FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES

CONSULTA PUBLICAN°01/2015

NOME: ABIFINA (ASSOCIAGAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS

ESPECIALIDADES

( ) agente
( ) usuario

(X ) representante de 6rgdo de classe ou associagao

() representante de instituicado governamental
( ) representante de érgaos de defesa do consumidor

( ) outros, especificar:

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Capitulo | - Das Invencoées Introducao

1.01 Uma invencao deve apresentar carater

técnico e realizdvel em algum campo
tecnoldgico. E necessario que a invengido
esteja inserida em um setor técnico, resolva
problemas técnicos, constituindo a solucao
para tais problemas e possua efeito técnico.
Assim, é necessario que o pedido evidencie o
carater técnico do problema a ser resolvido, da

solucao proposta e dos efeitos alcancados.

1)_Exclusao da frase: “Assim, € necessario

que o pedido evidencie o carater técnico do

problema a ser resolvido, da solugcao

proposta e dos efeitos alcancados.”

2) Inclusao parcial do paragrafo do item

1.02: “O Examinador deve identificar se a
matéria reivindicada, considerada como um

todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI,

el o |
. | . . dorad

1) Essa frase pode levar a
necessidade de uma exigéncia
para adequagcdo da redacdo
do pedido de patente para
evidenciar o problema, que
podera acarretar maior atraso

no exame.

2) Incluir item das proibi¢cdes
legais que nao fazem parte

dos requisitos de
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

voncAo 6 _das invenchos s —

Patenteabilidade.

Requisitos Basicos

1.02

patenteabilidade de uma invengéo:

Existem trés requisitos para a

(i) aplicacado industrial; (ii) novidade; e (iii)

atividade inventiva.

Estes requisitos devem ser averiguados na
ordem acima apresentada. Caso o pedido nao
nado se faz

apresente um dos requisitos,

necessario examinar os demais. Pode haver
casos em que o Examinador julgue necessario
avaliar os demais requisitos, no sentido de

exaurir o exame da invengdao como um todo.

O Examinador deve identificar se a matéria
reivindicada, considerada como um todo, incide

nos artigos 10 e 18 da LPI, seguindo as

Exclusdao do texto: “O Examinador deve

identificar se a matéria reivindicada,

considerada como um todo, incide nos
10 e 18 da LPI,

orientacbes apresentadas nos

artigos seguindo as
itens das
matérias que nao sdo consideradas invengao
e das invencbes nao patenteaveis destas

Diretrizes.”

1) Os artigos 10 e 18 da LPI

ndo sao  requisitos

patenteabilidade.

de




ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

orientacbes apresentadas nos itens das

matérias que nao sao consideradas invencgao e

das invengdes nao patenteaveis destas
Diretrizes.
Matérias que nao sao consideradas invencao
Secao | - Descobertas, Teorias Cientificas e Métodos Matematicos — Inciso | do artigo 10 da LPI
Descobertas

1.03 Se uma nova propriedade de um produto é
encontrada, tal propriedade é considerada mera
descoberta que n&o é considerada invengao.

Nova redacao com fusao dos itens 1.03 e
1.04:

1.03 Se uma nova propriedade de um
produto é encontrada, e tal propriedade é
considerada mera descoberta, ou seja, uma
g4e nao é
considerada invencgao. +:64 Um produto que

mera observacdo humana,

apresente aquela propriedade, conferindo-lhe
um uso pratico pode ser considerado

invencao.

Clareza no texto.




ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo': Descoberta que um material
conhecido em particular é apropriado para
suportar choque mecénico ndo é

considerada invengao.

Exemplo?: Dormente ferroviario feito deste

material poderia ser considerado inveng&o.

1.04 Um produto que apresente aquela
propriedade, conferindo-lhe um uso pratico

pode ser considerado invengao.

Exemplo’: Descoberta que um material
conhecido em particular € apropriado para
suportar choque mecéanico ndo é considerada

invengao.

Exemplo2:  Dormente ferroviario feito deste

material poderia ser considerado inveng&o.

1) Retirada do texto 1.04 e inclusdo deste no

item 1.03.

1) Clareza do texto.

1.05 Um produto encontrado na natureza nao é

considerado invencao, por ser uma descoberta,




ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

ainda que dela isolado.

Exemplo: Minerais naturais e elementos

quimicos.

1.06 Para questdes envolvendo produtos e
processos bioldgicos encontrados na natureza,

vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

Teorias Cientificas

1.07 Estas sdo uma forma mais generalizada
de descobertas, e 0 mesmo principio
apresentado no item descobertas destas
Diretrizes se aplica.

Exemplo: A teoria fisica de semicondutividade
nao é considerada invencéo. Entretanto, novos
dispositivos semicondutores e processos para a
manufatura dos mesmos  podem  ser

considerados inveng&o.




ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Métodos Matematicos

1.08 Meétodos matematicos sdo exemplos
particulares do principio que métodos
intelectuais ou puramente abstratos ndo sao
considerados invencdo, uma vez que nao

constituem a solucao de um problema técnico.

Exemplo': Um método rapido de divisdo nao
seria considerado invengdo, mas uma maquina
de calcular construida para tal pode ser

considerada inveng&o.

Exemplo2: Um método para desenvolver filtros
elétricos, embora faca referéncia a uma
equacdo matematica, é considerado invencéo,
pois constitui a solucdo de um problema

técnico.

Exemplo®: Um método para criptografar/decifrar

comunicagbes eletrénicas pode ser considerado




ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
como um método técnico, mesmo que seja
essencialmente baseado em um método
matematico.
Secao Il - Concepcoes Puramente Abstratas — Inciso Il do artigo 10 da LPI
1.09 Tudo aquilo que existe apenas no plano | Exclusao de parte do texto: Trecho repetido na mesma
das ideias, sem qualquer implementacao “1.09 Tudo aquilo que existe apenas no frase.
pratica viavel, constitui ideia, concepcao das

puramente abstrata e, por conseguinte, ndo é
considerado invencgao pelo artigo 10 inciso Il da
LPI de acordo com o disposto no inciso Il do
artigo 10 da LPI. Como concepg¢des puramente
abstratas, estas igualmente n&o possuem
suficiéncia descritiva. Métodos que se referem a
uma sequéncia de acdes para solucdo de um

problema técnico ndo sdo entendidos como

plano ideias, sem qualquer
implementagéo pratica viavel, constitui ideia,
concepgdo puramente abstrata e, por
conseguinte, ndo é considerado invengao

pelo artigo 10 inciso Il da LPI de-acerdo-com
|. l . . II | l' 19 EIE IPI_”




ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

puras abstracées. Ainda que o pedido tenha
suficiéncia descritiva, 0 enquadramento como
concepgao puramente abstrata ndo estara
necessariamente afastado. Considere a ideia
de um carro invisivel. Como ideia nao realizavel
por um técnico no assunto, trata-se de uma
concepgao puramente abstrata e, portanto, nao
€ considerada invengdo. Se o inventor vier a
descrever um modo capaz de implementar tal
veiculo, tal realizacdo poderda ser objeto de

patente.

Secao lll - Esquemas, Planos, Principios ou Métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de
sorteio e de fiscalizacao — Inciso Ill do artigo 10 da LPI

1.10 O inciso Ill do artigo 10 da LPI, determina
que esquemas, planos, principios ou métodos,
que sejam comerciais, contabeis, financeiros,
educativos, publicitarios, de sorteio ou de

fiscalizacdo ndo sejam considerados invencao.




ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

O fato destes métodos serem implementados
por programa de computador é irrelevante para
o enquadramento de tal método no inciso Ill do
artigo 10 da LPI.

Exemplo: Criagbes que incidem no inciso Il do
artigo 10 da LPI incluem:(i) analise de mercado,
leilbées, consdrcios, programas de incentivo,
métodos de pontos de venda POS “Point of
Sale”;transferéncia de fundos - através de uma
rede bancaria ou caixa eletrénico, o qual, entre
suas etapas funcionais, inclui calculos cambiais
e de taxas de servico,métodos bancarios,
processamento de impostos, seguros, analise
de patriménio, andlise financeira;métodos de
auditoria, planejamento de investimentos,
planos de aposentadoria, convénios médicos,
meétodos de compras on-line;método de vendas

de passagens aéreas pela internet, entre
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

outros.

1.11 O fato de um método ser aplicado a area
financeira, tais como, bancos, nao
necessariamente significa o enquadramento do
mesmo como método financeiro. Ha que se
avaliar a matéria reivindicada como um todo, se
a mesma resolve um problema de natureza

técnica.

Exemplo: Método que realize a identificagdo de
uma nota bancaria pelo seu padrdo de
imagens, cores e textos, é considerado
invencao, por se tratar de um problema técnico,
ainda que o método esteja especificamente
adaptado a uma nota bancaria. Neste caso o
problema técnico diz respeito a identificacdo e
contagem de objetos, o que ndo se configura

como método financeiro.

10
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ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.12 Um método de operacdo de uma maquina
bancaria, caracterizado pelas etapas de leitura
do cartao do usuario, identificacdo e
comparacdo de uma senha com as informagodes
do cartao, proporciona uma solugao técnica nao
financeira, que € a autenticacdo do usuario.
Desta forma, tal método pode ser considerado
invencdo. Outras solugbes referentes a
protocolos de comunicagdo, criptografia
aplicada em contas bancarias ou conversao de
formatos de dados, também podem ser

consideradas invengao.

Secao IV - Obras Literarias, Arquitetonicas, Artisticas e Cientificas ou Qualquer Criacao Estética

—Inciso IV do artigo 10 da LPI”

1.13 Uma criacdo estética por definicdo se
relaciona a um artigo que apresenta outros
aspectos nao técnicos, cuja apreciacdo é

essencialmente subjetiva.

11
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo: Uma pintura ou escultura.

1.14 Se, entretanto, o artigo também apresenta
caracteristicas técnicas, o mesmo pode ser

considerado invencgéo.

Exemplo: Uma banda de rodagem de um pneu.

1.15 O efeito estético nao é levado em conta na
avaliagdo de uma invencdo, nem em um
produto nem em uma reivindicacdo de

processo.

Exemplo: Um livro reivindicado somente em
termos do efeito artistico ou estético do seu
conteudo de informacdo, de seu layout ou de
sua fonte de letra, ndo seria considerado

invencdo, e nem uma pintura definida pelo

12
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

efeito estético de seu tema ou pelo arranjo de
cores, ou pelo estilo artistico, tal como o

impressionismo.

1.16 Apesar disso, se um efeito estético é
obtido por uma estrutura técnica ou outros
meios técnicos, embora a criagado estética por si
s6 nao seja considerada invengcdo, oS meios

para sua obtencao podem sé-lo.

Exemplo!: Um tecido com uma aparéncia
atrativa, obtido por meio de uma estrutura em
camadas ndo previamente usada para este

propaosito, pode ser considerado invencao.

Exemplo?:. Um livro definido por uma
caracteristica técnica de encadernacao ou

13
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

colagem poderia ser patenteavel, mesmo que
também apresente efeito estético, assim como
similarmente uma pintura definida pelo tipo de

tecido, ou pelos corantes ou aditivos usados.

1.17 Um processo para produzir uma criacao
estética também pode ser considerado

invencao.

Exemplo': Um diamante pode apresentar uma
forma estética particular (ndo considerada
invengdo), produzida por um processo tecnico
novo. Neste caso, o processo pode ser

considerado invengéo.

Exemplo?: Uma nova técnica de impressao para
um livro resultando em um layout particular com
efeito estético pode ser considerada invencao,
Jjuntamente com o livro obtido como um produto

daquele processo.

14
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao V - Programa de computador em si - Inciso V do artigo 10 da LPI

1.18 O programa de computador em si, de que
trata o inciso V do artigo 10 da LPI, referese
aos elementos literais da criacdo, tais como o
cédigo objeto ou o cédigo fonte, entendido
como conjunto organizado de instrugdes escrito
em linguagem natural ou codificada. Enquanto
conjunto de instrucdes, codigo ou estrutura, o
programa de computador em si nao é
considerado invencao, e portanto ndo € objeto
de protegdo por patente por ser mera
expressao de uma solugdo técnica, sendo
intrinsecamente dependente da linguagem de
programacao.

15
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.19 O conjunto de instru¢gdes em uma
linguagem, seja em codigo fonte ou a estrutura
de codigo fonte, mesmo que as instrugcdes
sejam criativas, ndo é considerado invencao,

ainda que proporcione efeitos técnicos.

Exemplo':  Alteracbes no cddigo fonte do
programa, que tragam o beneficio de maior
velocidade, menor espaco em memoria,
modularidade, apesar de serem efeitos
técnicos, pertencem ao d&mbito do programa de

computador em si.

Exemplo?: O programa de computador, naquilo
que €& objeto de direito autoral, nao é

considerado invengéo.

Exemplo®: Uma criacdo industrial - processo ou
produto associado ao processo - implementada
por programa de computador, que resolva um

16
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

problema encontrado na técnica que ndo diga
respeito unicamente ao modo como este
programa de computador é escrito, pode ser

considerada inveng&o.

1.20 Importante ressaltar que, caso os efeitos
técnicos sejam decorrentes de mudangas no
cédigo do programa de computador, e ndo no

método, a criagdo ndo é considerada invengao.

17
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao VI - Apresentacao de informacodes - Inciso VI do artigo 10 da LPI

1.21 Qualquer criagdo caracterizada somente
por seu conteudo informacional, tal como
musica, texto, imagem e dados é considerada
apresentacao de informacédo e, deste modo,

néo € considerada invengao.

Exemplo’: A apresentacdo das informacées
contidas em uma bula de medicamento ndo é

considerada inveng&o.

Exemplo?: A atribuicdo de diferentes cores a
diferentes pesos usados em halteres, ndo é
considerada invencgéo, é considerada

apresentacao de informacgées.

Exemplo?®: O caso de divulgacao de
informagbes em painéis afixados no vidro
traseiro de um veiculo, sem qualquer

funcionalidade, configura apresentacdo de

18
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

informagbes e, portanto, ndo é considerado
invengao.

Exemplo*: Painéis afixados no vidro traseiro de
um veiculo, que tratarem de uma pelicula
especifica que preserva a visibilidade do

motorista, € matéria considerada inveng&o.

19
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.22 No caso de interfaces graficas com o
usuario utilizadas em computadores, o0s
aspectos que dizem respeito apenas ao seu
conteddo informacional ndo sdo considerados
invencao por incidir no inciso VI do artigo 10 da
LPI.

