depositante tomara ciéncia e podera
expor seus argumentes frente a decisio do examinador.”

10.3.2. NULIDADE ADMINISTRATIVA
A partir do momento em que a patente é concedida,
o terceiro interessado tem até seis meses para apresentar

ao INPI uma peti¢io de nulidade administrativa a carta
patente (arts. 50 e 51, LPI).

Art. 50. A nulidade da patente serd declarada administra-
tivamente quando:

I - nio tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatério e as reivindicagdes nao atenderem ao dis-
posto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do contetido do
pedido originalmente depositado; ou

IV — no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensdveis a concessio.

Art. 51. O processo de nulidade podera ser instaurado de
oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da
concessdo da patente.

Paragrafo anico. O processo de nulidade prosseguird ainda
que extinta a patente (Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996).

75. Paranagua; Reis, 2009, p. 79.
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Assim como nos subsidios ao exame, o interessado
deve apresentar seus argumentos e protocolar provas que
fundamentem o seu posicionamento.

Além do carater tempestivo, outra diferenca em com-
paracdo aos subsidios ao exame diz respeito a competéncia
administrativa. Quem julga administrativamente pedidos de
nulidade de patentes é a presidéncia do INPI (art. 54, LPI).

Outra particularidade quando comparado ao proces-
so de apresentacdo de subsidios ao exame, é que, no caso
da nulidade administrativa, o titular da patente anulanda
tem a faculdade de apresentar manifestacao contraria ao
pedido de nulidade dentro do prazo de 60 dias ap6s a pu-
blicacdo desse fato na Revista da Propriedade Industrial.
Apresentando ou ndo manifestacao por parte do titular, o
pedido de nulidade prossegue para apreciagiao da presidén-
cia do INPI (arts. 53 e 54, LPI).

O tltimo ponto de comparagio entre os subsidios ao
exame e a nulidade administrativa é que o primeiro pode
ser proposto por qualquer pessoa, independente dos moti-
vos que lhe conduzam a pleitear contra o pedido de patente.

Na nulidade administrativa, é exigido que o interessado
tenha “legitimo interesse”. Por legitimo interesse, entende-se:

Interesse econdmico ou moral que justifica movimentar a
mdquina judicidria [ou a autarquia federal], para obter in-
tervencdo do 6rgao judicante, sem o que o autor sofreria
um dano ou prejuizo (DINIZ, 2010).

Em outras palavras, para entrar com a nulidade admi-

nistrativa, o interessado podera ter de provar que podera
sofrer dano moral ou patrimonial caso seja mantida a con-
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cessao da patente.”®

10.3.3. NULIDADE JUDICIAL

A nulidade judicial é o tltimo momento em que o ter-
ceiro interessado podera apresentar oposi¢ao ao documen-
to de patente.

A nulidade judicial podera ser proposta a qualquer
momento a partir da concessdo da patente, desde que seja
ajuizada por alguém com legitimo interesse (art. 56, LPI).

Art. 56. A a¢do de nulidade poderad ser proposta a qualquer
tempo da vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse.

§ 1° A nulidade da patente podera ser arguida, a qualquer
tempo, como matéria de defesa.

§ 2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente, deter-
minar a suspensdo dos efeitos da patente, atendidos os re-
quisitos processuais proprios (Lei n® 9.279, de 14 de maio
de 1996).

O foro competente para julgar a nulidade de patentes
de inven¢do sera sempre o foro da Justica Federal no Rio de
Janeiro. Quando o INPI néo for autor da acdo (o instituto

76. Jacques Labruine estende um pouco mais a nogao do “legitimo interesse”
empregada no artigo 50 da LPI: “Para requerer a nulidade administrativa, por-
tanto, o requerente hd de preencher o requisito de legitimo interesse. No caso
das patentes, podem ser vislumbradas intimeras hipdteses de legitimo interesse.
Toda e qualquer pessoa, fisica ou juridica, que tenha interesse na livre utilizagdo
da invengdo, concorrente do titular ou nao, terd interesse na declaragio de nu-
lidade da patente que a protege. § Na Franga, o professor Mousseron defende
bastar o interesse eventual que interfira com a exploragio exclusiva da inven¢ao
patenteada, para haver o requisito legal. Sustenta, também, com base nas li¢des
dos festejados doutrinadores Casalonga e Roubier, que o préprio consumidor
podera ter interesse na nulidade da patente” (LABRUNIE, 2006, p. 117).
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pode ser autor de acdo judicial de nulidade, vide artigo 57
da LPI), essa autarquia sera corré do titular da patente.

Art. 57. A agdo de nulidade de patente serd ajuizada no
foro da Justica Federal e o INPI, quando nio for autor,
intervird no feito.

