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LA publicagdo das Diretrizes atende ao principio
> ' . da estabilidade das relagdes juridicas. -

II. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente -

— bloco I ndo constituem normas de observincia ‘

obrigatéria, mas sim uma orientagdo de trabalho

a0 usudrio interno da autarquia.

. Senhbr Procurador-Chefe da PFE-INPI,

L. RELATORIO

1 _ A Diretoria de Patentes (DIRPA) subrﬁeté, mediante 0 MEMO/INPI/DIRPA/N®
208/13, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — bloco I, a apreciagdo da Procuradoria.

245 O trabalho foi objeto da consulta publica n° 03/2012, publicada no Dléno Oficial
da Unido do dia 25 de julho de 2013. O quadro abaixo indica as entidades partlclpantes da
consulta publica, as quais contribuiram ao aperfexgoamento do texto ora em anahse

Organizagdo Natureza | Itens das diretrizes
; ; , y . comentados
Associag@o Brasileira da Orgao de classe ou associagdo : 45
Propriedade Intelectual ‘ ' : :
EMS SA ‘| Indistria farmacéutica 19
Progenéricos — Associagdo Orgdo de classe ou associagdo ' 18
Brasileira das Industrias de
{ Medicamentos Genéricos " : ‘
GRUPO FARMABRASIL orgdo de classe ou associagio 31
INSTITUTO NACIONAL DE instituicdo govem'amental : v 421




&

TECNOLOGIA — INT :

NIT Mantiqueira : ‘| usuério 14

INTERFARMA, Associagdo da orgdo de classe ou associagdo 18

Industria Farmacéutica de Pesquisa | -

g O trabalho foi desenvolvido no contexto da estratégia denominada de “solugdo do

backlog'de patentes.” Trata-se de uma orientagdo de trabalho aos usuérios internos da autarquia
resultante de harmonizag@o de procedimentos. Entretanto, as Diretrizes também se dirigem ao

usudrio externo.

s

4, ' A leitura das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — bloco 1 (doravante,
Diretrizes) permite ao usuério externo compreender como se formula um pedido de patente. As
Diretrizes ndo apenas enumera  quais os documentos constantes do pedido de patente, mas

_especifica detalhes pertinentes 4 sua redagéo. .

5. * Além dos aspectos relativos a redagfio dos documentos de um pedido de patente,
aborda-se a formulagfo das reivindicagcdes, o fundamento das ex1genc1as formulas pelo
" examinador, como se procede a anahse de pedido d1v1d1do e outros temas pertmentes

i

6 _ Considerando o disposto no art. 13, V e VI do Regimento Interno do INPI, anexo
da Portaria GM/MDIC n° 149, de 15 de maio de 2013 cabe a Procuradoria verificar a
conformidade das Diretrizes com o ordenamento juridico. '

1. MERITO

1= = O art: 19 da Lei 9.279/96 confere ao INPI estabelecer as condigdes de um pedido
de patente. O dispositivo enumera os documentos constantes'do pedido de patente, in verbis:

.

Lei 9.279/96, art. 19. O pedldo de patente, nas condlc;oes estabelecndas
pelo INPI, contera: :

I- requerlmento, '

II - relatorio descritivo;

III -‘reivindicagGes;

IV - desenhos, se for o caso,

V - resumo; e ,
VI - comprovante do pagamento da retnbmg;ao relatlva ao depéslto

84 - O titulo de um pedido de patente acompanha o0s documentos mencionados no art.
19 da LPI, e é objeto do primeiro capitulo das Diretrizes. Estas sdo as caracteristicas do titulo de
um pedido de patente: concisdo, clareza e precisiio do escopo técnico da invengéo.

Y,  Afirma-se também que o titulo deve corresponder, quando possivel, ao
requerimento, relatério descritivo, resumd e listagem de seqiiéncias.




10. - Ao examinador de patente, atribui-se a avaliagdo do titulo. Isto ¢, o titulo precisa

.reproduzir as diferentes categorias de reivindicagdes. Reconhece-se a existéncia de

reivindicagdes independentes em uma determinada categoria.

11 ~ Essas reivindicagdes independentes talvez ndo se encaixem no titulo. Por isso,
dispensa-se a mcluséo de todas as reivindicagdes independentes de uma categoria no titulo do

pedido de patente.
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12, A alteragdo de categoria das reivindicagdes implica a alteragdo do titulo. O
examinador de patentes possui a llberdade de sugerir um novo titulo, por ocasido no parecer
técnico.