Exemplo: A matéria pleiteada em uma
reivindicacdo que define uma interface grafica
que trata da disposicao dos icones na tela, sem
qualquer efeito técnico ou funcionalidade, ndo é

considerada inveng&o.

1.23 Por outro lado, o método associado aos
aspectos funcionais de tais interfaces pode ser

considerado invengéo.

Exemplo: Reivindicacdo que trate de interface
grafica que associa anotacdées pessoais com
trechos do documento por meio de tags XML

20
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

pode configurar uma  solucdo  técnica

considerada invengao.

Secao VII - Regras de Jogo - Inciso VIl do artigo 10 da LPI

1.24 Regras de jogo ndo sao consideradas
invencado por constituirem a solucdo de um
problema nao considerado como técnico, por
exemplo, um método de solucdo de palavras
cruzadas. A automatizacdo de uma regra de
jogo, inventiva ou ndo, ndao modifica o fato de

que se trata de uma regra de jogo.

1.25 Nos pedidos de patentes de jogos devem
ser eliminadas do quadro reivindicatorio
quaisquer referéncias as regras do jogo, que
muitas vezes aparecem misturadas com
descricoes de carater técnico do pedido de
patente. Jogos de tabuleiro poderiam ser

patenteados caso apresentassem, alguma nova

21
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ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

disposicado ou formato, tais como recessos ou
reentrancias que facilitassem a fixacdo das
pecas, ou pés para evitar que o tabuleiro
escorregue ou que se adapte ao uso em
ambientes externos como a praia, bem como,
disposicdes que permitem a dobra do tabuleiro
para acondiciona-lo em um menor espaco, sao

passiveis de protecao.

1.26 A disposicdo em linha e cores nao é

considerado invencao aplicado sobre o objeto.

Secao VIII - Técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagnostico, para aplicacao no
corpo humano ou animal - Inciso VIl do artigo 10 da LPI

1.27 De acordo com o inciso VIII do artigo 10 da
LPI, métodos terapéuticos,
operatérios/cirurgicos ou de diagndstico para

aplicagdo no corpo humano ou de animais nao

séo considerados invengao.

22
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Meétodo Terapéutico

1.28 Métodos terapéuticos sdo aqueles que
visam a cura e/ou a prevencao de uma doenca
ou disfungdo do corpo humano ou animal, ou
alivio de sintomas de dor, sofrimento e

desconforto, objetivando restabelecer ou

manter suas condigdes normais de saude.

Solicita-se a inclusdo da definicdo do que é
um método terapéutico ndo patenteavel. Por

exemplo, dosagens, posologia, etc.

Dar clareza ao texto

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados
dentro ou fora do corpo ndo sao considerados
estes métodos estdo

invengdo. Dentre

incluidos: tratamento contra ectoparasitas.

Exemplo: Piolhos, métodos de tratamento de
retina utilizando laser, método para tratar um
paciente através de dialise extracorporea ou um
método de filtragem, no qual o sangue filtrado é

retornado para o corpo no final do processo.

Alteracao de texto e retirada de termo:
“1.29 Assim, de

realizados dentro ou fora do corpo ndo sao

0os métodos terapia

considerados invencdo. Dentre estes
métodos estdo incluidos: método de
tratamento contra ectoparasitas
compreendendo.....”

Exemplo: Pielhes, métodos de tratamento de
retina utilizando laser, método para tratar um

paciente através de didlise extracorporea ou

Dar clareza ao texto
Retirar piolho por ser o animal
e nao se referir ao método

para tratar infestagéo.

23
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

um meétodo de filtragem, no qual o sangue
filtrado é retornado para o corpo no final do

pProcesso.

1.30 Os seguintes formatos de reivindicagdes
sao considerados como métodos terapéuticos:
o tratamento de condicdo médica Y
caracterizado pela administracdo da substancia
X; 0 uso da substancia X caracterizado por ser
para tratar uma condicdo médica Y.

1.31 Embora tanto a prevencdo e a cura de
doencas sejam considerados como métodos
terapéuticos, deve haver uma ligacdo direta
entre o tratamento e a condi¢do a ser tratada ou
prevenida. Nesse sentido, métodos de higiene
nao sao considerados terapéuticos, embora
possam resultar numa redugéo da incidéncia de
infeccdo. Da mesma forma, métodos puramente

cosméticos nao sdo considerados como

24
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

terapéuticos. Contudo, se o método cosmético

estiver diretamente relacionado com a
prevencdo ou cura de uma enfermidade, tal
método sera enquadrado como tendo um
carater terapéutico associado e, portanto, nao

considerado invencgao.

1.32 Métodos de

apresentam carater terapéutico:

tratamento que nao

Exemplo': Método para aumentar a produgéo
de 14 caracterizada por administrar o composto
X a ovelhas;

Exemplo?: Método para hidratar a pele humana
caracterizado por aplicar a composicao Y a pele
humana prevenir o envelhecimento precoce da
pele - nesse caso, ndo ha indicativo no pedido
de que a composicdo e o método de hidratacao
também possam ser usados para prevengéo de

Alteracao (inclusdo e exclusdo) de Texto:

Exemplo?: Meétodo para hidratar a pele

humana caracterizado por aplicar a

composicdo Y a pele humana para fins
estéticos prevenir-o-envelhecimento-precoce
da-pele - nesse caso, ndo ha indicativo no
pedido de que a composicdo e o método de
hidratagdo também possam ser usados para

prevencéo de alguma doenca de pele.

Melhor clareza - Explicitar que

€ para fins estéticos

25
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

alguma doenca de pele.

1.33 No entanto, existem alguns casos nos
quais os métodos podem ter simultaneamente
carater terapéutico e nao-terapéutico. Se o
efeito ndo-terapéutico é indissociavel do efeito
terapéutico, ou mesmo se é apenas uma
consequéncia secundaria da terapia, a matéria
nao é considerada invencao. Assim, métodos
para a remogao da placa dental, ou impedir a
formagcdo de placas, sdo considerados
terapéuticos, uma vez que o efeito terapéutico
inerente de remover a placa nao pode ser
separado do efeito puramente cosmético de
melhorar a aparéncia dos dentes. Da mesma
forma, no caso de tratamentos de animais em
gue ha aumento na produgéo de carne ou outro

beneficio industrial como uma consequéncia

26
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ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

inevitdvel da cura ou profilaxia de uma patologia
do animal, ndo € possivel dissociar o efeito

terapéutico.

1.34 Por outro lado, métodos de reducado de
pelos do corpo podem ser utilizados por razdes
puramente estéticas ou no tratamento de
hirsutismo (i.e. pode-se dissociar o carater
terapéutico, utilizando uma limitagdo negativa
para exclusdo do hirsutismo), podendo ser

passiveis de protecao.

1) Exclus&o de todo item 1.34

1.34 Poroutro-lado,métodos-de reducaode
| I I izad
N .

1) N&o pode usar limitagao
negativa, é proibido.

Meétodo operatdrio ou cirtrgico

1.35 Todo método que requeira uma etapa
operatéria, ou uma etapa invasiva no corpo
humano ou animal é considerado como método
operatério, incidindo naquilo que o artigo 10
(V1) estabelece ndo ser invengao.
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.36 Por definicdo, processos operatorios
destinados a curar doencas sao ditos métodos
cirurgicos ou cirurgia. A cirurgia pode ser
direcionada para a cura de doencas ou
profilaxia, como por exemplo, se o apéndice ou
as amigdalas sdao removidos antes do
aparecimento de qualquer doenca a eles
associados, assim como meétodos operatérios
que nao apresentem carater terapéutico, tal
como, cirurgia com finalidade estética. Da
mesma forma, métodos que definem a insercéao
ou implantacdo de dispositivos por meios
cirurgicos também ndo sdo considerados

invencao.

1.37 Além disso, também serdo considerados
métodos operatérios os métodos invasivos tais
como endoscopia, puncao, injecao, excisao e

cateterismo. Da mesma forma, um método para

Esclarecer que é a aplicagdo em si da
injecdo. Sugere-se modificar o texto:

Além disso, também serdo considerados

Clareza do texto
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

a implantagdo do embrido, bem como
inseminacao artificial in vivo, serd considerado
um método operatério, independentemente de
sua finalidade.

métodos operatérios os métodos invasivos
tais como endoscopia, punc¢ao, aplicacdo de
injecdo, excisao e cateterismo. Da mesma
forma, um método para a implantacdo do
embrido, bem como inseminacao artificial in
vivo, sera considerado um método
operatorio, independentemente de sua
finalidade.

Meétodo de diagndstico

1.38 O diagnéstico é a determinagdo da
natureza de uma condicdo médica, geralmente
por meio da investigacdo da sua histdria,
etiologia e sintomas e aplicacdo de testes. O
diagnéstico em si € um exercicio intelectual,

gue nao é considerado invengao.

Alteracdo (exclusao) de Texto:

1.38 O diagnéstico € a determinacdo da
natureza de uma condicdo médica,
geralmente por meio da investigacdo da sua
histéria, etiologia e sintomas e aplicacao de
testes. O diagnostico em si-é—um—exercicio

intelectualque-ndo é considerado invencao.

As vezes ndo depende de

exercicio intelectual, exemplo

diagnéstico de gravidez por

Kit.

1.39 O método de diagnéstico envolve uma
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

série de passos que conduzem para a
identificacdo de uma condicdo clinica, que
incluem etapas de analise e interpretacdo dos
dados obtidos. Quando sao para a aplicagao no
corpo humano ou animal, ndo sao considerados
invencao de acordo com o disposto no inciso
VIIl do artigo 10 da LPI.

1.40 Um método de diagnédstico para aplicacao
no corpo humano ou animal de acordo com o
disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI
incide, quando atende aos seguintes critérios:
(i) possui aplicacao direta no corpo humano ou
animal, como por exemplo, no caso da
determinacdo de condi¢cdes alérgicas por
exame de diagnostico aplicado no corpo, ou
necessita da presenca ou da participacao do
paciente para sua interpretacao; e (ii) permite a
conclusdao do estado clinico do paciente, ou

Alteracdo de texto:

“1.40 Um método de diagnostico para
aplicacdo no corpo humano ou animal de
acordo—com incide o disposto no inciso VIII
do artigo 10 da LPI ineide, quando atende

Sugestdo de texto

melhorar a clareza

para
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

indicam diversos estados clinicos provaveis,
apenas baseando-se no processamento,
analise ou interpretacdo de dados, informacoes
e/ou resultados de exames clinicos associados

ao paciente.

1.41 Sao citados alguns exemplos de métodos
de diagnéstico que ndo sao considerados

invencéo.

Exemplo’: Método de diagndstico automatizado
de um paciente, caracterizado pelo fato que

compreende as etapas de:

(i) examinar o paciente para proporcionar pelo
menos um primeiro elemento de sinfoma tendo
um primeiro grau relativo de importancia para o

sintoma;

(i) examinar o paciente para proporcionar pelo

menos um segundo elemento de sintoma tendo

Alteracdo de texto:

“1.41 Sao citados alguns exemplos de
reivindicacdo de métodos de diagndstico que

nao sao considerados invengao.”

Melhorar texto
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

um segundo grau relativo de importancia para o

sintoma;

(iii) aplicar os graus relativos de importancia
para os sintomas, de modo a obter um escore
de diagndsticos para a conclusdo de uma
condicao médica.

Exemplo?: Meétodo de diagndstico de doencas
oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato

de que compreende:

(i) estabelecer dados basicos separados de
tamanho e medi¢cbées de angulo das marcagbes
da harmonia facial e valores compilados a partir
de um grupo de faces;

(i)  acessar as -caracteristicas faciais do
paciente, dispor marcacbes nas estruturas
faciais, e medir o tamanho e angulo do rosto do

paciente

32




33

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO
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(i) comparar os valores de marcagées
medidos e as medicdes de angulos e valores
dos pacientes aos dados basicos

corr espondentes.

1.42 Tal método consiste em compilar e
estabelecer dados padrdao sobre medigcdes
faciais, dispondo e realizando marcag¢des nos
pacientes, e comparar 0s dados para o
estabelecimento de um diagndstico, sendo,
portanto, aplicado no corpo humano e
necessitando do  paciente para sua

interpretacao.

1.43 Ja os testes in vitro, realizados em
amostras de sangue ou outros tecidos
removidos do corpo, sdo, por conseguinte,
considerados invencao. Além disso, os métodos
de diagndstico podem incluir etapas in vivo e in
vitro. Nesses casos, se o método reivindicado

1) Alteracdo de texto:

“1.43 Os métodos de diagnéstico podem

incluir etapas in vivo e in vitro. J& os métodos

de diagnostico compreendendo testes

in

vitro, realizados em amostras de sangue ou

1) Melhor redacéao

2) Exclusdo do texto para
melhor entendimento.
Sugerimos a criacao de novo
item para este texto.
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PROPOSTA DE ALTERAGAO
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inclui etapas técnicas realizadas in vivo, que
sejam indissociaveis da etapa in vitro, o método
como um todo sera considerado como sendo
aplicado sobre o corpo e, portanto, nao
considerado invencgéo. Além disso, o tratamento
de tecidos, células ou fluidos corporais depois
destes terem sido removidos do corpo humano
ou animal, ou métodos sobre eles aplicados,
tais como, métodos in vitro sdo considerados
passiveis de protecdo. Nessa situacado tém-se
0s métodos de medicao de enzimas e glicose
no sangue, hemograma, testes de sorologia,

dentre outros.

outros tecidos removidos do corpo, séo, por
conseguinte, considerados invencdo. Nesses
cases; Se 0 método reivindicado inclui
etapas técnicas realizadas in vivo, que sejam
indissociaveis da etapa in vitro, o método
como um todo sera considerado como sendo
aplicado sobre o corpo e, portanto, nao

considerado invengéo.

2) Alteracao (retirada) de texto:
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1) Criacdo de novo item - Inclusdo da

numeragao 1.42 para o novo texto

“1.42 O tratamento de tecidos, células ou
fluidos corporais depois destes terem sido
removidos do corpo humano ou animal, ou
métodos sobre eles aplicados, tais como,
métodos in vitro sdo considerados passiveis
de protecdo. Nessa situacdo tém-se o0s
métodos de medicdo de enzimas e glicose
no sangue, hemograma, testes de sorologia,

dentre outros.”