§ 1° O prazo para resposta do réu titular da patente serd de
60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisao da agio de nulidade,
0 INPI publicard anotacio, para ciéncia de terceiros (Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996).

Segundo Jacques Labrunie, a nulidade judicial pode
ser solicitada inclusive quando a patente ja tiver expirado,
contanto que um terceiro estivesse sendo acusado de vio-
lacdo da patente em um momento anterior ao término de
sua vigéncia (LABRUNIE, 2006, p. 122).

10.3.4. OUTROS PONTOS SOBRE A NULIDADE DE PATENTES

A nulidade de patente quando determinada por de-
cisdo administrativa ou judicial terd sempre efeitos erga
omnes e ex tunc (art. 48, LPI). Em outras palavras, tradu-
zindo o “juridiqués”, a nulidade tera efeitos para todos as
pessoas alheias a acdo, i.e., ndo s6 para quem é parte na
acdo (erga omnes) e tera efeito retroativo (ex tunc), isto €,
todos os atos que porventura tenham ocorrido no passado
por implicacdo direta da existéncia da patente (v.g., uma
indenizac¢do paga por determinagdo de sentenca condena-
téria em acdo de infra¢do) poderao ser anulados.

A nulidade podera incidir sobre parte ou sobre todas as
reivindicagoes independentes de uma patente (art. 47, LPI).
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10.3.5. ORDEM CRONOLOGICA DAS
APRESENTAGOES DAS OPOSIGOES

Segue uma representagao grafica da ordem cronolégi-
ca de apresentacdao de oposi¢io ao documento de patente
de terceiros.
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10.4. ANUENCIA PREVIA DA ANVISA

Quando o pedido de patente estiver relacionado a area
de farmacos (drogas, principios ativos, medicamentos e pro-
cessos de fabricacao de medicamentos), a concessao da pa-
tente estard sujeita a uma anuéncia prévia da ANVISA.

Art. 229-C. A concessdo de patentes para produtos e pro-
cessos farmacéuticos dependera da prévia anuéncia da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria — ANVISA (LPI,
Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 — modificagio intro-
duzida em 2001).

Na pratica, o que tem ocorrido € a realizagio de um
exame formal preliminar pelo INPI (vide item: 10.1.3), e,
em seguida, é realizado um exame técnico pela ANVISA,
levando em conta requisitos como novidade aplicacdo in-
dustrial, atividade inventiva e suficiéncia descritiva, bem
como o enquadramento nas proibi¢des dos artigos 10 e 18
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da LPI. Apés o exame da ANVISA, caso aprovado por essa
autarquia, o pedido de patente volta a ser objeto de anali-
se do INPI, que realiza um novo exame técnico tendo em
vista os mesmos requisitos legais analisados pela ANVISA.

Recentemente, uma portaria interministerial consti-
tuida por integrantes do Ministério da Saude, Ministério
do Desenvolvimento, AGU e ANVISA, instituiu o seguinte
fluxograma do processamento administrativo de pedidos
de patente de farmacos:

PASSO 1: O INPI realizard o exame formal inicial da do-
cumentagio enviada pelo requerente do pedido de patente;

PASSO 2: Apés o pedido ser aprovado no exame formal, o
INPI fard a identificagao do tipo de produto e processo e
enviard 2 ANVISA os pedidos referentes a produtos e pro-
cessos farmacéuticos;

PASSO 3: A ANVISA procedera ao exame técnico dos pedi-
dos encaminhados pelo INPI e publicara no DOU o parecer
de cada pedido anuindo ou nio;

PASSO 4: Ap6s publicado seu parecer, a ANVISA devolvera
os pedidos ao INPIL e,

PASSO 5a: Caso o pedido seja anuido pela ANVISA, o
INPI procedera ao exame técnico do pedido e publicard a
concessdo da patente ou o arquivamento.

PASSO 5b: Caso o pedido ndo seja anuido pela ANVISA, o
INPI arquivara o pedido e publicara este arquivamento na
Revista da Propriedade Industrial (Fonte: Portaria Intermi-
nisterial n® 1.0635, de 24 de maio de 2012).