13 ; O segundo capitulo das Diretrizes apresenta uma seqiiéncia de itens de um

relatério descritivo. Inicia-se o relatorio descritivo pelo titulo. Em seguida, o depositante precisa
informar se o pedido refere-se a uma Unica inven¢do ou a um grupo de invengdes inter-
relacionadas. Os itens seguintes do relatério descritivo incluem a espemﬁcag:ﬁo do campo
técnico, a indicagdo e descri¢do do estado da técnica e outros aspectos pertinentes.

14. Hé a possibilidade do depositante apresentar um relatorio ‘descritivo de forma
distinta da especificada no capitulo 2 das Diretrizes, desde que seja para oferecer uma melhor

compreensdo da invenc;ﬁo.

15. O estado da tecmca, como item a ser observado por, oca31§o do exame de patente,
¢ previsto no art. 11 da Lei 9.279/96.

Art, 11. A invengdo e o modelo de utilidade sdo con51derados novos

‘quando néo compreendidos no estado da técnica.
. i

§1°0 estado da técnica & constituido por tudo aquilo tornado acessivel
ao publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descrigdo
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o dlsposto nos arts. 12, 16¢e 17.. s :

§ 2° Para fins de aferigdo da novidade, o conteiido complefo de pedido
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado da

técnica a partir da data de depdsito, ou' da prioridade reivindicada, desde

que venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 3° O disposto no pardgrafo anterior serd aplicado ao pedido'
- ~ internacional de patente depositado segundo tratado ou convengdo em

vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
6 O estado da técnica, como item do relatério descritivo, recebe uma atengdo
especifica nas Diretrizes e mostra-se compativel com a previsdo do art. 11 da Le1'9.279/96. A

descrigfio do estado da técnica tem por finalidade contribuir @ compreensio da invengdo, da -

busca e do exame da invengdo.

-




o A descrigdo do estado da técnica pelo depositante inclui c1tag:50 da llteratura
patemarla e ndo-patentdria. As Diretrizes inclui uma relagdo exemplificativa de literatura ndo-
patentarla a saber artigos c1ent1hcos matérias jornalisticas e anais de CONngresso.

A8 Por ocasido da anélise do estado da técnica, o examinador pode exigir ao
depositante a apresentagdo de referéncias a documentos co‘ncemehtes‘ ao estado da técnica. Cita-
se como exemplo, documento relacionado & busca de patentes. O documento requerido pelo
examinador, e pertmente ao estado da técnica, possui uma limitagdo de conteudo. O conteudo
desse documento nio pode abranger assuntos .que extrapolem a divulgagdo da invengdo
originalmente depositada no pedido.

9. ; Verifica-se que o item 2.05 das Diretrizes constitui uma hmltag:ao ao exammadon
de patente. Trata-se de uma limitagdo razodvel, considerando que, a principio, ndo diz respeito
a0 estado da técnica aquele documento cujo conteudo extrapola a divulgacdo da invengdo
orngmalmente dep051tada no pedido. '

20, ; O problema técnico solucionado na invengdo e a respectiva comprovagdo do
efeito técnico demandam um esclarecimento no momento da descrigao da invengdo. Ou seja, a

descri¢do do invento precisa promover a compreensdo do modo da resolugdo de problemas
técnicos. Para isso, o ltem 2 07 das Diretrizes demanda que se evidencie o carater técnico do

{ problema proposto.

2. ol possivel que os efeitos da mvengﬁo sejam postenormente comprovados desde .
que ndo represente adigdo de matéria nova.

22 2.7 xNesse partiéul‘ar, informa—se que a solugdo 6tima do problema € dispensével por
ocasido da descrigdo do efeito técnico da invengdo. A solugdo técnica ndo precisa consubstanciar
um avango em relagdo ao estado da técnica. Admite-se que a so]ug:ao seja uma altematlva técnica

apta a alcangar resultados idénticos.

23. Admite-se a reformulagdo do pfoblema técnico quando se identifica documento
.sobre o estado da técnica, em um momento posterior ao depésito do pedido de patente. Essa
reformulagdo pode ocorrer por ocasidio da busca de antenondades ou na apresentagﬁo de

- A

subsidios ao exdme.

24, Insere-se a, reformulagdo do problema técnico no relatério déscritivc) com a
finalidade de esclarecer a localizagdo da invengdo dentro do contexto do estado da técnica. Nesse
sentido, a reformulagdo do problema técnico depende da sua aptiddo para ser deduzida por um

técnico no assunto.