1) Inclusédo para melhor

clareza

1.44 Adicionalmente, ndo sao considerados
métodos de diagnéstico os métodos de
obtencdo de informagdes do corpo humano ou

animal, quando os dados coletados

representem meramente um resultado

intermediario que por si s6 ndo sao suficientes

Alteracao (inclusdo) de texto:

Adicionalmente, nao sdo considerados

métodos de diagndéstico os métodos de
obtencdo de informacdes do corpo humano
ou animal, quando os dados coletados

representem meramente um  resultado

Melhor clareza no texto.
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para uma decisdo quanto ao diagnostico.

Exemplo!: Métodos que sdo passiveis de

protecdo incluem métodos de obtencdo e/ou
processamento de imagens de raios X,
ressondncia magnética, além de

processamento de sinais fisioldgicos, tais como,
eletrocardiogramas e eletroencefalogramas,

para a obtencéo de dados de um paciente.

intermediario que por si s6 nao sao
suficientes para uma decisdo quanto ao
diagnéstico.  Portanto, s&o passiveis de

protecao.

Secao IX - O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,

inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais — Inciso IX do artigo 10 da LPI

1.45 O todo ou parte de materiais biol6gicos,
ainda que isolados, ou produzidos de forma
sintética que possuam correspondentes de
ocorréncia natural, ndo havendo como distingui-
lo destes, ndo sera considerado invencao, de
acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10
da LPI.

1) Exclusao de texto: +45-O-todo-ouparte-de

1)

Texto nao esta
harmonizado com a Diretriz
de Biotecnologia publicada
em 12 de marco de 2015.

do da

Diretriz de Biotecnologia

Inclusao texto

publicada em 12 de marcgo

de 2015 para fins de
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2) Inclusdo de texto: 1.44 O todo ou parte

dos seres vivos naturais e materiais
biolégicos encontrados na natureza — ainda
que dela isolados, ou produzidos de
forma sintética que possuam
correspondentes de ocorréncia natural, nao
havendo como distingui-los dos naturais —,
sdo considerados produtos biologicos
naturais, e ndo serdao considerados como

invengéao, pois incidem no art. 10 (I1X) da LPI.

harmonizacdao e

duplicidade de texto.

evitar
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1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI
aplica-se a reivindicacées de produto. Para
reivindicacbes de processo, cOmO Processos,
métodos, usos, aplicacdes, entre outros, o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-
se unicamente a processos bioldgicos naturais,
dispondo que estes ndo sdo considerados
invencdo. Quando o processo reivindicado
envolve todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biolégicos encontrados na natureza,
inclusive o genoma ou germoplasma, mas nao
consiste em um processo biolégico natural, nao
hda nenhum impedimento para a sua
patenteabilidade de acordo com o disposto no
inciso IX do artigo 10 da LPI. Dessa forma, o
processo que utiliza um produto natural
representa o resultado de uma intervengéo

humana e é considerado invengao.

Alteracao (exclusao) parte de texto:

O di inciso X d . Y da LPI
aplica-se a reivindicacoes de produto. Para

reivindicacées de processo, COmo processos,

métodos, usos, aplicacdes, entre outros, o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI
refere-se unicamente a processos biolégicos
naturais, dispondo que estes ndo sao

considerados invencgao.

O item trata somente de
reivindicacdes de
processo, nao  sendo
necessario mencionar as

reivindicagdes de produto.

38




39

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo ': O processo classico de obtencdo
de plantas ou animais ndo é invengdo. Do
mesmo modo, processos que possuam
somente etapas que mimetizem eventos que
ocorram na natureza, ndo s&do considerados
invengdo. Em contraste, os métodos baseados
na engenharia genética, onde a intervencdo
técnica é significativa, sdo considerados

invengao.
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Invencoes nao patenteaveis — Artigo 18 da LPI

Secao | O que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas — Inciso | do Artigo 18 da LPI

1.47 Nao cabe ao Examinador a avaliacdo dos
efeitos econémicos e sociais da concessao de
patentes em campos especificos da tecnologia
e a correspondente restricao da matéria

patenteavel.

Exclusao do texto do item 1.47.

Solicitamos a exclusao, pois o
texto ndo é compativel com a
atividade

inventiva, que

considera a  importancia

econdmica.

1.48 Invencgbes podem ser consideradas como
nao patenteaveis quando for necessario evitar a
exploragdo em seu territério, de modo a
proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude
humana, animal ou vegetal ou para prevenir
sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que
esta determinacdo nao seja feita apenas por

que a exploracao é proibida por sua legislacao.

Alteracdo de Texto:

“Invengbes podem ser consideradas como
nao patentedveis quando for necessario
evitar a exploragdo em seu territério nacional,
de modo a proteger a ordem publica ou a
moralidade, inclusive para proteger a vida ou
a saude humana, animal ou vegetal ou para

prevenir sérios prejuizos ao meio ambiente,

osd ctorminacio_nio_seia fol

Dar clareza ao texto

conflito com TRIPS.

40




41

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

eqislacie.”

1.49 Qualquer invencdo cuja exploracao
comercial seja contraria a ordem publica ou
moral & especificamente excluida de
patenteabilidade. Isto visa negar protecdo a
invencoes tipicas de induzir caos ou desordem
publica, ou que levem comportamento
criminoso ou outro geralmente ofensivo. Minas
terrestres sdo um exemplo 6bvio disto, apesar
desta provisdo ser invocada somente em casos
raros e/ou extremos. Um teste correto a ser
aplicado é considerar se €& provavel que o
publico em geral consideraria a invengao
perturbadora a ponto da concessao dos direitos
de patente ser inconcebivel. Se este é
claramente o caso, objecao deve ser levantada.
A simples possibilidade de abuso de uma

invencao nao é suficiente para negar protecéao
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patentaria, se a invencao puder ser explorada
de um modo que n&o infringe nem infringiria a

ordem publica e a moral.

1.50 Deve-se ter especial atencdo a pedidos
nos quais a invencado tem uso tanto ofensivo

como nao ofensivo.

Exemplo’: Em um processo para a abertura de
cofres de seguranga, o uso por um meliante é
considerado ofensivo, mas ndo para o uso por
um chaveiro em uma situacdo de emergéncia.

Neste caso, ndo deve haver objecéao.

Exemplo? Similarmente, se uma reivindicagdo
define uma maquina de copias resultando em
uma precisdo aperfeicoada de reprodugéo, e
uma modalidade desta maquina pode
compreender caracteristicas adicionais - nao

reivindicadas, mas aparentes para um técnico
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no assunto - tendo como unico propdsito que a
mesma também permitiria a reproducdo de
faixas de seguranca em cédulas de dinheiro,
similares aquelas em cédulas genuinas de
dinheiro, o aparelho reivindicado cobriria uma
modalidade para a fabricacdo de cédulas de
dinheiro falsificadas, o que seria considerado
contrario a ordem publica. Ndo ha, entretanto,
razao para considerar que a maquina de
copias, tal como reivindicada, seja excluida de
patenteabilidade, visto que suas propriedades
aperfeicoadas podem ser usadas para diversos
propdsitos aceitaveis. Entretanto, se o pedido
contem uma referéncia explicita a um uso
contrario a ordem publica ou moral, deve-se
levantar uma objecdo para a retirada desta

referéncia.
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1.51 No caso da biotecnologia, considerando
que este é um campo tecnolégico gerador de
invengdes que tratam de matéria que podem
levantar questbes morais e de ordem publica, a
doutrina atual permite que o INPI recuse o
patenteamento dessas invencées de acordo
com o disposto no inciso | do artigo 18 da LPI.

Como exemplos, ndo-exaustivos, temos:
(i) processos de clonagem do ser humano;

(i) processos de modificacdo do genoma
humano que ocasionem a modificacdo da
identidade genética de células germinativas

humanas; e

(i) processos envolvendo animais que
ocasionem sofrimento aos mesmos sem que
nenhum beneficio médico substancial para o ser

humano ou animal resulte de tais processos.
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Secao Il - As substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificacao de suas

propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de obtencao ou modificacao, quando resultantes de transformacao do

nucleo atdmico — Inciso | do Artigo 18 da LPI

1.52 Os métodos de fissdo ou fusdo nuclear em
si, assim como seus produtos, ndo sao
patentedveis de acordo com o inciso Il do Art.
18 da LPl. Entretanto, podem receber o
privilégio 0s processos ou métodos que
envolvam materiais radioativos mas que nao
compreendam a transformacdo do nucleo
atdmico. Por exemplo, um método para a
separagdo de deutério e tritio a partir de uma
massa de hidrogénio (que ja contém esses
isétopos) seria patenteavel. O fato de um
método ser aplicado a engenharia nuclear, por
exemplo em um reator ou acelerador de
particulas, ndo necessariamente significa que o

mesmo esteja em desacordo com o referido
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inciso. Um método de confinamento magneético,
por exemplo, pode ser utilizado tanto para a
producdo de condensados de Bose-Einstein
(ndo vedados pelo inciso) quanto para
producdo de substancias por fusdo nuclear
(vedadas pelo inciso). Nesse caso, o
Examinador deve identificar o problema técnico
a ser resolvido e verificar se o pedido em
questao pleiteia, direta ou indiretamente, o
processo de fusdo ou de fissdo em si (vedado
pelo inciso), ou se tem por objetivo as
tecnologias associadas ao confinamento, a
geracdo de energia a partir do aproveitamento
de particulas ou do calor emitidos na reacao
nuclear, a materiais de contencdo (ndo vedados

pelo inciso).

1.583 Ademais, cabe ressaltar que o inciso em

questdo ndo veda o patenteamento de
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dispositivos, maquinas, equipamentos ou
arranjos associados a tecnologia nuclear. O
supracitado confinamento magnético pode ser
realizado a partir de um arranjo experimental
que, se compreender aplicacdo industrial,
novidade e atividade inventiva frente ao estado
da técnica, podera receber o privilégio
requerido. Da mesma forma, outros exemplos
destas tecnologias sdo os equipamentos de
deteccgéo de particulas e radiacao
eletromagnética, bombeamento de gases,
camaras e bombas de vacuo, sensores,

sistemas de controle, etc.
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1.54 Outros exemplos de matérias que séao
vedadas de acordo com o disposto no inciso |l

do artigo 18 da LPI sao citados a seguir.

Exemplo': Meétodo de enriquecimento de
isétopos radioativos em que a excitacdo dos
nucleos é feita por elétrons e fotons de alta
energia (na forma de RX) ou, até mesmo, por
um LASER como, tal como é descrito no
documento US6137073;

Exemplo2: Método de producdo de isétopos
radioativos  utilizando  aceleradores  de
particulas, tal como descrito no documento
US20110194662;

Exemplod: Meétodo de fusdo nuclear para
produzir elementos leves para serem usados
como combustivel em um segundo reator

nuclear, tal como descrito no documento
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W02009142530.
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1.55 Séao citados a seguir exemplos de matérias
gue ndo sao vedadas de acordo com o disposto

no inciso Il do artigo 18 da LPI.

Exemplo': Método de controle interno de um
reator através de um dispositivo elétrico, tal
como no  documento W02012078939;
Exemplo?: Sistema de despressurizacdo
automatizada em um reator nuclear, tal como
no documento US201201655597; Exemplo3:
Sistema de desligamento de um reator nuclear,
tal como descrito no documento EP2463864;

Exemplo*: Reator nuclear de agua pressurizada
(PWR) compacto, tal como descrito no
documento US20120076254; Exemplo®: Reator
para produzir fusdo nuclear controlada, tal
como descrito no documento W0O2012003524.
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Secao lll - O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de

patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial — previstos no artigo 82 e que nao sejam mera descoberta —

Inciso Ill do Artigo 18 da LPI

1.56 Com
transgénicos, o paragrafo unico do artigo 18 (1l

relacdo aos micro-organismos
da LPI define que “Para os fins desta Lei, micro-

organismos transgénicos sao organismos,
exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante intervencao
humana direta em sua composicao genética,
uma caracteristica normalmente nao alcancavel

pela espécie em condi¢des naturais.”

1.57 De acordo com essa definicdo, o termo

micro-organismo transgénico abrange
microorganismos que sao obtidos a partir de
qualquer técnica que tenha por consequéncia a
genética nao

alteracdo da composicao

alcangavel pela espécie em condigbes naturais

Alteracdo (inclusao) de texto:

“De acordo com essa definicdo, o termo

micro-organismo transgénico abrange

microorganismos que séo obtidos a partir de
técnica  que

qualquer tenha, por

Adequar ao item 4.3.2 da
Diretriz de Biotecnologia
publicada em Marco de
2015.

51




52

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

por interferéncia humana direta.

consequéncia, a alteragdo da composicao
genética, ndo alcangcavel pela espécie em
condicdes naturais, por interferéncia humana
direta. Essa definicdo nado se limita aos
microorganismos que tiveram inseridos

genes exdgenos e/ou de outros organismos.”

1.58 O termo genérico “micro-organismo” €&
empregado para bactérias, arqueas, fungos,
algas unicelulares que n&o sao classificadas no
Reino Plantae e protozodrios. Dessa forma,
dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais
ou transgénicos, a LPI permite apenas o
patenteamento de micro-organismos

transgénicos.

Capitulo Il Aplicacao Industrial

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a
invencao é considerada suscetivel de aplicagéao
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industrial quando possa ser utilizada ou
produzida em qualquer tipo de industria. O
conceito de aplicacdo industrial deve ser
analisado com a devida flexibilidade quanto ao
seu significado, sendo aplicavel também as
industrias agricolas e extrativas e a todos os
produtos manufaturados, desde que dotados de

repetibilidade.

2.02 O termo industria deve ser compreendido
como incluindo qualquer atividade de carater
técnico que ndo tenha carater individualizado,
ou seja, personalizado e/ou especifico para um
individuo, caracteristica de

Unico sem

repetibilidade.

Exemplo’: Um método de arremessar uma bola

de basquete.

1) Alteracdo do texto:

“2.02 O termo industria deve ser
compreendido por incluir como—incluindo
qualquer atividade de carater técnico que
nao tenha carater individualizado, ou seja,
personalizado e/ou especifico para um Unico
caracteristica de

individuo, sem

repetibilidade.

Sugestao de Exemplo!: Trabalhos manuais,

1) Renumeracéao

2) Melhor redagéo, vide o
exemplo fornecido WIPO.
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como por exemplo, artesanato.”

2.03 Considerando o fato de que uma industria
nao existe no sentido de fazer ou usar algo que
ndao tenha uma finalidade conhecida, ¢é
necessario que a invencao pleiteada tenha uma
utilidade e que o relatério descritivo identifique
qualquer forma pratica de explora-la. Dessa
forma, concepgdes puramente abstratas ou
indicacées especulativas nao satisfazem o

requisito de aplicacao industrial.