Desde que a ANVISA adotou essa tarefa de examina-
dora de pedidos de patente, os pedidos de patente farmacéu-
ticos tém tido de enfrentar um duplo escrutinio legal antes
da almejada concessio. Caso nao passe por um dos dois
filtros, INPI ou ANVISA, o pedido de patente é arquivado.
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A posicio da ANVISA enquanto examinadora de
pedidos de patente é tema absolutamente controverso na
doutrina e nas decisdes administrativas e legais. Alguns
acreditam que a ANVISA nio tem competéncia para anali-
sar questdes como a novidade e atividade inventiva tecno-
logias farmacéuticas, cabendo a agéncia reguladora apenas
a analise do pedido de patente no que tange ao artigo 18,
inciso I, da LPI (esse posicionamento é adotado pela ABPI
e pelo Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos
Técnicos””). No extremo oposto, grandes doutrinadores
nacionais, como Newton Silveira, argumentam que a inter-
vencdo da ANVISA nio é apenas legitima, mas necessaria
para que sejam garantidos de certos direitos constitucio-
nais do cidaddo comum:

Como imaginar que um examinador do INPI tenha sensi-
bilidade suficiente para saber que determinado medicamen-
to é essencial para a protecio da saiide humana (direito
constitucionalmente garantido) e que, portanto, o critério
de nivel inventivo a ser exigido na andlise de um pedido de
patente deva ser mais elevado?

Nao ¢é por outra razdo que o legislador inseriu na Lei de
Propriedade Industrial a determinacdo de que certos pedi-
dos de patente devam receber anuéncia prévia da ANVISA
(SILVEIRA, 2014, p. 136).

Resumindo, nem de longe o tema é ponto pacifico nas
vias juridicas ou doutrindrias. Muita saliva e tinta de ca-
neta ainda serdo gastas pelos dois lados da moeda até que
fique claro e inexoravel o papel da ANVISA no exame de
pedidos de patente. O que o redator de pedidos de patente
tem de ter em mente, é que, se for redigir um pedido de

77. Vide Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos (2013, pp. 544-548).
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patente hoje, para um produto ou processo relacionado a
area farmacéutica, esse redator terd de se preparar para
enfrentar o duplo escrutinio formado por INPI e ANVISA.
Cabe a esse redator analisar a jurisprudéncia administra-
tiva de ambas as autarquias para que saiba, de antemao,
os obstaculos que cada uma delas podera trazer ao deferi-
mento de seu documento.

10.5. ACELERAGAO DO EXAME
O titular podera solicitar a aceleragdo do exame do
pedido de patente nas seguintes situagoes:

I. Quando o titular for pessoa fisica com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de do-
enca grave;

II. O objeto do pedido de patente estiver sendo repro-
duzido por terceiros sem a autorizagao do titular;

III. A concessdo da patente for condi¢ao para a obten-
¢ao de recursos financeiros; ou

IV. O objeto reivindicado estiver relacionado a tecno-
logias verdes (por tecnologia verdes entende-se, as tec-
nologias configuradas para trazer qualquer espécie de
beneficio ao meio ambiente).

V. Pedidos de Patente relacionados a drea de Petréleo
e Gas que possuirem correspondente americano e ja ti-
verem sido examinados pelo USPTO, o escritorio ame-
ricano de propriedade industrial (Programa PPH).”®
VI. Pedidos de patente depositados primeiramente no

78. Resolucdo INPI PR n° 154/2015.
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Brasil, que subsequentemente ao deposito brasileiro
tiveram pedidos correspondentes depositados no ex-
terior (Programa de Prioridade Brasil).”

VII. Pedidos de patente depositados em nome de pe-
quenas empresas ou micro empresas brasileiras.

A aceleracdo do exame também podera ser solicitada
por terceiros que estejam sendo acusados pelo depositante
de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua
autorizagao ou que sejam titulares de patentes que reivin-
diquem o mesmo objeto. 8!

10.6. ENTRADA EM OUTROS PAISES

A patente de invencdo € um instrumento garantidor
de um monopodlio temporario local, restrito ao pais esco-
lhido pelo titular da patente. Se o titular depositar um pe-
dido de patente no INPI, futuramente, a patente concedida
para sua tecnologia tera efeitos tio somente no territorio
brasileiro, incluindo ai o sentido lato dessa expressio, isto
é, além do territorio nacional terrestre, as 12 milhas niu-
ticas além da costa, o espago aéreo e as embarcacoes e ae-
ronaves nacionais trafegando sobre aguas internacionais.®

79. Resolugdo INPI PR n® 153/2015.

80. Resolucao INPI PR n° 160/2016.

81. Os itens I, Il e ITI, e a aceleragio do exame mediante solicitacao de terceiros
estao definidos na Resolugdo n® 151/2015 do INPI, referente ao exame priori-
tario de pedidos de patente, publicada em 23/10/2015. O item IV esta definido
nas Resolugdes n° 131/2014 (15/4/2014) e n® 145/2015 (17/3/2015) do INPIL,
referentes ao Programa Piloto de Patentes Verdes.