28, - Ainda, a reformulagdo do problema técnico precisa restringir-se 4 matéria
inicialmente revelada. O parametro para se considerar a materla 1mclalmente revelada é o

relatério descritivo.

26. " Nio se inclui a reformulag@o do problema técnico no quadro reivindicatério. Por
6bvio, a reformulagdo do problema técnico ndo pode ampliar o escopo da matéria reivindicada.
Por outro lado, a reformulagdo do problema técnico pode ensejar a introdugéo de caracteristicas -
das reivindicagdes, constantes do relatdrio descritivo, desenho ou resumo, apresentados no

" deposito.

27 A aplicagdo industrial, como requisito de patenteabilidade previsto no art. 8° da
‘Lei 9.279/96,' precisa de indicagdo expressa no relatério descritivo. A abordagem sobre a
aplicagdo industrial compreende o modo de explorar a invengdo na industria.

28. A andlise da suficiéncia descritiva ocorre & luz do relatério descritivo. Isto &, a
suficiéncia descritiva constitui a apresentagio da invengfio. A apresentagio da invengdo demanda :
precisdo para que ela seja passivel de reprodugdo por parte de um técnico no assunto. Desse
modo, as condigdes para a concretizagio da invengdo sdo expostas no relatério descritivo.

ik

29, ‘A Lei 9.279/96 ¢ expressa quando aborda a finalidade principal do relatério
descritivo, a saber, possibilitar a realizagdo da invengo pelo técnico no assunto.’ :
: ; . \ ,
Lei 9.279/96, art. 24. O relatério devera descrever clara e
Ziks Ciaeisufi cxentemente o objeto, de modo a possibilitar sua reallza(,:ﬁo por
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de

execucao.

~

30. O técnico no assunto ndo € o especialista na matéria com alto conhecimento
cientifico, mas sim o profissional com conhecimento mediano da técnica, considerando a data do

deposito do pedido de patente.

31 Admite-se, inclusive, considerar o conhecimento de um grupo de pessoas, invés
de um tnico técnico no assunto. Isso ocorre quando o objeto da invengdo envolve tecnologias
avangadas. Em tecnologias avangadas, como computadores e nanotecnologia ¢ compreensivel
que se considere o conhecimento de uma equipe de pesquisa ou producéo e ndo apenas de um

unico proﬁssxonal

o2 O relatério descritivo precisa descrever os fundamentos teéricos aptos a justificar .
o funcionamento e os resultados obtidos com a invengdo. As Diretrizes esclarecem que ndo basta
essa descrigdo para que atenda ao critério de suficiéncia descritiva. -

-
/

! Lei 9279/96 art, 8° E patenteéve] a mvem;éo que atenda aos requlsltos de novidade, atividade inventiva e
aplicagdo industrial. o : : ‘ .




33. A suficiéncia descritiva € atendida, quando da sua lcitura_, um técnico na matéria

torna-se apto a reproduzir a invengao.

34. E possivel que um relatério descrmvo efetue uma excelente descrigdo dos
fundamentos tedricos, por meio de uma explicagdo precisa sobre o funcionamento e os
resultades da invengéo; se esse relatério descritivo nfo permitir que o técnico na matéria realize .
a invengdo, ndo haverd o atendimento do requisito da suficiéncia descritiva.

s

35. ) dcp()’sito de pedido de patente envolvendo material biolégico possui uma
particularidade, em razéo do pardgrafo unico do art. 24 da Lei 9.279/96, in verbis: :

Art. 24,
(-]

Paragrafo unico. No caso de material bloléglco essencial a reahzag:ﬁo
pratica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma deste
artigo € que ndo estiver acessivel ao publico, o relatério serd
suplementado por depésito do material em mstltulc;ao autonzada pelo
INPI ou indicada em acordo internacional. :

36, De acordo com o art. 24, pardgrafo tnico, da Lei 9.279/96, ha depdsitos de
pedidos de patente, nos quais € necessario complementar o relatério descritivo mediante o
depésito do matenal blologlco em institui¢do autorizada ou prevista em acordo internacional.

3 Observa-se que ndo é todo pedido de patente envolvendo material biolégico que
exige o depésito da amostra correspondente. O dispositivo supra restringe o depésito do pedido
do material biolégico quando este é essencial a realizagdo pratica do objeto do pedido. Por
realizagdo pratica do objeto do pedido, entende-se a reprodugdo da invengdo.