2.04 O conceito de aplicacdo industrial nao
implica necessariamente no uso de uma

maquina ou na manufatura de um artigo.
Exemplo': Processo para dispersdo de neblina.

Exemplo?: Conversdo de uma forma de energia

em outra.

1) Retirada dos exemplos ou Esclarecer que
os exemplos tém aplicabilidade industrial.

1) Os exemplos nao
esclarecem o] conceito
utiizado. Assim, se faz
necessario esclarecer que os
exemplos tem aplicabilidade
industrial.
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2.05 A invencao que nao apresenta aplicacao
industrial € aquela que é operavel de uma
maneira claramente contraria as leis de fisica

estabelecidas.

Exemplo: Maquina de movimento perpétuo.

2.06 Métodos de teste geralmente devem ser
considerados como invencdes suscetiveis de
aplicacao industrial e, portanto, patenteaveis, se
o teste é aplicavel para melhoria ou controle de
um produto, aparelho ou processo que em si é
considerado suscetivel de aplicacdo industrial,
como por exemplo, teste de produtos industriais
ou algum outro fenbmeno (p.ex. para
determinacao da poluicdo do ar ou da agua), é
considerado suscetivel de aplicacao industrial.

Capitulo lll Estado da Técnica

55




56

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Definicao e Conceitos Gerais

3.01 De acordo com o paragrafo primeiro do
artigo 11 da LPIl, o estado da técnica é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data do depésito do pedido de
patente, por descricdo escrita ou oral, por uso
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
ressalvado o disposto no artigo 12 - periodo de
gracga, artigo 16 - prioridade unionista e artigo
17 - prioridade interna da LPI.

3.02 Nao ha restricbes geograficas, de idiomas
ou meios pelos quais a informacao relevante foi
tornada acessivel ao publico, bem como
nenhum limite de tempo € estipulado para os

documentos ou outras fontes de informacgéo.

Data relevante para busca de anterioridades

3.03 A data a ser utilizada nas buscas de
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anterioridade devera ser considerada a data
relevante, ou seja, a data de depdsito ou a data
de prioridade, quando houver. E preciso
lembrar também que reivindicagdes diferentes
ou diferentes alternativas pleiteadas em uma
reivindicagdo podem ter diferentes datas
relevantes. Os requisitos de patenteabilidade
deverao ser analisados para cada
reivindicacdo, ou parte de uma reivindicacdo
quando esta apresenta varias alternativas. O
estado da técnica relativo a uma reivindicacao
ou parte de uma reivindicacdo podera incluir
matéria que pode nao ser passivel de citacdo
contra outra reivindicagdo ou parte de uma
reivindicacdo, porque esta ultima tem uma data
relevante anterior. Evidentemente que, se todos
os documentos do estado da técnica estavam
disponiveis ao publico antes da data do

57




58

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

documento de prioridade mais antigo, o
Examinador ndo devera se preocupar com a
associacao de datas de prioridade para cada

matéria reivindicada.

3.04 Uma descricdo escrita, tal como um
documento, deve ser considerado como
disponibilizado ao publico se, na data relevante,
foi possivel ao publico ter conhecimento do
conteddo do documento, e se nao havia
questbes de confidencialidade restringindo o
uso ou disseminacéao de tal conteudo.

Exemplo: Modelos de utilidade alemaes sao
prontamente disponibilizados ao publico em sua
data de depdsito, o que precede a data de

publicacéo oficial.

3.05 O relatdério de busca nao deve citar

documentos em que ha duvidas em relacdo a

1) Alteracéo de texto:

“3.05 O relatéorio de busca ndo deve citar

1) Sugerimos nova redacgao

para melhor entendimento.
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disponibilidade dos mesmos ao publico, e a
data precisa da publicacdo de qualquer

documento.

documentos em que ha duvidas em relacao a
disponibilidade e a data precisa da

publicacdo de—qualqguer—documente dos

mesmos ao publico.”

Descricao suficiente

3.06 Uma matéria s6 pode ser considerada
acessivel ao publico e desta forma
compreendida no estado da técnica, de acordo
com o disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da
LPI, se a informagdo disponibilizada for
adequada para que um técnico no assunto
coloque em pratica a dita matéria,
considerando-se 0 conhecimento geral no
campo especifico da matéria disponivel a

época.
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3.07 A anterioridade ndo pode ser uma mera
abstragdo mas deve ser factivel de realizacao.

Exemplo: Um pedido de patente reivindica um
método de recuperacéo de navios naufragados,
que consiste na insercdo de corpos flutuantes
dentro do navio através de um tubo lancado por
uma embarcacdo de resgate. Pelo método, a
insergdo destes elementos prossegue até que a
forca de empuxo seja suficiente para levantar o
navio do fundo do mar e trazé-lo a superficie.
Uma revista em quadrinhos do Pato Donald de
1949 “The Sunken Yacht, de Carl Barks” que
descreve um método para a recuperacdo de
navios naufragados utilizando bolas de ténis de
mesa ndo podera ser usado como estado da
técnica para este pedido, pois a revista ndo traz
informacgées suficientes para a concretizacdo do

método nela descrito.

1) Alteracéo de texto:

“3.07 A anterioridade nao pode ser uma mera

abstracdo, mas deve ser factivel

realizagcéo.”

de

1) Melhor redacao
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Documentos em lingua nao oficial

3.08 E pratica administrativa do INPI a
utiizagdo de documentos estrangeiros nas
buscas realizadas durante o exame da patente.
Portanto, ndo existe qualquer obstaculo ao
aproveitamento dos documentos apresentados

em lingua nao portuguesa.

3.09 Se o requerente ou terceiros apresentarem
documentos em idioma estrangeiro que o

Examinador nao tenha dominio, cabe-se
solicitar aos mesmos a traducao simples destes
documentos para o0 portugués ou a
apresentacao do mesmo documento em algum
outro idioma de dominio do Examinador, e uma
declaracdo do interessado de que a dita
traducao é fiel ao documento original, com base

no artigo 22, § 1°, da Lei n® 9.784 - Lei que

1) Alteracéo de texto:

“‘3.09 Se o terceiros

apresentarem

requerente ou
documentos em idioma
estrangeiro que o Examinador nao tenha
dominio, cabe-se solicitar aos mesmos a
traducao simples destes documentos para o

portugués ou a apresentacao...”

1) Melhor redacao
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estabelece normas basicas sobre o processo
administrativo no ambito da Administracao
Federal direta e indireta, visando, em especial,
a protecao dos direitos dos administrados e ao

melhor cumprimento dos fins da Administragéo.

3.10 Por outro lado, no caso em que o | 1) Retirada integral de texto do item 3.10 1) Solicitamos retirada integral
Examinador apresenta documento em idioma do texto, pois o préprio titular
estrangeiro que o requerente nao tenha do pedido de patente ou seu
dominio, este ultimo podera solicitar ao INPI procurador/agente que devera
uma traducéo simples das partes do documento providenciar a tradugao.

utiizadas no parecer. Neste caso, o0 Em todos os escritrios de Pl

Examinador podera fazer uso de maquinas de do mundo trabalham desta

traducao. forma

Documentos patentarios de anterioridade ainda nao publicados a data relevante do pedido em exame (artigo 11 § 22 da
LPI)
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3.11 O estado da técnica também compreende
o conteudo completo de pedidos depositados
no Brasil, cuja data de depédsito ou de
prioridade seja anterior a data do depésito do
pedido em questdo, mas que tenha sido
publicado, mesmo que subsequentemente a
esta data. Tais documentos servem apenas
para fins de afericdio de novidade. Por
“‘conteddo completo” entende-se toda a
revelacdo, isto é, o relatério descritivo,

desenhos, reivindicacdes e resumo, incluindo:
(i) qualquer matéria explicitamente revelada;

(i)  qualquer matéria para a qual uma
referéncia valida a outros documentos € feita,
tais como, se um documento é citado em um
pedido tal como originalmente depositado, o
conteudo deste documento é considerado parte
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do estado da técnica; e

(i) estado da técnica tanto quanto

explicitamente descrito.

Meios de Divulgacao

3.12 Os meios de divulgacdo do estado da
técnica incluem documentos publicados,
divulgacdo por uso e divulgacdo por outros

meios.

Exemplo: Divulgagéo oral.

3.13 E importante que tais divulgacdes sejam
revestidas dos seguintes elementos: certeza
quanto a existéncia e a data; suficiéncia de
modo que um técnico no assunto seja capaz de
compreender devidamente o conteudo da
matéria exposta; e publicidade, ou seja, que
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esteja disponivel ou suscetivel de ser
conhecida por terceiros (publico).

3.14 A expressao "acessivel ao publico" de
acordo com o disposto no paragrafo 1°do artigo
11 da LPI representa situagdes onde a
informacdo pode ser acessada por qualquer
pessoa. Nao € necessario que esta informacao
se torne realmente conhecida, bastando esta
possibilidade

Alteracdo de texto:

A expressdo "acessivel ao publico", de
acordo com o disposto no paragrafo 1° do
artigo 11 da LPI, representa situacdes onde a
informacédo pode ser acessada por qualquer

pessoa. Nao—é —necessario—que—esta
| I ibilidad

Melhor clareza na redagao

3.15 Deve-se observar que informacdes
técnicas em condicbes de segredo nao fazem
parte do estado da técnica. A condigdo de
segredo inclui as situacées em que a obrigacao
em se manter o segredo advém de

regulamentos ou acordos de confidencialidade.

3.16 Entretanto, se uma pessoa tendo a
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obrigacdo de manter segredo quebra o
regulamento, acordo ou entendimento implicito,
descrevendo as informacdées e tornando as
tecnologias disponiveis ao publico, estas
tecnologias devem fazer parte do estado da

técnica.

Secao | - Documentos Publicados

3.17 Documentos publicados sdo meios de
disseminagao que devem indicar ou apresentar
qualquer outra evidéncia que comprove a data

da publicacéao.
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3.18 Os documentos com a definicdo acima
podem ser documentos impressos ou
datilografados, tais como documentos de
patente, revistas e livros cientificos e técnicos,
anais de eventos, tais como, simpdsios,
seminarios e workshops, teses de doutorado,
dissertagdes de mestrado, monografias, normas
técnicas, documentos especializados, livros
texto, manuais técnicos, procedimentos ou
relatérios técnicos publicados oficialmente,
jornais, catalogos de produtos, e brochuras de
propaganda. Podem ser também materiais de
audio ou video obtidos por meio elétrico, optico,
magneético ou fotografico, tais como microfichas,
filmes, filmes negativos, fitas de video, fitas,
DVDs e CD-ROMs. Podem ser também
documentos na internet ou na forma de outras

bases de dados on-line.
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3.19 Em caso de teses de doutorado,
dissertacoes de mestrado e monografias, a data
relevante a ser considerada para efeito de
publicacdo sera a data da defesa, salvo os
casos em que tal defesa for realizada em
condigdes de sigilo, onde a data relevante sera

a data de publicacdo do documento, se houver.

3.20 O enquadramento de um documento como
uma descricdo nao deve ser afetado pelo local
ou idioma da publicacdo, da maneira de
aquisicdo, ou de sua idade. A tiragem da
publicacdo, ou se o depositante esta ciente

desta, também nao sao de relevancia.

3.21 Quanto a documentos publicados com as
palavras “Materiais Internos” ou “Publicacao
Restrita” ou outras palavras semelhantes, se de

fato foram distribuidas em um ambito restrito e
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necessitaram ser mantidas confidenciais, nao
sdo encaradas como documentos publicados,

no contexto da LPI.

3.22 A data de uma publicacdo é considerada
como a data de divulgacao. Quando apenas o
més ou ano especifico € indicado como data de
publicacdo, o ultimo dia do més ou do ano deve
ser considerado como a data de divulgacao.
Normalmente, nos documentos originais as
datas estdo localizadas na folha de rosto, ou
seja, no inicio do documento. Em alguns casos,
a data somente é citada no final da publicacao.
Entretanto, quando n&o houver qualquer
descricdo que permita identificar a data do
documento, a Biblioteca do INPI podera ser

demandada para pesquisa junto aos editores.
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3.23 A certeza quanto a data e suficiéncia
descritiva do documento de anterioridade pode
ser comprovada, por exemplo, através de uma
nota fiscal devidamente datada e que especifica
o produto de forma incontestavel. Catalogos e
desenhos de fabrica poderdo ser usados com
as notas fiscais com a finalidade de permitir a
caracterizacdo do documento quanto a sua
suficiéncia descritiva, de modo que o conjunto
da prova - nota fiscal e catédlogo/desenho - nao
deixe duvidas de que o objeto corresponde
efetivamente aquele que se pretende impugnar.

Secao Il - Divulgacao Oral

3.24 Divulgacéo oral inclui conversas, relatos,
palestras em  simpdsios, radiodifuséo,
transmissdo televisiva e cinematografia, que

possam tornar as informacbes técnicas

1)

Exclusdo do texto e inclusdao no item

imediatamente posterior: “Divulgacdo—oral

liodifusao. L

1) e 2) Inversao de textos para

ter maior clareza

entendimento.

no
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conhecidas do publico. Para informagdes por
conversas, relatos ou palestras em simpdésios, a
data da acéo deve ser considerada como a data
Para

de divulgacéo. informacdes  de

radiodifusdo, transmissao  televisiva ou
cinematografia, que possam ser recebidas pelo
publico, a data de transmissao ou mostra deve

ser considerada como a data de divulgagéo.

ind i hecid
o oiblice._Paraind . ’
I I p6sios_a datad
i dorad atad
ivulaacio P int . I
iodifusdo. o lovis
. i bid
lo—piblico. I I .
I dorad iatad
vulaacie.”

3) Inclusdo do texto: “Cabe ressaltar que

qualquer  divulgacdo oral deve vir
acompanhada de uma evidéncia da sua
origem, de seu conteudo por meio de um
registro, e data de divulgacdo, como, por

exemplo, uma transcricdo de uma palestra.”

3.25 Cabe-se ressaltar que qualquer divulgacao

1) Exclusdo do texto e inclusdo no item

1) e 2) Inversao de textos para
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oral deve vir acompanhada de uma evidéncia
da sua origem, de seu contetudo por meio de
um registro, e data de divulgagdo, como, por

exemplo, uma transcricado de uma palestra.

imediatamente anterior: Gabe-se—ressaltar
| il . L o .