82.Vide art. 5° do Cédigo Penal, art. 2° da Lei n® 8.617/1993 e art. 48, inciso V,
da Constitui¢ao Federal.
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De todo modo, se dispuser de recursos financeiros e
interesse suficiente, além do depdsito de um pedido de pa-
tente brasileiro, o titular podera dar entrada de seu pedi-
do de patente em outros paises, depositando copias desse
pedido de patente em todos os locais onde tiver interesse.
Cada pais onde depositar seu pedido de patente sera sobe-
rano para conceder ou ndo uma carta patente, com base
em suas proprias leis e na opinido particular dos examina-
dores locais. Nao obstante, cada pais escolhido implicara
um custo adicional ao titular do pedido de patente.

O dunico entrave a realizacdo de um depdsito para
cada um dos paises do mundo é o custo exorbitante de
uma empreitada como esta. Cada escritério internacio-
nal adota sua prépria tabela de custos administrativos, ao
passo que os agentes locais, encarregados de representar
o titular no exterior, também adotam formas particulares
de cobranca, de tal modo que é impossivel determinar um
custo fixo para cada pais adicional escolhido pelo titular.
Algumas empresas adotam como média o valor de 16 mil
dolares®? para cada pais escolhido para o depdsito, incluin-
do ai todos os custos e honorarios envolvidos até o tér-
mino da vigéncia da patente. Esse valor, contudo, podera
variar bastante acima ou abaixo dessa cifra, a depender de
cada situagido e dos paises escolhidos pelo titular.

A decisido de depdsito em paises do exterior também
recal sobre a utilidade desse ato, visto que s6 é necessario
depositar uma patente nos paises onde houver interesse
na produg¢do ou comercializa¢do da tecnologia objeto da
patente.

83. Valor atualizado com base no ano de 2016.
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Escolhidos todos os paises de interesse para realiza-
¢ao dos depositos internacionais, existem duas vias entre
as quais o titular devera optar para realizar o depésito
no exterior:

= CUP (Convengao da Uniao de Paris); e
= PCT (Patent Cooperation Treaty).

10.6.1. SOBRE A CUP

A CUP é uma convencio internacional assinada pela
primeira vez em Paris no ano de 1883, que regulamenta
uma série de itens compreendidos pela esfera da proprie-
dade industrial, dentre eles: as patentes de invengao, os
modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas.

A Convengao da Unido de Paris introduziu na socie-
dade internacional a possibilidade de um titular depositar
um unico pedido de patente em uma série de paises dife-
rentes, obtendo substancialmente os mesmos direitos que
os nacionais desses paises obtém ao depositarem patentes
em seus paises de origem.

O artigo 4° da CUP determina que, a partir da data
do primeiro depésito de um pedido de patente dentro de
uma familia de patentes (a dita data de prioridade do do-
cumento), o titular tem um ano para poder ingressar com
seu documento em outros paises.

Artigo 4° (CUP)

A) — 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de
patente de invencdo, de depdsito de modelo de utilidade, de
desenbo ou modelo industrial, de registo de marca de fabri-
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ca ou de comércio num dos paises da Unido, ou o seu suces-
sor, gozard, para apresentar o pedido nos outros paises, do
direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

[]
C) - 1) Os prazos de prioridade atrds mencionados serdo
de doze meses para as invengdes e modelos de utilidade
e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e
para as marcas de fabrica ou de comércio (Convengio da
Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial,
revisio de Estocolmo, 1967)

A partir de um ano contado apés o primeiro depdsito, o
primeiro pedido de patente sob titularidade de determinada
pessoa podera ser apontado como anterioridade relevante
em buscas de anterioridade promovidas por examinadores
dos paises nio selecionados pelo titular (salvo a hipotese de
o titular ter em maos um pedido de patente PCT).

Além do Brasil, os seguintes paises sio membros da
Conveng¢ao da Unido de Paris (de acordo com dados da
WIPO de 2015).5

10.6.2. SOBRE O PCT

O Patent Cooperation Treaty é um tratado internacio-
nal sobre patentes que foi assinado pela primeira vez na ci-
dade de Washington, em 1970. O PCT é um tratado alterna-
tivo a CUP no sentido em que, ao, se escolher o PCT, exaure-
-se a pretensdo do titular na escolha da CUP como meio de
depdsito em um determinado pais estrangeiro. O PCT inova
bastante em relacao a CUP, trazendo maior rapidez, maior
praticidade e menores custos ao titular que deseja depositar

84. Fonte acessivel eletronicamente em: http://goo.gl/Qj7uSE
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seu pedido de patente em diversos paises simultaneamente.
Em linhas gerais, o PCT funciona do seguinte modo:

O titular deposita seu pedido de patente no Brasil
(ou diretamente no PCT);

Se ainda ndo entrou no PCT ele tem 12 meses para
depositar seu pedido de patente PCT;

A partir da data do primeiro depésito (a dita “data
de prioridade”), o titular tem 30 meses para esco-
lher os paises onde deseja obter uma patente;

Em 28 meses a partir da data de prioridade, é pu-
blicado um IPRP (International Preliminarly Report
on Patenteability), que consiste em um parecer ndo
vinculante, chancelado por examinadores do PCT.
Em linhas gerais, a funcdo do IPRP é dizer se o exa-
minador do PCT que analisou o pedido de patente
entende que esse documento atende ou ndo atende
os requisitos basicos de patenteabilidade (i.e., apli-
cacdo industrial, novidade e atividade inventiva).