38. - Reconhece-se que o depési‘to do material biologico pode ocorrer em qualquer uma
das autoridades de depésito internacional indicadas no Tratado de Budapeste. Esse depdsito
precisa ocorrer até a data do depdsito do pedido de patente. As informagdes relativas a esse
depésito de material biolégico precisam constar do relatério descritivo do pedido de patente.

39, Outro pedido de patente que possui uma particularidade € o que contém
seqiiéncias de nucleotideos e/ou aminodcidos, desde que sejam ‘consideradas indispensaveis a
descri¢io da inveng¢do. Nesse -caso, é preciso representar as seqiiéncias em um documehto
denominado de Llstagem de Sequenmas A Listagem de Seqiiéncia precisa possuir suficiéncia

Ll

descritiva.

40. 0 prox1mo tépico das Diretrizes refere-se a aspectos procedlmentals relativos as
alterag:oes do pedxdo com fundamento no art. 32 da Lei 9.279/96. O tema j4 estudado pela
Procuradoria, particularmente mediante o ‘Parecer/INPI/PROC/CJCONS/N® 012/2008 e

Despacho n° 08/2010, ambos da lavra do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia.




41, . Os pardmetros para se admitir as alterag:ﬁés em comento encontram-se diSpostos
nas Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da LPI, instituidas pela Resolucﬁo PR
n° 093/2013, de 10 de]unho de 2013. : :

42, Admite-se a introduqéo de emendas no relatério descritivo com a finalidade de
aperfeigoar a descrigdo do estado da técnica e ehmmac;ao de incoeréncias no texto, a qualquer

tempo.

43, O texto das Diretrizes € claro ao ratificar o entendimento sobre a vedagdo de
acrescentar dados, pardmetros ou caracteristicas da invengdo os quais sejam diversos do pedido
originalmente depositado. O que se admite é o esclarecimento do relatério descritivo, € néo a
ampliagdo do escopo da invengéo.

£
®

44, Admite-se, portanto, as emendas voluntarias no relatério descritivo quando
limitadas & matéria inicialmente revelada no pedido. ’

45. ~ Néo se permite o uso de nomes proprios, marcas registradas, nomes comerciais ou
palavras similares com o propdsito de se referirem a ongem ou a um conjunto de dxferentes
“produtos.

46. ‘ A vedagdo acima é excepcxonada quando as expressdes nominativas encontram-se

como termos descritivos padronizados, o que dxspensa uma ldenuﬁcag:ﬁo complementar do
produto relacionado.

i

47. Para evitar 'proﬂblemas de interpretagdo, recomenda-se a uniformidade de
terminologia utilizada no relatério descritivo, bem como o uso de termos reconhecidos da
técnica. : ‘

48. Admite-se ¢ uso de termos pouco conhemdos ou espec1almente formulados. Para

i$s0, no entanto o relatério descritivo nfio prescinde da definigdo dos termos eda constatac;éo da
‘auséncia de equivaléncia com um termo reconhecido na técnica.

¥ b 2

49, ° As Diretrizes prevéem expressamente a forma de se utilizar os valores fisicos € as
* unidades no relatério descritivo. Assim, ha uma orientagdo para se adotar o Quadro Geral de
Unidades de Medidas aprovado por 6rgdo nacional competente quando o depositante se refere as
indicagdes geométricas, mecdnicas, elétricas, magnéticas, térmicas etc.

: 50 Do mesmo modo, prevé-se a observanma da prénca consagrada no setor, quando
inexistente Quadro Geral de Unidades de Medldas fixado por orgao nacmnal competente.

3. Nio se admite declaragdes genériéas no relatério descritivo. Por declaragdo.
~ genérica, entende-se aquela que utiliza termos vagos e imprecisos. A generalidade e a abstragdo




das expressdes usadas no relatério técnico podem implicar uma extensdo indevida da matéria de
protegdo, o que justifica a vedagdo constante nas Diretrizes. O fundamento para ndo se admitir
essas declaragdes encontra-se no art. 24 da Lei 9.279/96. '

i

32 Nos pedidos de patente, ha os conhecidos documentos de referéncia 0s quais
dizem respeito ao estado da técnica ou uma parte da revelagdo da inven¢do. O documento de
referéncia ndo precisa necessariamente qualificar-se como literatura patentana A juntada do
documento de referéncia aos autos administrativos pode ocorrer no momento do depdésito do

pedido ou em outra ocasido. g :

83 Cabe ao examinador de patente verificar se o documento de referéncia ¢
pertinente a invengdo, ou melhor, se ele constitui fato essencial para a execugdo da invengéo.