2) Inclusdo do texto: “Divulgacéo oral inclui

conversas, relatos, palestras em simpdsios,
radiodifusdo, transmissao televisiva e
cinematografia, que possam tornar as
informacgdes técnicas conhecidas do publico.
Para informagdes por conversas, relatos ou
palestras em simpésios, a data da acao deve
ser considerada como a data de divulgacéo.
Para informacdes de radiodifuséo,
transmissao televisiva ou cinematografia, que
possam ser recebidas pelo publico, a data de

transmissao ou mostra deve ser considerada

ter maior clareza

entendimento

no
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como a data de divulgacéo.”

Secao lll - Divulgacao pelo Uso

3.26 A divulgacédo por uso significa que pelo
uso a solucéo técnica é colocada em condicédo
de ser avaliada pelo publico.

3.27 Meios de divulgacado pelo uso incluem
produzir, utilizar, vender, importar, trocar,
apresentar, demonstrar ou exibir, que possam
tornar a informacdo técnica disponivel ao
publico. Na medida em que pelos meios acima
a informacdo técnica €& colocada em uma
condicao tal que o publico possa conhecé-la, a
divulgagédo por uso pode ser estabelecida, e
ndao € relevante se o publico de fato a
conheceu. Entretanto, se na exibicdo ou
demonstracdo de um produto, nenhuma
explicacado de conteudo técnico deste € provida
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de tal forma que a estrutura e funcédo ou
composicao do produto ndo é dada a conhecer
a um técnico no assunto, a exibicdo ou
demonstracado nao constitui uma divulgacéo por

uso.

3.28 Quando a divulgacao por uso refere-se a
um produto, esta pode ser estabelecida mesmo
qgue o produto ou dispositivo utilizado necessite
de engenharia reversa para se conhecer sua
estrutura e funcdo. Além disto, a divulgacao
por uso inclui também a divulgagdo em um
estande de exibicdo ou em uma vitrine de
materiais informativos ou materiais diretamente
visiveis, que sejam compreensiveis pelo

publico, tais como cartazes, desenhos,
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fotografias, exemplares e amostras.

3.29 A data na qual o produto ou processo é
disponibilizado para o publico deve ser
considerada como a data da divulgacao por

uso.

3.30 No caso de documento, por exemplo, tal
como uma matéria jornalistica, que reproduza
uma divulgagao oral, tal como uma conferéncia
publica, ou informacdo dada de um uso prévio,
tal como uma mostra em uma exibicdo publica,
a divulgacdo oral ou uso prévio tendo sido
postos a disposicao do publico antes da data de
depdsito do pedido, mesmo que o documento
em si tenha sido publicado depois da dita data
de depdsito, o Examinador deve partir do
principio de que o documento representa

fielmente a conferéncia, mostra ou exibicao
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publicas e, desta forma, considerar tal
documento como parte do estado da técnica.

Material encontrado na internet usado como anterioridade

3.31 Conteudos provenientes da internet sé
poderdo ser aceitos como anterioridades em
caso de haver comprovacdo de data da
publicacéo.
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3.32 A restrigdo do acesso a um circulo limitado
de pessoas, tal como por meio de senha, ou a
exigéncia de pagamento para 0 acesso -
analoga a compra de um livro ou a subscricao
de um jornal - ndo impede uma pagina da
internet de fazer parte do estado da técnica. E
suficiente que a pagina da internet esteja, em
principio, disponivel sem qualquer grau de
confidencialidade. Paginas da internet nas
quais a informacédo é codificada de tal modo
que a mesma nao possa ser lida de modo geral
- excluindo casos onde uma ferramenta de
decodificagdo é amplamente acessivel, com ou
sem o pagamento de uma taxa - é um caso
onde a informacgao é considerada nao acessivel
ao publico. Se antes da data de depdsito ou da
prioridade do pedido de patente, um documento

armazenado na internet e acessivel através de
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um endereco virtual (1) puder ser encontrado
com a ajuda de uma ferramenta publica de
busca da internet através de uma ou mais
palavras-chave, todas relacionadas a esséncia
da matéria do documento e (2) permanecer
acessivel no endereco por um periodo de
tempo longo o suficiente a qualquer pessoa, ou
seja, a alguém sem nenhuma obrigagdo de
manter o documento em segredo, tiver acesso
direto e sem ambiglidades ao documento,
entao o documento estara disponivel ao publico
de acordo com o disposto no paragrafo 12 do
artigo 11 da LPI.
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3.33 Em relacdo a matéria divulgada em e-
mails, a mesma ndo pode ser considerada
como documento acessivel ao publico, pois sao
entendidos como documentos revestidos de
confidencialidade.

3.34 O termo "internet" refere-se a todos os

meios que oferecem informacdes técnicas

através de meios de telecomunicacdes
elétricas, incluindo a internet, bases de dados

comerciais e listas de discusséo.

3.35 Divulgagdes na internet fazem parte do
estado da técnica de acordo com o disposto
paragrafo 1° do artigo 11 da LPI. Informacdes
divulgadas na internet ou em bancos de dados
online sao consideradas a disposicdo do
publico a partir da data que a informacao foi
divulgada publicamente. Paginas da internet

Alteracdo de texto: “Divulgacdes na internet

fazem parte do estado da técnica de acordo
com o disposto paragrafo 12 do artigo 11 da
LPI. Informagdes divulgadas na internet ou
em bancos de dados online séao
consideradas a disposicao do publico a partir

da data que a informacdo foi divulgada

Melhor redacéao
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frequentemente contém informagdes de grande

relevancia técnica. Algumas informacoes
podem até mesmo estar disponiveis apenas na

internet a partir de tais paginas da internet.

Exemplo: Manuais e tutoriais online para
produtos de software ou outros produtos com

um ciclo de vida curto.

da
informagdes de

publicamente. Paginas internet
frequentemente contém
relevancia  técnica.

grande Algumas

informagcées podem até mesmo estar
disponiveis apenas na internet-a-partirde-tais

3.36 Para o efeito da determinagdo do estado
da técnica de um pedido de patente, torna-se
muitas vezes importante citar publicacées que
podem ser obtidas a partir de paginas da

internet.

Exclusao do texto na integra

O mesmo texto ja fora descrito

anteriormente

Secao | - Estabelecimento de uma data de publicacao

3.36 Uma informacdo técnica eletrbnica sem
uma indicagdo da data de publicacdo nao pode
ser citada como estado da técnica.

3.37 Estabelecer uma data de publicagdo tem

Alteracdo de texto:

Melhor clareza
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dois aspectos. Deve ser avaliado
separadamente se uma determinada data é
indicada corretamente, e se o conteudo em
questao foi realmente disponibilizado ao publico

a partir dessa data.

“Estabelecer uma data de publicacdo tem
dois  aspectos: Deve ser avaliado
separadamente se uma determinada data é
indicada corretamente, e se o conteudo em
questdao foi realmente disponibilizado ao

publico a partir dessa data.”

3.38 A natureza da internet pode tornar mais
dificil estabelecer a data real em que a
informacao foi tornada acessivel ao publico.

Exemplo: Nem todas as pdginas da internet
mencionam quando as mesmas foram
publicadas. Além disso, paginas da internet sdo
facilmente atualizadas, mas a maioria n&o
fornece registros de material previamente
apresentado, nem exibe aqueles que permitam
que o publico estabeleca precisamente o que

foi publicado e quando.
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3.39 Quando um documento de internet é
citado contra um pedido ou patente, as mesmas
consideracdes devem ser realizadas tanto
quanto para qualquer outra referéncia, incluindo
publicacbes padrées em papel. Em muitos
casos, os documentos de internet apresentam
uma data de publicacdo explicita. Essas datas
em principio sao aceitas € o énus de provar o
contrario sera do depositante e uma evidéncia
circunstancial pode ser necessaria para

estabelecer ou confirmar a data da publicacao.

3.40 Enquanto as datas de conteudo de
divulgacbes na internet podem ser tomadas a
principio como validas, ha, naturalmente,
diferentes graus de confiabilidade. Quanto mais
confidvel a data da fonte da divulgacao, mais
dificil sera para o depositante contestar a

mesma.
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3.41 Quando uma divulgagdo de internet é
relevante para o exame, mas nao da qualquer
indicacao explicita da data de publicacdo no
texto de divulgacdo, ou se o depositante
guestiona se uma determinada data ndo é
confidvel, o Examinador pode tentar obter mais
provas para estabelecer ou confirmar a data de
publicacao. Especificamente, ele pode
considerar a utilizaggo das seguintes

informacdes:

(i) As informagbes relativas a uma pagina da
internet disponivel a partir de um servico de
arquivamento de internet, tais como o Internet Archive,
acessivel através da chamada "Wayback Machine" -
www.archive.org. O fato do Internet Archive ser
incompleto ndo diminui a credibilidade dos dados
arquivados. Ressalvas legais relativas a precisdao das
informagbes fornecidas, rotineiramente utilizadas em

paginas da internet, ndo devem ser consideradas para
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refletir negativamente a precisdo dos mesmos;

(i)  Registro de data relacionado ao histérico de
modificagbes aplicadas a um arquivo ou pagina da
internet tais como disponivel para paginas wiki, como
Wikipedia e em sistemas de controle de versdo, como
os utilizados para o desenvolvimento de software
distribuido;

(iii)  Registro de data gerado por computador como
disponivel a partir de diretérios de arquivos ou outros
repositorios, ou como automaticamente acrescentado
ao conteldo, tais como grupos de discussao, datas de
indexagdo atribuidas a pagina da internet pelas
ferramentas de busca, tal como a partir do cache do
Google. Estas datas serdo posteriores a data de
publicaggo do documento, uma vez que as
ferramentas de busca levam algum tempo para indexar

uma nova pagina da internet.

(iv)  Informagéo sobre a replicagdo das divulgagoes
em varias paginas da internet - paginas espelhos - ou

em diversas versoes.
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3.42 Também é possivel realizar consultas com
0 proprietario ou o autor da pagina da internet
ao tentar estabelecer a data de publicacdo a um
grau suficiente de certeza.

3.43 As secoes a seguir tratam da
confiabilidade dos diversos tipos de divulgacao
de internet.

Secao Il - Revistas Técnicas

3.44 As revistas técnicas online de editores
cientificos sdo de particular importancia para a
determinacdo do estado da técnica. A
confiabilidade destas publicacbes é a mesma
que a das revistas tradicionais em papel, ou

seja, muito elevada.

3.45 Note-se que a publicacédo na internet de
um assunto especifico em uma revista pode ser

anterior a data de publicacdo da versao
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correspondente em papel. Neste caso, a data
de publicacdo do documento a ser considerada

€ a mais antiga.

3.46 Se a data de publicacdo de uma revista
online é vaga, tais como apenas 0 més e 0 ano
€ conhecido, e a possibilidade mais pessimista -
o ultimo dia do més - é tardia demais, o
Examinador podera solicitar a data de
publicacdo exata. Essa solicitacdo pode ser
feita diretamente através de um formulério de
contato que o editor pode oferecer na internet,
ou por meio da biblioteca do INPI.

3.47 As informacdes publicadas nas seguintes
paginas da internet sdo consideradas

confiaveis:

(i) paginas da internet de editores que tém
emitido publicagdes bem estabelecidas, tais
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como paginas da internet com os dados
eletrénicos de jornais, revistas, que oferecem

publicacdes eletrbnicas de revistas académicas;

(i) paginas da internet de instituicdes
académicas, tais como paginas de sociedades

académicas e universidades;

(i) paginas da internet de organizagdes
internacionais, tais como dos organismos de
normatizacdo que publicam informagbes sobre

padrao de medidas; e

(iv) paginas da internet de organizagdes
publicas, tais como de ministérios e agéncias
que publicam detalhes de atividades de
pesquisa, noticias de descobertas cientificas,
especialmente de institutos de pesquisa.

Secao IV - Outras Publicacoes

3.48 A internet também é usada para trocar e
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publicar informacées em outros formatos, por
exemplo, grupos de discussao da internet,
blogs, arquivos de e-mail de grupos de
discussdo ou paginas da wikipédia. Os
documentos obtidos a partir de tais fontes
constituem também estado da técnica, desde
que a data de publicacdo possa ser
estabelecida com precisdo e a disponibilidade

do conteudo ao publico.

3.49 Marcacdes de data geradas pelo provedor
de um determinado servico - geralmente vistas,
tais como, em blogs, grupos de discussao, ou o
histérico de versao disponivel a partir de
paginas da wikipédia - podem ser consideradas

como datas de publicacédo confiaveis.

Secao V - Detalhes técnicos e observacoes gerais

3.50 Paginas da internet sao, por vezes,
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divididas em quadros (“frames”), cujo conteudo
€ criado a partir de diferentes origens. Cada um
destes quadros pode ter a sua propria data de
publicacdo, que podera ser verificada. Em caso
do Examinador utilizar tal documento, 0 mesmo
deve se certificar de estar usando a data de
publicacdo correta, isto €, que a data de
publicacido citada refere-se ao conteudo
pretendido.

3.51 Alguns enderecos de internet - URLs sao
temporarios, por exemplo quando sao
projetados para trabalhar apenas durante uma
Unica sessdo - enquanto o usuario estiver
logado na pagina da internet. URLs longas com
nameros e letras aparentemente aleatérios sdo
indicativos destas. A presenca de tal URL nao
impede a divulgacdo de ser utilizada como
estado da técnica, embora a URL n&o funcione

89




90

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

para outras pessoas — por exemplo: o
depositante quando receber o relatério de
busca. Para URLs temporarios, o Examinador
devera indicar a forma como ele chegou a essa
URL especifica da respectiva pagina da
internet, ou seja, quais links foram seguidos, ou

que termos de pesquisa foram utilizados.

3.54 Ao imprimir uma péagina da internet, deve-
se tomar cuidado para que a URL completa
seja claramente legivel. O mesmo se aplica a
data de publicacao relevante em uma pagina da

internet.

3.55 Deve-se ter em mente que as datas de
publicacdo podem ser apresentadas em
diferentes formatos, especialmente no formato
brasileiro/europeu dd/mm/aaaa, no formato
americano mm/dd/aaaa ou no formato ISO

aaaa/mm/dd. A menos que o formato seja
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explicitamente indicado, sera impossivel
distinguir entre o formato brasileiro e o formato

americano para dia 1-12 de cada més.
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3.56 O Examinador deve sempre indicar a data
em que a pagina da internet foi acessada. Ao
citar a divulgacdo da internet, ele deve
apresentar os dados do documento do estado
da técnica, tais como e onde obteve a data de
publicacdo, bem como qualquer outra

informacgao relevante.