Sendo o IPRP favoravel ou ndo favoravel ao pedido de
patente, o titular pode dar entrada nas fases nacionais (i.e.,
entrar nos paises que escolheu dentro do prazo de 30 meses
determinado pelo tratado PCT). Cada um dos paises escolhi-
dos pelo titular é soberano para concordar ou discordar do
examinador do PCT sobre a patenteabilidade da invencio.
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Note-se que, apesar do examinador de cada pais ter
a liberdade de concordar ou discordar do examinador do
PCT no que se refere a patenteabilidade de determinada in-
veng¢ao, o tratado PCT ¢é interessante, porque ele evita dis-
cussoes que poderiam ocorrer simultaneamente em diversos
paises, antecipando um tnico ponto de discussdo sobre a
patenteabilidade de uma inven¢ao em uma tnica fase: a fase
do processamento administrativo do PCT. Nio obstante,
pela prépria constatagdo empirica de quem lida diariamente
com patentes, é possivel afirmar que o posicionamento do
examinador do PCT sempre exerce um peso consideravel na
tomada de decisio dos examinadores das fases nacionais.

Desse modo, quando um titular deseja realizar o de-
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posito de seu pedido de patente em diversos paises, é mais
vantajoso depositar através do PCT que através da CUP, se
levarmos em consideragao os custos e o tempo perdido com
o processamento administrativo internacional em cada um
dos paises onde o titular deseja depositar seu pedido de pa-
tente. Isso porque, se o examinador do PCT entender que
uma determinada técnica anterior vai de encontro a novi-
dade e a atividade inventiva da tecnologia definida em um
pedido de patente, o titular tem a possibilidade de expor
seus argumentos (i.e., dizer por que motivo acredita que
sua invengao tem novidade e atividade inventiva frente a
técnica anterior encontrada) e realizar emendas no quadro
reivindicatorio do pedido de patente antes que seja dada
entrada nas fases nacionais.

Outra vantagem do PCT ¢é prover 30 meses para a es-
colha dos paises onde o titular deseja depositar seu pedido
de patente (prazo bastante superior aos 12 meses da CUP).
Dispor de um prazo extra para escolha dos paises das fa-
ses nacionais € interessante, porque nem sempre é possivel
decidir de imediato em que paises se deseja proteger uma
determinada tecnologia. A escolha dos paises onde se dese-
ja depositar o pedido de patente é uma decisao estratégica,
que pode envolver meses de pesquisa e trabalho arduo por
parte do titular da patente.
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10.6.4. PAISES NAO SIGNATARIOS DO PCT,

MAS SIGNATARIOS DA CUPss

Andorra Copgo Nepal
. Guiana -
Argentina . Paquistdo
Haiti .
Bahamas . Paraguai
[émen
Bangladesh . Samoa
. llhas Mauricio .
Bolivia Iraque Suriname
Burundi a . Tonga
~ Jamaica .
Butao . Uruguai
: Jordania .
Camboja . Vaticano
L Kuweit
Djibuti , Venezuela
Libano

Caso o titular do pedido de patente escolha um dos pa-
ises da lista acima para realizacdao do depésito, neste pais em
especifico, obrigatoriamente, tera de ser utilizado o tratado
da CUP, pois até a presente data esses paises ndo assinaram
o tratado do PCT, mas assinaram o tratado da CUP.

Note que alguns paises dessa lista sio grandes par-
ceiros comerciais do Brasil, tais como: Argentina, Bolivia,
Paraguai, Uruguai e Venezuela. Por esse motivo, o inventor
e seu procurador devem estar bastante atentos quando um
desses paises aparece na lista de pretendentes a dep6sito do
pedido de patente para uma determinada tecnologia.

Por essa oOtica, se o titular deseja depositar seu pedido
de patente nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolivia
e no Paraguai, nao faz o menor sentido usar o sistema do
PCT; isso porque, de todos os paises escolhidos pelo titular,
apenas os Estados Unidos poderiam ser escolhidos como
fase nacional do PCT. Por outro lado, se o titular pretende

85. Segundo a WIPO (dados de junho de 2016): http:/goo.gl/VT5ni7.
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depositar nos Estados Unidos, Japao, Alemanha, Franga,
China e Argentina, faz mais sentido usar o PCT para os
cinco primeiros paises e a CUP para dep6sito na Argentina.