54, Mantém-se a expressdo “que aqui € incorporado por referéncia” ou similar no
relatério descritivo, ainda que o documentd néo seja essencial a execugdo da invengdo.

\

33. - Se ha suficiéncia descritiva na matéria descrita no documento, cabe ao
examinador exigir a supressdo da expressao “que aqui € incorporado por referéncia” ou similar e
a conseqiiente inclusdo da matéria no relatério descritivo. Essa conduta do examinador decorre
do fato que a espemﬁcagao do pedido caracteriza-se pela auto-suficiéncia. :

560 e RDr auto-suﬁciéricia, nesse contexto, entende-se o conjunto de caracteristicas
essenciais da invengdo passiveis de compreensdo independentemente de qualquer  outro
dbeumentos o v o 0N e . :

57. Observa-se, no entanto, que a. mcorporagao de matéria essencial ou caractensncas
essenciais submete—se as restri¢des do art. 32 da Lei 9. 279/96 : . '

58. O capitulo III das Diretrizes refere-se ao quadro relvmdxcatono das

re1v1nd1ca<;6cs Em um pedido de patente, sdo admitidas mais de uma reivindicagdo. A
reivindicagdo tem por finalidade definir corretamente o objeto do pedido de patente :

59. Verifica-se, assim, que a reivindicagdo € o cerne do pedido de patente. Ea
reivindicagdo que define o alcance de uma patente. -

60: | As Diretrizes definem as seguintes caracteristicas da reivindicagdo: (i) defini¢io

da matéria cuja protegdo se requer; (ii) clareza e prccxsao (iii) possuir fundamento no relatério
- dCSCI'lthO :

BN A abordagem inicial das Diretrizes em relagdo as reivindicagdes esta consoante o

art. 25 da Lei 9.279/96, ipsis litteris: -




Lei 9.279/96, art. 25. As reivindicagdes deverdo ser fundamentadas no
relatério descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegio.

/ foo /

2. As Diretrizes especificam como elaborar uma rcivfndicacﬂo independente. Trés
sd0 os itens de reivindicagdo mdcpendente, a saber: (i) a parte inicial ¢ dedicada ao titulo ou
parte do tltulo que remete a categoria; (ii) preambulo o qual contém as caracteristicas contidas
no estado da técnica; (iii) a expressdo obrigatéria “caracterizado por” e a respectiva destrigdo
das particularidades da inveng@o. ‘ :

63. A redagdo das reivindicagdes leva em consideragdo as caracteristicas técnicas da
invengdo. Os aspectos reIacionad‘ps_' as vantagens comerciais, ou aspectos  ndo-técnicos,
encontram-se excluidos do que se denomina de caracteristicas técnicas da invengdo. Portanto,
essas consideragdes de carater comercial e ndo-técnico ndo podem figurar ns reivindicagdes.

64. No tocante a reivindicagdo de “meios mais fun¢o”, o relatério descritivo precisa
abranger a forma de realizag@o na qual os elementos estruturais'sdo utilizados para alcanc;ar as
func1onahdades pretendldas

65. Férmulas qux’micas e matematicas sdo admitidas nas ‘reivindicac;c"jes mas nie
~ desenhos. Recomenda-se o uso de tabelas nas rexvmdxcacoes quando estritamente necessarxo
paraa compreenséo da matéria pleiteada.

66. As reivindicagdes sdo classificadas em dois tipos:
I. Reivindicages de produto: sdo aquelas relacionadas a uma entidade fisica.
Exemplos: produto, aparelho, objeto, equipamento, composto, composi¢do e
& kit o : : : v :
I1. Reivindicagdes de processo: sdo as que compreendem as atividades nas quais
se utiliza um produto material para o desenvolvimento de uma operagio.
Exemplos: processo, uso e mé\todo.f ;

07 Além da tipologia acima de reivindicagdo, cumpre observar o conceito de
reivindicagdo mdependente formulado pelas Diretrizes: “aquelas que. visam a protegdo de
caracteristicas técnicas essenciais e especificas da invengdo em seu concelto mtegral i

68. ~ Cada categoria de reivindicaggo corresponde a uma reiVinciicagéo independente.