Exemplo: Onde dois ou mais documentos
relacionados s&o citados, como eles estao
relacionados, e/ou indicando que um
determinado link no primeiro documento leva a

um segundo documento.
Exemplo segundo formato eletrénico ABNT:

KRUG, C A.; ANTUNES FILHO, H..
Melhoramento do cafeeiro: Il - Comparagéo
entre progénies e hibridos da var. bourbon.
Bragantia, Campinas, v. 10, n. 11, 1950.

Alteracdo de texto:

“O Examinador deve sempre indicar a data
em que a pagina da internet foi acessada. Ao
citar a divulgacdo da internet, ele deve
apresentar os dados do documento do
estado da técnica, tais como a forma que se
e—onde obteve a data de publicacdo, bem

como qualquer outra informagéo relevante”

Melhor clareza
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Disponivel em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0006-

87051950001100004&Ing=pt&Nnrm=iso>.acesso

S em 25
jul.2012.http://dx.doi.org/10.1590/S0006-
87051950001100004

Referéncias cruzadas entre os documentos do estado da técnica

3.57 Se um documento "primario" refere-se
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explicitamente a um outro documento
"secundario" como fornecendo informacgdes
mais detalhadas sobre determinadas
caracteristicas, o ensino deste ultimo deve ser
considerado como incorporado ao documento
primario, se o documento estava disponivel ao
publico na data da publicacdo do documento
primario. A data relevante para fins de exame
de novidade, no entanto, é sempre a data do

documento primario.

Erros nos documentos do estado da técnica

3.58 Erros podem existir em documentos do
estado da técnica, como por exemplo, um
documento que descreva um composto quimico
com carbono pentavalente. Usando o
conhecimento geral comum, o técnico no

assunto pode:
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(i) ver claramente que a divulgagdo de um
documento do estado da técnica relevante

contém erros, e

(i)  identificar qual seria a Unica correcdo

possivel.

3.59 Assim, os erros na divulgacdo nao afetam
a sua relevancia como estado da técnica, e o
documento pode ser considerado para avaliar
sua relevancia para a patenteabilidade.

Periodo de Graca — Artigo 12 da LPI

3.60 O periodo de graga estabelece uma
excecao ao estado da técnica. Divulgacodes
realizadas pelo préprio inventor do pedido de
patente de invengcdo, pelo INPlI sem o
consentimento do inventor, ou por terceiros com

base em informacdes obtidas direta ou
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indiretamente do inventor, nao serdo
consideradas como estado da técnica, desde
que ocorridas nos 12 (doze) meses que
precedem a data do depésito do pedido ou da
sua prioridade reivindicada, de acordo com o
artigo 12 da LPI.

3.61 Cabe-se ressaltar que as divulgagdes que
sao aceitas para o periodo de graca sao

documentos nao-patentarios.

Exempilo:

Publicacdo de artigo cientifico e comunicacoes
orais, desde que haja registro dos mesmos, tal

como uma transcrigao.

Alteracdo de texto:

“Cabe-se ressaltar que as divulgacoes gue
sao aceitas para o periodo de graca sao os

documentos nao-patentarios.”

Melhor redacao

3.62 Logo, um pedido de patente do proprio
inventor, anterior ao pedido em analise, nao
pode ser considerado como uma divulgacao
gue recaia nos termos do periodo de graca.

Alteracdo (inclusao) de texto:

“Logo, um pedido de patente do proprio
inventor, anterior ao pedido em analise e em

qualquer pais, ndo pode ser considerado

Melhor redacéao
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como uma divulgacao que recaia nos termos

do periodo de graga.”

3.63 Portanto, uma vez encontrado um
documento do proprio inventor que se enquadre
de acordo com o disposto no artigo 12 da LPI, o
Examinador ndo deve utilizar o documento para
realizar objecées quanto a novidade do pedido,
mas deve menciona-lo no relatério de busca e
no parecer, justificando nesse ultimo sua nao
utilizacdo para objecdes, por se enquadrar no
periodo de graca.

Capitulo IV - Novidade

4.01 De acordo com o artigo 8° da LPI, qualquer
invencado para a qual um direito de patente
pode ser concedido deve possuir novidade,
atividade inventiva e aplicacao industrial. Desta

forma, novidade €é um dos requisitos de
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patenteabilidade a ser satisfeito para que uma
invencao receba um direito de patente.

4.02 De acordo com o disposto no artigo 11 da
LPI, a invencdo é considerada nova quando
nao compreendida no estado da técnica

4.03 O atendimento ao requisito de novidade
deve ser observado para cada reivindicacao do
pedido de patente. Se uma reivindicacao
independente apresenta novidade, nédo ¢é
necessario examinar a novidade de suas
reivindicacdes dependentes, uma vez que todas
estas apresentarao novidade.

4.04 Ao contrario, se a reivindicacao
independente ndo apresenta novidade, as suas
reivindicacbes  dependentes devem  ser
examinadas, pois podem conter elementos

especificos que tornem aquela matéria nova.
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4.05 A novidade exigida para uma reivindicacao
deve ser apurada sobre a reivindicagdo como
um todo, e nao somente sobre a parte
caracterizante da mesma, tampouco sobre a
analise individual dos elementos que a
compdem, que poderdao separadamente estar
abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o
predmbulo define as caracteristicas A e B, e a
parte caracterizante define as caracteristicas C
e D, ndo importa que C e/ou D sejam em si
conhecidas, mas sim se s&o conhecidas em
associacao com A e B - ndo somente com A

nem somente com B, mas com ambos.

4.06 A matéria em exame nao sera nova
guando todas as caracteristicas de uma dada
reivindicacdo (elementos de um produto ou
etapas de um processo), inclusive as
caracteristicas apresentadas no preambulo,

1) Alteracéo (excluséo) de texto:

“4.06 A matéria em exame nao serd nova
quando todas as caracteristicas de uma dada

reivindicacdo (elementos de um produto ou

1) Melhor  clareza
entendimento do texto.

no
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estiverem reveladas em uma  Unica | etapas de um processo), inclusive as
anterioridade. Tais caracteristicas podem ser | caracteristicas apresentadas no preambulo,
encontradas na anterioridade quando sao | estiverem reveladas em uma Unica
claramente apresentadas e/ou quando ndo ha | anterioridade. Tais caracteristicas podem ser
qualquer duavida de que a informacdo esta | encontradas na anterioridade quando sao
inerente ao que foi literalmente revelado. claramente apresentadas e/ou quando nao
ha qualquer duvida de que a informacao esta
inerente ao-gue foi literalmente revelado.”
4.07 A auséncia de novidade frente a um | 1) Alteracéo (exclusdo) de texto: 1) Melhor  clareza no

documento encontrado no estado da técnica
ndo pode ser baseada em possibilidades,
hip6teses ou especulacbes a partir da matéria
revelada na anterioridade. A relacdo entre os
documentos comparados deve ser de
identidade estrita, o que significa que um unico
documento deve descrever cada elemento da
reivindicacdo analisada, seja explicitamente ou

de forma inerente, caso contrario, a questao se

‘A auséncia de novidade frente a um
documento encontrado no estado da técnica
ndo pode ser baseada em possibilidades,
hipoteses ou especulacbes a partir da
matéria revelada na anterioridade. A relagcao
entre os documentos comparados deve ser
de identidade estrita, 0 que significa que um
unico documento deve descrever cada

elemento da reivindicagdo analisada;—seja

entendimento do texto.
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desloca para analise de atividade inventiva.

explicitamente eu—de—forma—inerente, caso
contrario, a questao se desloca para analise

de atividade inventiva.”

4.08 Para a analise do requisito de novidade,
nao €& possivel combinar dois documentos
diferentes do estado da técnica. Quando tal
combinacado for necesséria, apenas a atividade
inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais
de um documento do estado da técnica pode
ser citado para argumentacbes contrarias a
novidade da matéria pleiteada, desde que
essas anterioridades nao necessitem ser
combinadas para suportar tais alegacdes,

conforme 0s seguintes casos:

() podem ser utilizados documentos diferentes
para discutir a novidade de matérias de reivindicagbes
diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma

Colocar o item abaixo no item referente as
Férmulas Markush (ltens 6.05 e 6.06):

(i) para diferentes alternativas em uma mesma
reivindicacao, reivindicacbes Markush, podem ser
utilizadas diferentes anterioridades incidindo na
novidade da matéria de uma mesma reivindicagao,
quando cada anterioridade referir-se a alternativas
diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela
reivindicagao. Cabe ressaltar que na analise de
reivindicagbes com alternativas, uma anterioridade
que revele uma das alternativas € suficiente para
destituir a novidade da reivindicagdo como um todo.
No entanto, podem ser aceitas reformulacdes da
reivindicagdo de forma a excluir a matéria

encontrada no estado da técnica;
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reivindicagdo, reivindicacbes Markush, podem ser
utiizadas diferentes anterioridades incidindo na
novidade da matéria de uma mesma reivindicagao,
quando cada anterioridade referir-se a alternativas
diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela
reivindicacdo. Cabe ressaltar que na analise de
reivindicagdes com alternativas, uma anterioridade que
revele uma das alternativas é suficiente para destituir a
novidade da reivindicacdo como um todo. No entanto,
podem ser aceitas reformulagdes da reivindicagao de
forma a excluir a matéria encontrada no estado da

técnica;

(i)  pode ser citado um segundo documento, tal
como um dicionario ou documento similar de
referéncia na discussdo acerca da novidade da
matéria de uma reivindicacdo, de modo a interpretar o
significado de um termo especifico, tais como, para
comprovar que o0 queijo é um laticinio, ou para
demonstrar sinonimia, ressaltando-se que somente a
primeira anterioridade citada é impeditiva para a

novidade da matéria reivindicada;
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(iv)  onde um documento do estado da técnica faga
referéncia a um segundo documento publicado, este
sera considerado incorporado por referéncia ao
primeiro.
409 Para a avaliacdo da novidade, o | 1) Alteracdo (exclusdo) de texto: 1) Melhor  clareza no

Examinador deve aplicar as seguintes etapas:

(i) identificar os elementos contidos na

reivindicacao;

(i)  determinar se um documento em analise
faz parte do estado da técnica - Capitulo Il
destas Diretrizes; determinar se todos os
elementos ou etapas da reivindicagdo foram
explicitamente ou inerentemente combinados
no documento, para um técnico no assunto, na
data da publicacao do documento, e de modo a

antecipar a reivindicagao.

“4.09 Para a avaliagdo da novidade, o

Examinador deve aplicar as seguintes
etapas:
() identificar os elementos contidos na

reivindicacao;
(i)  determinar se um documento em
analise faz parte do estado da técnica -

Capitulo Il destas Diretrizes;

(i)  determinar se todos os elementos eu

etapas-da reivindicacdo foram explicitamente
ou-inerentemente—combinados revelados no

documento, para um técnico no assunto, ha

entendimento do texto.
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data-da—publicacido-do-documento; de modo

a antecipar a reivindicagéo.”

4.10 A delimitacéo do entendimento do que seja
uma informagao técnica dedutivel diretamente e
sem ambiguidade do documento do estado da
técnica, também €& importante. Assim, quando
se considera a novidade, nao € correto
interpretar os ensinamentos de um documento
do estado da técnica como envolvendo
equivalentes muito conhecidos o0s quais nao
sao descritos explicitamente no dito documento;
esta € uma questado relativa a obviedade, ou

seja, a atividade inventiva.

Termo Especifico e Termo Genérico

4.11 Quando a matéria é reivindicada de forma
genérica e ampla, e existe no estado da técnica

um documento em que a matéria é revelada de
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forma especifica dentro dos parametros
reivindicados no pedido em exame, a falta de
novidade deve ser apontada. Por exemplo, um
produto “feito de cobre” descrito em um
documento de anterioridade afeta a novidade
de uma invencao para o mesmo produto “feito
de metal”’. Entretanto, a divulgacdo do produto
feito de cobre n&do afeta a novidade de uma
invencao para o mesmo produto feito de outro

metal especifico.

4.12 Por outro lado, uma divulgacao em termos
genéricos ndo afeta a novidade de uma

invencao definida em termos especificos.

Exemplo': Um produto “feito de metal” descrito
em um documento de anterioridade no afeta a
novidade de uma invencdo para o mesmo

produto “feito de cobre”.

1) Alteracéo (exclusdo) de texto:

c o2: s -
; o b i A &

.~ 7 g 1P Te)

“ ) ~

Lzl / T D !'[.,.
J

1) Melhor  clareza

entendimento do texto, pois o

no

exemplo 2 contradiz o

conceito.

105




106

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo2:Uma reivindicacdo de composicao
alimentar que consiste de um laticinio ndo é
nova frente a uma anterioridade na qual é
apresentado um alimento com a mesma
composicdo, no qual é substituido “laticinio” por
“queijo”. Nesse caso, ndao ha qualquer duvida
de que o queijo é um laticinio, e assim, a
anterioridade  revela implicitamente  uma
composicdo idéntica a reivindicada contendo

um laticinio (queijo).

= e P~
5 idAntien A reivindieac
: inticinioLausiiol

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento nao
se aplica na situacao inversa, em que a
anterioridade menciona genericamente laticinio
e a reivindicacao refere-se a queijo, ja que nem
todo laticinio € um queijo. Portanto, documentos

genéricos nao antecipam matéria especifica.

1) Excluséo integral de texto:

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento
oridad : ,

laticini indicacs : o,

. o laticinio_& o

D ’ I - ~

1) Melhor  clareza no
entendimento do texto, pois ja

foi mostrado no item acima
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Wﬁl’e&l Y ifi 0

Valor Numérico e Faixa Numérica

4.15 Se a invencao reivindicada contém uma

caracteristica técnica definida por valores
numeéricos ou uma faixa numérica continua, tal
de

pressao,

como dimensdes um componente,

de

componentes em uma composicdo, sendo que

temperatura, ou o teor

todas as outras caracteristicas técnicas sao
idénticas as de um documento de anterioridade,
entdo a determinacdo da novidade deve ser
conduzida de acordo com as regras a seguir:

(i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas
descritas no documento de anterioridade recaem

inteiramente na faixa reivindicada da caracteristica

técnica, o documento de anterioridade afeta a

novidade do pedido.

Exemplo': O pedido reivindica uma liga a base de

Alteracao (exclusao) de texto:

G I L i L
tai . I I iorid
nao-apresenta—gualquer-ponto-extremo-em-comum
_od oridade_ndo._af

. a i N windicada.