10.6.5. NAO SIGNATARIOS DA CUP NEM DO PCT

Alguns paises de pouca relevancia econdémica e co-
mercial no cendrio internacional ndo sdo signatarios da
CUP nem do PCT. Sao eles:

Afeganistao , Saara Ocidental
o Guiana Francesa o
Eritreia Mianmar Somalia

Etiopia Sudao do Sul

Caso escolha algum dos paises da lista acima como fase
nacional a seu pedido de patente, o titular devera procurar
um agente da regido e indaga-lo sobre a legislacio local de
propriedade industrial e como deve proceder para realizar o
depdsito de pedido de patente estrangeiro nesses paises.

10.7. TERMINO DA VIGENCIA

Como dito anteriormente, a patente de invengao tem
um prazo de vigéncia de 20 anos, prorrogaveis para mais
dez anos, caso a concessao do documento demore mais de
10 anos contados de sua prioridade (art. 40, LPI).

Entretanto, além do esgotamento do prazo postulado
no artigo 40, outros fatores podem levar ao término da
vigéncia de uma patente, tais como:

* a caducidade (i.e., a ndo utilizacdo da invencdo);
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* a rentncia do titular;
» 3 falta de pagamento da anuidade; e

* ando compreensao de procurador brasileiro (para o
caso de titulares residentes no exterior).

Todas essas formas alternativas que podem levar ao
término da vigéncia de uma patente estao definidas no ar-
tigo 78 da Lei de Propriedade Industrial, in verbis:

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiragdo do prazo de vigéncia;

II - pela rentncia de seu titular, ressalvado o direito de ter-
ceiros;

I - pela caducidade;

IV — pela falta de pagamento da retribuigdo anual, nos pra-
zos previstos no § 2° do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservancia do disposto no art. 217.

Pardgrafo tnico. Extinta a patente, o seu objeto cai em do-
minio puablico (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

10.8. PAGAMENTO DE ANUIDADES

Além de todos os tramites administrativos menciona-
dos neste capitulo, o acompanhamento do processo admi-
nistrativo de um pedido de patente ou patente concedida
requer uma responsabilidade muito grande sobre o paga-
mento de anuidades.

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente es-
tao sujeitos ao pagamento de retribui¢do anual, a partir do
inicio do terceiro ano da data do depdsito.

§ 1° O pagamento antecipado da retribui¢do anual sera re-
gulado pelo INPI.
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§ 2° O pagamento devera ser efetuado dentro dos primeiros
3 (trés) meses de cada periodo anual, podendo, ainda, ser
feito, independente de notificagio, dentro dos 6 (seis) meses
subsequentes, mediante pagamento de retribuicdo adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos
internacionais depositados em virtude de tratado em vigor
no Brasil, devendo o pagamento das retribui¢cdes anuais
vencidas antes da data da entrada no processamento na-
cional ser efetuado no prazo de 3 (trés) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribui¢io anual, nos
termos dos arts. 84 e 85, acarretard o arquivamento do
pedido ou a extin¢do da patente (Lei n® 9.279, de 14 de
maio de 1996).

Grande parte das patentes e pedidos de patente arqui-
vados (i.e., sem valor legal) depositados no Brasil assim
o sdo pelo ndo pagamento de anuidade ou pela falta de
protocolo do requerimento de exame. Em parte, isso ocor-
re por abandono intencional do titular e, em parte, por
inobservancia do procurador ou do titular do documento
(sobretudo este dltimo).

Dito isto, é possivel, porém niao é recomendavel ao
titular que deposita seu proprio pedido de patente, cui-
dar sozinho do processamento administrativo desse docu-
mento. O mais recomenddvel é que o titular que redige
e deposita seu proprio pedido de patente o entregue aos
cuidados de um escritério qualificado, que tenha experi-
éncia no acompanhamento do processo administrativo de
documentos de patente.

Escritorios especializados em propriedade industrial
empregam equipes de paralegais exclusivamente encarre-
gadas desse tipo de servico. Ndo obstante, esses escritorios
dispoem de softwares especificos que auxiliam esses profis-
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sionais a identificar e organizar todos os prazos adminis-
trativos do INPL.

Seria extremamente frustrante um titular de um pe-
dido de patente descobrir que seu pedido de patente foi
arquivado apenas porque as anuidades desse documento
nio foram pagas no devido momento ou porque seu re-
querimento de exame nio foi protocolado no prazo deter-
minado pelo instituto. Por esse motivo, o mais prudente é
que o titular sempre deixe esses servicos administrativos a
cargo de um escritorio qualificado.
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MAIS ALGUNS INSIGHTS

Como tudo na vida, para se tornar um bom redator
de pedidos de patente, nio basta confiar apenas na teoria;
€ necessdria muita pratica para alcancar um alto nivel de
exceléncia.