69. - A reivindicagdo independente compreende as caracteristicas essenciais para o
desenvolvimento da invengdo. Admite-se mais de uma reivindicagdo independente da mesma
categoria em uma Uinica hipétese, isto ¢, quando definirem diferentes conjuntos de caracteristicas
alternativas e essernciais ao desenvolvimento da invengdo e estiverem relacionadas por um tnico

conce1t0 inventivo.
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By v A reivindicagio dependente, por sua vez, compreende as caracteristicas de uma
relvmdlcag:ﬁo anterior. A reivindicagéo dependente abrange informagdes pormenorizadas das
caracterlstxcas de uma reivindicagdio anterior ou caracteristicas adicionais. As caracteristicas

adicionais s3o aquelas ndo consideradas essenciais da invengao.

71 A reivindicagdo define a matéria objeto da prote¢do, o que justifica a exigéncia de
clareza na forma de redigi-la. O escopo da protegdo varia entre as categorias de reivindicagdes.
Por isso, cabe ao examinador de patente observar o alcance da reivindica¢do de acordo com a

categoria por ela representada.

72 A interpretagdo da reivindicagdo leva em consideragdo o relatorio descritivo, os
desenhos, a listagem de seqiiéncia e conhecimentos gerais do técnico no assunto na.data do
deposito. ‘

73 N#o - se admite inconsisténcia entre o relatério descritivo e o quadro

reivindicatério, em virtude das possiveis dividas quanto 4 extensdo da protegdo. Essas duvidas
relacionam-se de alguma forma com obscuridades no quadro reivindicatério ou na
fundamentagdo do relatério descritivo. No caso, dois sdo os tipos de inconsisténcia: (i) .
inconsisténcia verbal simples; (11) inconsisténcia referente a caracteristicas aparentemente‘

CSSCIlClalS

b

74. ; Outra irregularidade no pedido ‘de patente refere-se a declaragdo genérica no
quadro reivindicatério, porquanto ela enseja a ampliagdo do escopo de protecdo de modo vago
ou indefinido. Justifica-se, portanto, as obje¢des dirigidas as declaragdes dedicadas ao escopo da
prote¢do que tenham por finalidade abranger o “espirito” da invengéo. : :

75. ' ‘A autarquia admite as reivindicagdes para produto quando deﬁmdas em termos de
um processo de fabricagdo e se verifique o preenchimento da seguinte condigdo: os produtos
* precisam cumprir os requisitos de patenteabilidade. Nesse particular, vale destacar o fato que os
produtos: precisam ser descritos como novos e inventivos, ndo sendo posswel a descru;ﬁo dos

mesmos de outra forma.

76::"  Nesse diapasdo, as Difetrizes esclarecem que um produto nio ¢ considerado novo
em razdo de um novo processo produtivo.” A novidade de um produto ¢ descaracterizada quando
se identifica uma anterlorldade para idéntico objeto; ainda que o método de obtengdo seja

diverso.

17, A reivindicagZo de uso de um processo ¢ interpretada como uma reivindicagdo de
processo. Por exemplo, uma reivindicagéio a qual adote a expressdo “uso da substancia X como
um inseticida” equivale a uma reivindicagdo de “um processo de matar msetos usando a

substancia X.”




78. * No entanto, a autarquia ndo aceita a reivindicagdo independente do tipo “prodilto
caracterizado pelo uso”, quando o-produto é conhecido no estado da técnica. Ndo se aceita essa
reivindicago independente em razdo da falta de novidade. ~

79. Nesse contexto, cumpre destacar as reivindicagdes relacionadas ao uso de
produtos quimico- -farmacéuticos para o tratamento de uma nova doenga, em especial, as
reivindicagdes nas quais se utiliza a férmula “Uso de um composto de férmula X, caracterizado
‘por ser para 'ﬁreparar um medicamento. para tratar a doenga Y.” 3

% N

80. De acordo com as Diretrizes, a reivindicac;éb relacionada a férmula supra descrita
confere protegdo para o uso, mas nfo prote¢do ao método terapéutico. O método terapéutico ndo
¢ considerado invengdo, consoante o art. 10, VIII, da Lei 9.279/96.

Art. 10. Ndo se considera invengdo nem modelo-de utilidade:

[

VIII - técnicas e métodos operatoérios ou cnrurgxcos bem como metodos i
" terapéuticos ou de diagnostico, para aplncaq:ﬁo no corpo humano ou
 animal; e : :

% -Nessa linha de raciocinio, as seguintes reivindicagdes sdo consideradas método
terapéutico. Por isso, elas ndo sdo consideradas invengdo, em virtude da vedagdo contida no art.
10, VIII, da Lei 9.279/96: “uso para tratamento”, “processo/método para tratamento”,

“administra¢do para tratamento” e seus equlvalentes.