Esse detalhamento ja esta
descrito no item de Patentes
de Selegdo. Os exemplos
estdo confusos e ndo agregam
explicagdo ao uso de valor

numeérico e faixa numérica.
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cobre compreendendo 10%-35% em peso de zinco,
2%-8% em peso de aluminio, e o restante sendo
cobre. Se o documento de anterioridade descreve uma
liga a base de cobre compreendendo 20% em peso de
zinco e 5% em peso de aluminio, este afeta a

novidade da mencionada reivindicacao.

Exemplo%: O pedido reivindica um forno para
tfratamento térmico, onde seu arco linear apresenta
uma espessura de 100-400 mm. Se o documento de
anterioridade descreve um forno para tratamento
térmico no qual o arco linear apresenta uma espessura
de 180-250 mm, este documento afeta a novidade da
dita reivindicag&o.

(i) Quando a faixa numérica descrita no documento de
anterioridade e a faixa numérica da caracteristica
técnica se sobrepbem parcialmente ou apresentam
pelo menos um ponto extremo em comum, 0
documento de anterioridade afeta a novidade da

invencao.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para

ExemploZ

- i L , ! ”
leno. irmerizacio—6-de100
200 S , ! rictade
! imerizacdo—6—de—50-400, _ .
. i vindicacdo.—desd
! PR ! 20-200— 5 ! »

i . ooy
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produzir cerdmicas de nitreto de silicio, onde o tempo
de calcinagdo é de 1-10 horas. Se o documento de
anterioridade descreve um processo para a producao
de cerdmicas de nitreto de silicio onde o tempo de
calcinagdo é de 4-10 horas, uma vez que as duas
faixas se sobrepbem no tempo de calcinagcao de 4-10
horas, o documento de anterioridade afeta a novidade
da dita reivindicagdo, mas ndo afeta a novidade da dita
reivindicacdo para o caso do tempo de calcinacdo de
1-4 horas.

Exemplo% O pedido reivindica um processo para
revestimento por aspersdo, onde a poténcia da pistola
de aspersédo é de 20-50 kW durante o revestimento.
Se o documento de anterioridade descreve um
processo de revestimento por aspersdo em que a
poténcia da pistola de aspersdo € de 50-80 kW
durante o revestimento, uma vez que as duas faixas
apresentam um ponto extremo em comum, 50 kW, o
documento de anterioridade afeta a novidade da dita

reivindicag&o.
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(i) Os dois pontos extremos da faixa numérica
descrita no documento de anterioridade afetam a
novidade da invengao, quando a caracteristica técnica
em questdo apresenta valores numéricos discretos
incluindo um dos ditos pontos extremos, mas nao
afetam a novidade da invengdo quando a
caracteristica técnica em questdo € um valor numérico
em qualquer ponto entre os dois ditos pontos

extremos.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para a
producéo de fotocatalisador de didxido de titdnio, onde
a temperatura de secagem é de 40°C, 58°C, 75°C ou
100°C. Se o documento de anterioridade descrever um
processo para a produgdo de fotocatalisador de
dioxido de titdnio onde a temperatura de secagem é de
40°C a 100°C, esta divulgacado afeta a novidade da
dita reivindicacdo para o caso de temperatura de
secagem de 40°C ou 100°C, mas nao afeta a novidade
da dita reivindicacdo para o caso da temperatura de
secagem de 58°C ou 75°C, fazendo-se necessaria a
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reformulacéo da reivindicag&o.

(iv) Quando os valores numéricos ou faixa numérica da
caracteristica técnica em questao recai dentro da faixa
descrita no documento de anterioridade e nao
apresenta qualquer ponto extremo em comum com
este, o documento de anterioridade nao afeta a

novidade da invencao reivindicada.

Exemplo': O pedido reivindica um anel de pistao para
um motor de combustao interna, onde o didmetro do
anel do pistdo € de 95 mm. Se o documento de
anterioridade descreve um anel de pistdo de 70-105
mm de didmetro utilizado em motor de combustao
interna, este ndo retira a novidade da dita
reivindicacdo, desde que o anel com 95 mm néo tenha
sido explicitamente citado e concretizado na
anterioridade.

Exemplo% O pedido reivindica um copolimero de
etileno-propileno, onde o grau de polimerizacdo € de
100-200. Se o documento de anterioridade descreve
um copolimero de etileno-propileno no qual o grau de
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polimerizacdo é de 50-400, este ndo retira a novidade
da dita reivindicagdo, desde que o grau de
polimerizacdo de 100-200 ndo tenha sido
explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

4,16 Para maiores detalhes a respeito de
patentes de selecdo, vide paragrafo 4.24 deste

capitulo.

Reivindicacoes de Produto Definido por Caracteristicas de Desempenho, Parametros, Uso ou Processo de Fabricacao

417 Para o exame da novidade de
reivindicacoes de produto incluindo
caracteristicas de desempenho, parametros,
uso ou processo de fabricacdo, as regras a

seguir devem ser observadas.

4.18 Reivindicacbes de produto definido por
caracteristicas de desempenho ou parametros
Para este tipo de reivindicagdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de
desempenho ou parametros na reivindicacao

1) Alteragdo (excluséo) de texto

“Reivindicacées de produto definido por

caracteristicas de desempenho distincdo ou
parametros Para este tipo de reivindicagao, o

1)  Melhor clareza para

entendimento da redacgéo

2) Incluir exemplos fora da

area farmacéutica para melhor
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implica no fato do produto reivindicado

apresentar uma certa estrutura e/ou
composi¢ao particular. Se o desempenho ou
parametros implicarem no fato do produto
reivindicado apresentar uma estrutura e/ou
composicao distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacao
apresenta novidade. Por outro lado, se o
técnico no assunto, a partir do desempenho ou
parametros, nado pode distinguir o produto
reivindicado do descrito no documento de
anterioridade, podese presumir que o produto
do

documento de anterioridade e, desta forma, a

reivindicado ¢é idéntico ao produto

reivindicagdo ndo apresenta novidade.

Exemplo:

Um pedido reivindica um composto A em um
estado cristalino definido por uma variedade de

Examinador deve considerar se a
caracteristica de desempenho distincao ou
parametros na reivindicagao implica no fato
do produto reivindicado apresentar uma certa
estrutura e/ou composicao particular. Se e a
caracteristica de distincdo desempenho ou
parametros implicarem no fato do produto
reivindicado apresentar uma estrutura e/ou
composicao distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacao
apresenta novidade. Por outro lado, se o
técnico no assunto, a partir da caracteristica
de distincdo do-desempenho-ou-parametros,
nao pode distinguir o produto reivindicado do
descrito no documento de anterioridade,
podese presumir que o produto reivindicado
€ idéntico ao produto do documento de
anterioridade e, desta forma, a reivindicacao

entendimento.
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pardmetros incluindo dados de difracdo de
raios-X, e o documento de anterioridade
também descreve um composto A em um
estado cristalino. Se os estados cristalinos de
ambos ndo podem ser distinguidos entre si com
do de

anterioridade a partir destes parametros, pode-

base na descricao documento
se presumir que o0 produto reivindicado é
idéntico ao produto do documento de
anterioridade e, desta forma, a reivindicacdo

ndo apresenta novidade.

nao apresenta novidade.

2) Sugere-se incluir outros exemplos, por

exemplo, na area mecanica.

4.19 Reivindica¢des de produto caracterizado

pelo uso

Para este tipo de reivindicagdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de uso

implica no fato do produto reivindicado
apresentar uma certa estrutura e/ou
composigao particular. Se o0 uso ¢é

Alteracéo (inclusédo) de texto:

de

considerar se a

Para este tipo reivindicagdo, o

Examinador  deve
caracteristica de uso implica no fato do
produto reivindicado apresentar uma certa
estrutura e/ou composicao particular. Se o

uso é completamente determinado pela

Alteracdo de redacdo para

melhor entendimento
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completamente determinado pela propriedade
inerente do produto e nao implica em qualquer
alteracdo na estrutura e/ou composicdo do
produto, a reivindicacdo de produto definida por
sua caracteristica de uso nao apresenta
novidade em comparagdao com o produto do
documento de anterioridade.

Exemplo: Reivindicagdo para um composto X
para uso como antiviral ndo seria considerada
nova em relacgo ao mesmo composto X
utilizado como corante descrito em um
documento de anterioridade. Embora o uso do
composto X tenha sido trocado, a formula
quimica que determina suas propriedades nao
alterada. Desta forma, a

foi invencdo do

composto antiviral X ndo apresenta novidade.

propriedade inerente do produto e nao
implica em qualquer alteragdo na estrutura
e/ou composicao do produto, a reivindicagcao
de produto definida por sua caracteristica de
uso nao apresenta novidade em comparagao
do de

anterioridade. O uso nao pode conferir

com o produto documento

novidade ao uso.

4.20 Entretanto, se o uso indica que a estrutura
e/ou composicdo do produto foi alterada, entao

1) Inclusdo de exemplo para a area

farmacéutica.

1) e 2) Para melhor

compreensado do texto
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0 uso como uma caracteristica que define a
estrutura e/ou composicdo do produto, assim

como o produto, apresenta novidade.

Exemplo: Se uma reivindicagdo se refere a um
molde para aco liquido, isto implica certas
limitagbes para o molde. Assim, uma forma
plastica para gelo com um ponto de fusdo muito
inferior ao do aco ndo afeta a novidade da

reivindicag&o.

2) Alteracao (inclusao) de texto:

“Entretanto, se o uso indica que a estrutura
e/ou composicdo do produto foi alterada,
entdo 0 uso como uma caracteristica que
define a estrutura e/ou composicdo do
produto, assim como o produto, apresenta
novidade. O uso nao pode conferir novidade

ao uso.”

4.21 Para produtos novos caracterizados pelo
uso, tais produtos devem apresentar suas
caracteristicas proprias, de modo a trazer

clareza a reivindicagao.

Alteracao (inclusdo) de texto:

Para produtos novos caracterizados pelo
uso, tais produtos devem apresentar suas
caracteristicas préprias, de modo a trazer
clareza a reivindicagdo. O uso nao pode

conferir novidade ao uso.

Para melhor compreensao do

texto
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4.22 Reivindicagbes de produto caracterizado
pelo processo de fabricagdo. Para este tipo de
reivindicacdo, o Examinador deve considerar se
a caracteristica de processo de fabricacao
resulta em uma estrutura e/ou composicao
particular do produto. Se o técnico no assunto
pode concluir que 0 processo ira
necessariamente resultar em um produto
apresentando uma estrutura e/ou composicao
diferente daquela do produto no documento de
anterioridade, a reivindicagdo apresenta
novidade. Por outro lado, se o produto
reivindicado, quando comparado com o produto
no documento de anterioridade, apresenta a
mesma estrutura e composicdo apesar do
processo de fabricagcdo  diferente, a
reivindicacdo de produto nédo apresenta

novidade.
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Exemplo: Pedido reivindica um copo de vidro
obtido pelo processo X, e um documento de
anterioridade descreve um copo de vidro obtido
pelo processo Y. Se os copos de vidro obtidos
por ambos 0S processos apresentam a mesma
estrutura, formato e material constituinte, a
reivindicacdo de produto ndo apresenta
novidade.Por outro lado, se o processo X
compreende uma etapa de cozimento a uma
temperatura  particular ndo descrita no
documento de anterioridade, a qual aumenta
consideravelmente a resisténcia a quebra do
copo de vidro, quando em comparagcdo com o
copo de vidro do documento de anterioridade,
entdo isto indica que o copo de vidro
reivindicado apresenta uma microestrutura
diferente devida ao processo de fabricacao

diferente, e apresenta uma estrutura interna
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diferente daquela do copo de vidro no
documento de anterioridade. Desta forma, a
reivindicagdo apresenta novidade.

Reivindicacoes de segundo uso hao-médico

4.23 Uma reivindicacdo para o uso de um

composto conhecido para um propdsito

particular - uso nao médico, que é baseada em
um efeito técnico, deve ser interpretada como

incluindo o efeito técnico como uma

caracteristica técnica funcional. Assim, tal

reivindicacdo apresenta novidade, desde que
tenha sido

tal caracteristica técnica nao

previamente colocada a disposicao do publico.

1) Alteragéo (exclus&o) do texto:

“‘Uma reivindicagdo para o uso de um
composto conhecido para um propdsito
particular - use—ndo-médico; que é baseada
em um efeito técnico, deve ser interpretada
como incluindo o efeito técnico como uma
caracteristica técnica funcional. Assim, tal
reivindicacado apresenta novidade, desde que
tal caracteristica técnica nao tenha sido
previamente colocada a disposicdo do

publico.”

1) Melhor redagdo — se ha
efeito técnico novo e esse
considerado

sera para

avaliagdo do requisito de
novidade, nao devera haver
distingdo entre 0 uso nao

médico e o uso médico.

2) A inclusdo de exemplo ira

auxiliar no entendimento.
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2) Solicitamos inclusao de exemplo

Patentes de Selecao

4.24 Uma invencao por selecdo consiste em
selecionar elementos individuais, subconjuntos
ou faixas dentro de uma descricao genérica do
estado da técnica, quer seja dentre opcdes para
substituintes em um composto, componentes
presentes em composicdes ou faixas de
parametros de processos, € que apresentem
propriedades particulares e inesperadas, em
relacdo ao estado da técnica mais proximo. E
possivel encontrar patentes de selecdo em
pedidos de processos envolvendo condicdes
particulares nédo especificamente reveladas
anteriormente no estado da técnica, e/ou em
pedidos de produtos selecionados dentre

produtos definidos de forma abrangente,
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tipicamente nas férmulas de produto do tipo
Markush, como também, por exemplo, em

compostos derivados e composicoes.

425 A patente de selecdo deve seguir 0s

seguintes critérios:

(i) O componente selecionado n&o pode ter
sido especificamente revelado, para atender ao

critério de novidade;

(i) O componente selecionado deve
apresentar algum efeito técnico inesperado
claramente demonstrado, para atender ao
critério de atividade inventiva (vide o tépico
“Invencao por Selecao” no capitulo de Atividade

Inventiva).

4.26 Entende-se por especificamente revelada
aquela matéria contida no corpo do pedido,

quer seja no relatério descritivo, nos desenhos,
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nos exemplos de preparacao/utilizacao, ou nas
reivindicag6es, de forma clara e concreta, sem

necessidade de deducao do Examinador.