Além da pratica constante, outras atitudes que podem
aprimorar o know-how do redator de pedidos de patente
estao listadas nos itens a seguir.

11.1. LEIA PEDIDOS DE PATENTE DAS
GRANDES EMPRESAS DE SEU SEGMENTO

E bem provavel que se for realmente uma grande em-
presa, se for uma multinacional com tradi¢do em inovacao,
ela tera escolhido um bom procurador para suas patentes
ou contratado bons profissionais para a realizacdo interna
desse servico. Aprenda com o texto desses documentos e
tente buscar insights para construgao do seu proprio pedi-
do de patente.

O INPI publica tanto pedidos de patente na versao
depositada quanto documentos de patente tal como con-
cedidos. Existe uma diferenca entre ambos, porque o se-
gundo, a “patente tal como concedida”, passou pelo crivo
dos examinadores de patente e, em tese, tem menos erros
formais que a versiao “tal como depositado” do documen-
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to. A versdo concedida também revela um quadro reivindi-
catorio de escopo restrito o suficiente para ser considerado
dotado de novidade e atividade inventiva por um examina-
dor. Versdes de pedidos de patente “tal como depositado”
costumam revelar reivindica¢des independentes com esco-
po mais amplo que suas versdes concedidas.

Para definicio do tamanho do escopo das reivindica-
¢oes, espelhe-se na versdo depositada, pois a boa estratégia
pede que o escopo de prote¢io das reivindicagoes do pedi-
do de patente seja igual ou maior do que o limite aceitavel
pelo examinador de patentes. Para obter noc¢des das for-
malidades aceitas pelos examinadores nas reivindicacdes,
espelhe-se na versao concedida desses documentos.

11.2. ESTEJA ANTENADO NAS NOVAS REGULAMENTAGOES
DO INPI, NOVAS LEIS E DECISOES JUDICIAIS

Leis, regulamentos, entendimentos doutrindrios e ju-
risprudéncia mudam constantemente, nio apenas na seara
da propriedade industrial, como em qualquer outra area
juridica. Regra geral, as regulamentagoes internas do INPI
costumam ser alteradas com muito mais frequéncia que
as leis federais que regem a propriedade industrial. Estar
atento a essas alteragdes pode evitar exigéncias ou fazer
com que o redator descubra que agora é permitido reivin-
dicar algo que outrora foi proibido.

Quem redige pedidos de patente com frequéncia deve
visitar constantemente o website do INPI em busca de no-
vas resolugdes e instru¢des normativas.
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11.3. REVISE INOMERAS VEZES 0 DOCUMENTO

Evidente que nada substitui a pratica e a experiéncia
na constru¢ao de um pedido de patente bem elaborado.
Contudo, se existe uma coisa que pode atenuar a falta de
pratica é a revisao do pedido de patente.

I. Revise na tela do editor de textos;

II. Imprima e revise o texto impresso, rabiscando com
uma caneta vermelha tudo o que tiver de ser alterado;
I1I. Deixe para revisar no dia seguinte. Dormir pelo me-
nos um dia entre a elaboracdo da primeira minuta e a
realizagdo da primeira revisio é importante para que
o redator assuma um “olhar de leitor”, em vez de um
“olhar de redator” (vocé pode se impressionar com a
quantidade de erros de digitacdo e incongruéncias en-
contradas em um texto seu quando deixa para revisa-lo
no dia seguinte, ap0s a elaboragiao da primeira minuta);
IV. Peca que terceiros leiam e deem sua opinido sobre
o documento.

Revise quantas vezes for necessario e s pare de revi-
sar quando ndo encontrar um erro sequer em sua ultima
revisdo. Pedido de patente bom € igual a vodka de qualida-
de: quanto mais vezes uma vodka é destilada, maior o seu
grau de pureza; do mesmo modo, quanto mais vezes um
pedido de patente é revisado, menor a incidéncia de falhas
compreendidas por esse documento.

Certa vez, Mark Twain, um dos mais memoraveis ro-
mancistas Americanos, disse: “ Writing is easy. All you have
to do is cross out the wrong words”.

Sobre Graciliano Ramos, um dos maiores escrito-
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res de lingua portuguesa, ja foi dito o seguinte: “E muito
meticuloso. Quer eliminar tudo o que ndo é essencial: as
descri¢des pitorescas, o lugar-comum das frases feitas, a
eloquéncia tendenciosa. Seria capaz de eliminar ainda pa-
ginas inteiras, eliminar os seus romances inteiros, eliminar
o proprio mundo” (CARPEAUX, 1978, p. 25).