82. O art. 25 da Lei 9.279/96 prevé que a fundamentagdo da reivindicagdo encontra-se
no relatério descritivo, o qual deve caracterizar as particularidades do pedido e definir a matéria 5,
objeto da protegdo. t : ; ;

83. Cada reivindicagdo possui o seu fundamento no relatério descritivo. Além disso, 0
escopo das: reivindicagdes ndo pode ultrapassar o contetido do relatério descritivo e dos
desenhos. Essa avaliagdo leva em consideragdo a contribuigdo ao estado da técnica. .
84. A fundamentat;ﬁo no relatério descritivo assume tamanha importancia que pode
ensejar a admissibilidade de uma reivindicagdo de forma genérica, no sentido de relacionar-se a

toda uma classe

85. A objecdo relativa a falta de fundamentagdo da reivindicagdo decorre da .
insuficiéncia na informagdo contida no relatério descritivo. Insuficiéncia esta que 1mp0531b111te
um técnico no assunto 1mplementar a matena relvmdlcada

2 0 item 3.60 das Diretrizes assim tratam desse aspecto “Um produto ndo ¢ con51derado noVo simplesmente pelo
fato de que ele é produzido por um novo processo .
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e Conseqiientemente, pode-se formular uma objegdo a falta de fundarnentagﬁo
Assxm o depositante pode apresentar novas informag@es relativas a aplicagdo da inven¢do, nos
termos do relatério descritivo. Na auséncia dessas informagdes, € possivel a restricdo da

reivindicagdo.

87. A objecdo em face de reivindicagdo carente de fundamentag;ao no relatorlo
: descrmvo faz nascer aa depositante o 6nus de demonstrar o contrario.

88. A objegdo de falta de fundamentacﬁo, nos termos do art. 25 da Lei 9.279/96, pode
também configurar uma objecdo de insuficiéncia descritiva da invengéo, consoante o art. 24 da
 Lei. Isso ocorre quando a objegdo decorre da impossibilidade do técnico no assunto implementar
a invengdo “ad longo de todo o campo reivindicado, embora suﬁmente em relac;ﬁo a uma’

‘invengdo’ mais restrita.”

89. A suficiéncia descritiva ¢ analisada tendo como documento somente o relatorio
-descritivo. Por outro lado, a falta de fundamentagdo ¢ verificada por ocasifo. da fundamentagdo
do quadro reivindicatorio no relatério descritivo.

v
L 4

90 O art. 22 da Lei 9.279/96 estabelece que 0 pedido de patente refere-se a uma tnica
invengdo ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas passiveis de serem compreendidas em
um unico conceito inventivo.

‘Art. 22. O pedido de patente de invengéo tera de se referir a uma tnica
invengdo ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas de maneira a
. ‘ _ compreenderem un Gnico conceito inventivo.

91. Um pedido de patente relativo a um grupo de invengdes inter-relacionadas pode
ensejar uma pluralidade de reivindicagdes independentes-na mesma categoria com a condigdo
que elas estejam relacionadas a diferentes conjuntos de caracteristicas alternativas e essenciais

para a concretizagdo da invengdo. . .

1

92, O art. 22 utiliza a expressdo “Gnico conceito inventivo”. Essa expressdo também ¢
conhecida como “unidade de invengdo”. As Diretrizes explicam esse conceito por meio destes
termos: “as diversas invengdes reivindicadas apresentam uma relagdo técnica entre si
representada por um ou mais caracteristicas técnicas espéciais que sdo as mesmas ou
correspondentes para todas as invengdes reivindicadas.” '

03: A auséncia de unidade de invengdo enseja objeqéo,,com fundamento no art. 22 da
Lei 9.279/96. | -
94. A expressdo “invengdes mter-relacmnadas constante do art. 22 da LPI, refere-se

a uma relagdo técnica. Essa relagdo técnica remete a identidade de caracterlstlcas técnicas

‘espec1ans ou correspondentes




’

9s. ‘O conceito ‘de caracteristicas técnicas espec1als ou correspondentes também ¢
oferecido pelas Diretrizes mediante a segumte explanacéo

“[...] em qualquer reivindicagdo, uma ou mais caracteristicas técnicas
que representem uma contribuigdo que a invéncﬁo reivindicada traz em
) relagio ao estado da téenica, interpretada com base no relatério
descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou
correlacionadas a cada uma das invengdes _reivindicadas.”