Se os grandes génios da literatura recorrem a revisao
inameras vezes antes de finalmente publicarem suas obras,
quem somos nds, meros redatores de pedidos de patente,
para acreditar que a primeira minuta desse documento
pode ser protocolada sem qualquer revisio?

Lembre-se de que pedidos de patente sio documentos
complexos, que podem envolver falhas de ordem formal,
semantica, estratégica e erros de mérito. E necessario muita
dedicacio e zelo do redator para que esse documento tra-
fegue inc6lume por todas essas oportunidades de erro. Por
esse motivo, reitera-se aqui que, para constru¢ao de um
bom pedido de patente, quanto mais vezes esse documento
for revisado, melhor.

11.4. FAGA UM CHECKLIST

E praticamente mandatério que o “marinheiro de pri-
meira viagem” faca um checklist com as regras formais e
regras de mérito que deve ter em mente para a redacdo de
um pedido de patente.

Note-se que, somente no item 3.2 do presente relato-
rio, mais de 30 regrinhas formais foram citadas. Decorar
de uma s6 vez todas essas regrinhas, fora todos os macetes
cabiveis na redacao de um pedido de patente, é absoluta-
mente sobre-humano.
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Uma dica é fazer um checklist em um editor de textos
e imprimir diversas copias. Apds a conclusdo de cada pe-
dido de patente, o redator deve ticar, com uma caneta ver-
melha, cada uma das regrinhas cumpridas por seu pedido
de patente.

11.5. COMO LIDAR COM 0 BLOQUEIO DE ESCRITOR

Quem nunca ficou horas na frente do papel ou do edi-
tor de textos sem uma ideia sequer para exprimir? Esse
tipo de situacdo € tdo frequente para os redatores de pe-
didos de patente quanto para os jornalistas, romancistas e
escritores de um modo geral. Muitas vezes, particularmen-
te no caso do redator-procurador, o Gnico input que esse
profissional recebe de seu cliente é uma fotografia com um
texto contendo trés ou quatro linhas sobre um determina-
do produto. Transformar isso em um pedido de patente
com dez ou vinte folhas de texto exige muita criatividade e
dedicagao por parte do redator.

A melhor alternativa para lidar com essa situagio € a
técnica de free-writing. Essa é extremamente simples e efi-
caz. Em linhas gerais, funciona do seguinte modo: sente-se
em frente ao editor de textos e comece a escrever sem parar
sobre a invencdo. Esquega que existe autocritica dentro de
vocé e imagine que ninguém jamais ird ler esse texto. Escre-
va tudo o que passar pela sua mente, por mais ingénuo, mais
informal, mais amador que pareca a ideia que trafega em
sua cabeca a um dado momento. Nao deixe nada escapar,
liberte sua mente e deixe seus dedos trabalharem livremente
sobre o teclado. Esquega as regras gramaticais e formalida-
des textuais, e sinta-se livre para expor as informagdes na
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mesma forma em que elas brotarem em sua mente.

Tente escrever em um s6 dia, pelo menos, uma porc¢ao
de cada uma das partes que compdem o descritivo da in-
vencdo, de modo a formar um esqueleto central contendo
as ideias principais do documento. Ap6s algumas horas de
free-writing, salve o arquivo e desligue o computador.

No dia seguinte, ap6s uma noite bem dormida, analise
com mais critério o seu texto. Comece a organizar o emara-
nhado de ideias soltas do dia anterior, deletando o que nio
serve e trabalhando melhor as partes que merecem ser de-
senvolvidas mais a fundo. Nao tenha pena de deletar para-
grafos ou paginas inteiras desse documento; a tarefa do se-
gundo dia consiste exatamente em “separar o joio do trigo”.

No terceiro dia, leia com olhar de leitor. Esquega que
vocé foi o autor desse documento. Tente entender o que real-
mente esta escrito no pedido de patente, ignorando a mensa-
gem que vocé tentou exprimir no documento e observando
0 que vocé realmente escreveu. Seja um critico ferrenho de
seu proprio documento, corrija erros de digitacdo, falhas
gramaticais e incoeréncias com bastante disciplina.

No quarto dia, realize ajustes finais e repasse o docu-
mento para a apreciacdo de terceiros.

11.6. CONSULTE ESPECIALISTAS

O melhor pedido de patente é sempre aquele que en-
volve muita dedicagao por parte do inventor e muito em-
penho por parte de um redator experiente.Quando o tem-
poO € 0s recursos permitirem, o inventor deve sempre que
possivel, procurar um redator de um escritério de marcas
e patentes para auxilid-lo na redac¢do de seu documento.
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