96. Pode-se identificar a falta de unidade de invengao:
(i) ‘a priori: quando as reivindicagdes sdo con31df:radas sem a reahzac;ao de busca

de anterioridades.
(ii) a posteriori: depois de considerar o estado da técnica.

b
L

5 O A previsdo de pedido dividido encontra-se nos arts. 26 a 28 da Lei 9.279/96.

Art. 26. O pedido de patente podera ser dividido em dois ou mais, de
oficio ou a requerimento do deposxtante até o final do exame, desde que
o pedldo dividido:

[ - faga referéncia especifica ao pedido original; e :

- II - ndo exceda a matéria revelada constante do pedido original.
Pardgrafo tnico. O requerimento de divisdao em desacordo com o
disposto neste artigo sera arquivado. '
Art. 27. Os pedidos divididos terdo a data de depdsito do pedido original
e o beneficio de prioridade deste, se for o caso. ’
Art. 28. Cada pedido leldldO estara sujeito a pagamento das retnbuu;oes'

correspondentes ‘

98. O pedido original‘ é o primeiro pedido depositado. A divisdo do pedido original é
admissivel até o final de exame em primeira instdncia. Ndo se admite divisSes de pedidos ja
divididos. | ~

99. . Distingue-se divisdo de patente e multiplicagdo de pedido. A divisdo de um
pedido de patente corresponde & retirada de parte da matéria reivindicada constante do pedido
original para transferi-la ao pedido dividido. A multiplicagdo de pedido consiste na mera

replicagdo de parte da matéria reivindicada no pedldo ongmal para compor um pedxdo dividido. ;

100. O capitulo IV das Diretrizes refere-se aos desenhos. A inclusdo dos mesmos no
- pedido " de patente ¢ facultativa. Haveéndo a inclusdo dos mesmos no pedido, torna-se
indispensavel ~ relaciona-los no relatorio descritivo mediante especificagbes préprias de
representagdes graficas (por exemplo, vistas, cortes, perspectivas e esquema do circuito elétrico).

101 A auséncia de qualidade de visualizagdo dos desenhos enseja & formulagéo de
exigéncia, com fundamento no art. 24 e 32 da Lei 9.279/96. -
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102. Recomenda-se a adog¢do das normas brasileiras para desenho técnico. Desenhos

manuscritos ensejam exigéncia para adequa-los as referidas normas.

103. O quinto capitulo das Diretrizes aborda o resumo do pedido de patente, o qual tem
a finalidade de servir de instrumento de divulgagdo da tecnologia contida na inven¢do. Isso
justifica o cuidado com a redagdo do resumo, particularmente com as palavras-chave e com uma
descrigdo apta a indicar o campo técnico da invengdo, a explicagdo técnica da invengdo e a sua
principal aplicagdo, quando possivel. :

III. CONCLUSAO

104, A tramita¢io administrativa de um pedido de patente compreende uma série de
pareceres de responsabilidade do examinador. Por isso, diz-se que ndo existe um Unico exame de
patente, mas sim um conjunto de exames, o que demonstra a complekidadé da atividade exercida
pelos examinadores de patente. ;

165, " Da complexidade de um exame de patente, exsurge a demanda de normas gerais
destinadas ao esclarecimento do puablico interno ¢ externo quanto ao procedimento adotado pela

Administragdo.

106. Com a finalidade de harmonizar conceitos e os procedimentos no exame de
patente, a DIRPA elaborou as Diretrizes em aprego.

107. A publicagdo das Diretrizes proporcionara aos usudrios externos e internos o
pleno conhecimento de como a Administragdo interpreta conceitos como unidade inventiva,
suficiéncia descritiva, reivindicagdo dependente, pedido dividido e outros.

1085 Instituir as Diretrizes mediante uma resolug@o implica conferir uma permanéncia

as interpretagdes adotadas no texto, o que, por sua vez, corresponde ao principio da estabilidade

das relagdes juridicas.

109. ~ Diante do exposto, sugere-se a publicagdo das Diretrizes.

A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 1° de dezembro de 2013,

Sl IO
7t i 8
1 - y

’ B e

i Lqris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22¢ andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

%

REFERENCIA: Processo N°. 52400.077441/2013-13

1. Aprovo o PARECER N° 0026/2013- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI LBC-1.0,
elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Lorls Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta

Procuradoria.

2, A Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2013.

uro So: ¢ Maia

a
Procurador- Chefe
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