4.27 Assim, a novidade para tal selecao podera
ser atribuida se a descricdo em um documento
anterior for apenas genérica, sem que o item
especifico que estd sendo selecionado tenha
sido mencionado de maneira explicita, isto &,
textualmente e concretizado na forma de
exemplos, testes e resultados. Desta forma,
uma descricdo anterior genérica por si s6 nao
tira a novidade de uma matéria especifica

revelada.

Alteracao (exclusao de texto):

Assim, a novidade para tal selecado podera
ser atribuida se a descricdo em um
documento anterior for apenas genérica, sem
que o item especifico que esta sendo
selecionado tenha sido mencionado de
maneira explicita, isto €, textualmente e
concretizado na forma de exemplos, testes e
Desta forma,

resultados. uma descricao

anterior genérica por si s6 nao tira a

novidade de matéria

revelada-

uma especifica

Alteracdo de redacao para

melhor entendimento.
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428 Se um produto foi revelado em um
documento do estado da técnica, por exemplo,
um composto, através de sua nomenclatura, ou
pela sua formula estrutural, dentre os
compostos ditos preferenciais e concretizados
nos exemplos de preparagao/utilizacao, esse
nao pode ser a matéria objeto de uma patente
de selecao, pois 0 composto é considerado
como especificamente revelado e ndo preenche

o requisito de novidade.

429 No caso de pedidos de selecdo de
processo em que € selecionada uma subfaixa
de uma faixa mais ampla compreendida no
documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade é
necessario que a subfaixa selecionada nao
sido revelada e

tenha especificamente

concretizada no estado da técnica e nem inclua

Alteracéo de texto:

No caso de pedidos de selecdo de processo
em que é selecionada uma subfaixa de uma
faixa mais ampla compreendida no
documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade é

necessario que a subfaixa selecionada nao

Alteracdo de redacdo para

melhor entendimento.
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partes da faixa especificamente revelada em

documento anterior.

Exemplo': Pedido de patente trata de um
processo de obtencdo de um produto, com
controle de temperatura, entre 125°C e 130°C.
O estado da técnica revela 0 mesmo processo
de obtengdo do  produto, utilizando
temperaturas de 120°C a 180°C, com testes
apresentados utilizando temperaturas de 140°C
e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado é
novo tendo em vista que o mesmo trata de uma
selecdo especifica de temperatura em um
intervalo comparativamente amplo e diferente
do explicitamente revelado e concretizado no

estado da técnica.

Exemplo? Pedido de patente trata de um
processo de obtencdo de um produto, com

controle de temperatura, entre 125°C e 140°C.

tenha sido especificamente revelada—e
concretizada no estado da técnica e nem
inclua partes da faixa especificamente
revelada concretizada em  documento

anterior.
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O estado da técnica revela um processo de
obtencdo do produto, utilizando temperaturas
de 120°C a 160°C, com testes apresentados
utilizando temperaturas de 140°C e 150°C.
Neste caso, o processo reivindicado inclui
temperatura que foi explicitamente revelada e
concretizada no estado da técnica (140°C), e
dessa forma, a selecao da faixa de temperatura

pleiteada nao é considerada nova.

4.30 O técnico no assunto deve levar em conta
que os valores numéricos relacionados a
medidas estdo sujeitos a erros, que apresentam
limites em sua precisdo. Por este motivo, a
convencao geral na literatura técnica e cientifica
€ aplicavel, na qual a ultima casa decimal de
um valor numérico indica o seu grau de
precisdo. Em casos onde nao existe nenhuma

outra margem de erro, a margem maxima deve

1) Inclusdo de exemplo completo e nao
apenas uma diferenciagdo entre medidas.

2) Alteracao de texto

O téenicono-assunte examinador deve levar
em conta que os valores numéricos
relacionados a medidas estdo sujeitos a
erros, que apresentam limites em sua

precisdo. Por este motivo, a convencgao geral

1) A inclusdo de exemplos ira

melhorar o entendimento.

2) Neste caso refere-se ao
examinador e nao ao técnico

no assunto.
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ser determinada por meio do arredondamento

da ultima casa decimal.

Exemplo: Em uma medicdo de 3,5 cm, a
margem de erro é de 3,45 a 3,54 cm.

na literatura técnica e cientifica € aplicavel,
na qual a ultima casa decimal de um valor
numeérico indica o0 seu grau de precisdo. Em
casos onde n&do existe nenhuma outra
margem de erro, a margem maxima deve ser
determinada por meio do arredondamento da

Ultima casa decimal.

Capitulo V - Atividade Inventiva Conceito

5.01 A invengdo ¢é dotada de atividade
inventiva, de acordo com o disposto no artigo
13 da LPI se, tendo em conta o estado da
técnica, ndo decorra de maneira evidente ou
Obvia para um técnico no assunto. Novidade e
atividade inventiva séo critérios diferentes e a
pergunta — "existe atividade inventiva?" - sé

surge se a invengao é nova.
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5.02 O termo "6bvio ou evidente" significa
aquilo que nao vai além do desenvolvimento
normal da tecnologia, mas apenas o faz clara
ou logicamente a partir do estado da técnica, ou
seja, algo que nao envolve o exercicio de
qualquer habilidade ou capacidade além do que

se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar a
invencdo tdo somente por andlise logica,
inferéncia ou sem experimentacdo indevida
com base no estado da técnica, seguindo as
orientagbes apresentadas nas Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a
invencao € dbvia e, desta forma, ndo apresenta
qualquer solucao técnica inesperada. Se assim
for o caso, o pedido ndo é patenteavel por falta

de atividade inventiva.

1) Alteracao (exclusao) no texto:

Se o técnico no assunto pode chegar a
invencdo tao somente por analise logica,
inferéncia ou sem experimentacdo indevida
com base no estado da técnica, seguindo-as
Exame-dePedidos—de—Patente—Bloco, a
invencdo é Obvia e, desta forma, nao

apresenta  qualquer  solucao  técnica

inesperada. Se assim for o caso, o pedido

1) Sugerimos a exclusao de
parte do texto para melhor

entendimento.
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ndao €& patentedvel por falta de atividade

inventiva.

Estado da técnica

5.04 Para efeito de analise de atividade
inventiva, o "estado da técnica" de acordo com
o disposto no paragrafo 12 do artigo 11 da LPI,
deve ser entendido como relativo a qualquer
informacao relevante para uma determinada
area tecnoldgica, ou seja, é constituido por toda
informacao tornada acessivel ao publico antes
da data de depédsito ou da prioridade - se
houver, do pedido em exame, que é a data
relevante para o pedido e ndo inclui
documentos de acordo com o disposto no

paragrafo 2° do artigo11 da LPI.

O Técnico no Assunto

5.05 O técnico no assunto, para efeitos de

1) Alterag&o de texto: Inclusdo de novo texto

1) Sugerimos a inclusdo da
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atividade inventiva, apresenta 0 mesmo

conceito referente a suficiéncia descritiva.

A definigho de técnico no assunto é
abrangente. O técnico no assunto pode ser
aquele com conhecimento mediano da
técnica em questao a época do depdsito do
pedido, com nivel técnico-cientifico, e/ou
aquele com conhecimento pratico
operacional do objeto. Considera-se que o
mesmo teve a disposicdo 0s meios e a
capacidade para trabalho e experimentacao
rotineiros, usuais ao campo técnico em
questdo. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termos de um grupo
de pessoas, como no caso de uma equipe de
producdo ou pesquisa. Isto pode se aplicar,
particularmente, certas

em tecnologias

de

Assunto referente a suficiéncia

definicao Técnico no

descritiva, constante na
Resolucdo n® 124/2013 -
Diretrizes de Exame de
Pedidos De Patente -
Conteudo do Pedido de
Patente, publicado no dia
04/12/2013, para

harmonizacao de texto.
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avancadas tais como computadores e

nanotecnologia.

Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao | Visao Geral

5.06 Para avaliagdo da atividade inventiva, o
Examinador deve considerar ndo apenas a
solugdo técnica em si, mas também o campo
técnico ao qual a invencdo pertence, o
problema técnico solucionado e os efeitos
técnicos produzidos pela invengao.

5.07 A invencdo reivindicada deverd ser
considerada como um todo, levando-se em
conta os elementos constantes no preambulo e
na parte caracterizante. Na determinagdo das
diferengas entre as reivindicagbes e o estado
da técnica e, a questdo nao € se as diferencas

seriam Obvias individualmente, mas se a

1) Alteragéo (excluséo) de texto:

“A invencdo reivindicada devera ser
considerada como um todo, levando-se em
conta os elementos constantes no preambulo
e na parte caracterizante. Na determinagéo
das diferencas entre as reivindicagcées e o

estado da técnica e, a questdo nao é se as

1) Melhor entendimento
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invencao reivindicada seria Obvia como um
todo. Assim sendo, como regra geral, no caso
de reivindicagbes que combinem diversas
caracteristicas, ndo é correto se considerar a
matéria reivindicada como Obvia, sob a
argumentacdo de que as ditas diversas
caracteristicas técnicas, tomadas cada uma em
separado, sao conhecidas ou O&bvias em
relagdo ao estado da técnica. Entretanto,
quando a reivindicacdo € meramente uma
"agregacao” ou "justaposicao” de
caracteristicas conhecidas, ou seja, uma
combinacao que resulta em um efeito que é a
simples soma dos efeitos individuais das
caracteristicas, esta  reivindicacdo  nao

apresenta atividade inventiva.

diferengas seriam Obvias individualmente,

mas se a invencao reivindicada seria Obvia

como um todo. ....

508 Em geral, se uma reivindicagao

independente envolve atividade inventiva, ndo é

1) Alteracao de texto:

“Em

geral, se uma reivindicacao

1) Melhor entendimento

131




132

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

necessario examinar a atividade inventiva de

suas reivindicacbes dependentes.

independente apresenta envelve atividade
inventiva, ndo € necessario examinar a
atividade inventiva de suas reivindicacoes

dependentes.”

5.09 Ao
independente

contrario, se a reivindicacao

ndao  apresenta  atividade
inventiva, as suas reivindicagcdees dependentes
devem ser examinadas, pois podem conter
elementos especificos que tornem aquela

matéria inventiva.

1) Alteracao de texto

Exclusao: Ao—conirario,—se—a—reivindicacao

ind I . idad

. va, hindicacs

| | | inadas—poi
| I ”

Inclusdo: Se a reivindicagdo independente

ndo apresenta atividade inventiva, e a

mesma sera, portanto, indeferida, as

dependentes da mesma também serdo

indeferidas. Nesse caso, devera ser

formulada uma exigéncia para que as

1) Sugerimos um novo texto,
pois a reivindicagao
independente nao apresenta
atividade inventiva, e a mesma

sera, portanto, invalidada.
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caracteristicas com atividade inventiva da
reivindicacdo dependente sejam incluidas na

reivindicacéo independente.

Secao Il Etapas para averiguacao de atividade inventiva

510 Trés etapas sado empregadas para
determinar se uma invengdo reivindicada é
Obvia quando em comparacao com o estado da
técnica:
(i) determinar o estado da técnica mais
préximo;

(i)  determinar as caracteristicas distintivas
da invencdo e/ou o problema técnico de fato

solucionado pela invencéao; e

(iii)  determinar se a invengdo € ou nao ébvia

para um técnico no assunto.

Determinar o estado da técnica mais proximo
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5.10.1 O estado da técnica mais préximo é
constituido por um ou dois documentos,
excepcionalmente trés, relacionados com a
invengdo pleiteada em cada reivindicagéo
independente, e devem ser a base para avaliar
a presenca de atividade inventiva. O estado da

técnica mais proximo pode ser:

Exemplo': Uma tecnologia existente no mesmo
campo técnico que o da invencao reivindicada,
em que o problema técnico a ser solucionado,
0s efeitos técnicos ou 0 uso pretendido sdo os
mais proximos da invengdo reivindicada; ou
descreve o0 maior numero de caracteristicas

técnicas da invencao reivindicada.

Exemplo?: Uma tecnologia existente que,
apesar de ser em um campo técnico diferente

do campo da invengdo reivindicada (vide item

1) Alteragéo (exclus&o) de texto:

“O estado da técnica mais proximo é
constituido por uwm—eou—deis—documentos,
excepcionalmente—trés; relacionados com a
invencdo pleiteada em cada reivindicacao
independente, e devem ser a base para
avaliar a presenca de atividade inventiva. O
estado da técnica mais proximo pode ser: ...”

1) Sugerimos a retirada do
quantitativo de documentos,
pois o estado da técnica nao
deve ser limitado. O estado da
técnica é amplo e pode
englobar diversos

documentos.
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5.4 deste capitulo), é capaz de realizar a funcao
da invengdo, e descreve o maior numero de

caracteristicas técnicas da invengéo.

5.10.2 O estado da técnica mais préximo deve
ser aferido através da perspectiva de um

técnico no assunto a data relevante do pedido.

5.10.3 Deve ser observado que, quando da
determinacdo do estado da técnica mais
préximo, deve-se considerar primeiramente o
estado da técnica do mesmo campo ou campo

semelhante ao da invencéo.

Determinar as caracteristicas distintivas da inven¢ao e/ou problema técnico solucionado pela invencao

5104 O Examinador deve analisar e
determinar objetivamente o problema técnico
solucionado pela invencdo. Deste modo, o
Examinador deve primeiramente determinar as

caracteristicas  distintivas da  invencao

135




136

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

reivindicada em comparagcdo com o estado da
técnica mais proximo e avaliar se o técnico no
assunto poderia facilmente chegar a esse
resultado, ou ainda opcionalmente determinar o
problema técnico que é de fato solucionado

pela invengéo.

5.10.5 Tendo em vista que o estado da técnica
mais préximo identificado pelo Examinador
pode ser diferente do apresentado pelo
depositante no relatério descritivo, o problema
técnico de fato solucionado pela invencao pode

nao ser 0 mesmo que o descrito no relatério.

5.10.6 Em uma circunstancia tal, o problema
técnico de fato solucionado pela invencao deve
ser reformulado com base no estado da técnica
mais proximo identificado pelo Examinador.

5.10.7 Como principio, qualquer efeito técnico

1) Alteragéo (incluséo) de texto:

1) Questionamento: Quanto de
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de uma invencao pode ser utilizado como base “Como principio, qualquer efeito técnico de suficiéncia descritiva seria
para a reformulacdo do problema técnico, necessario?

desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a partir

do que é apresentado no relatério descritivo.

uma invengao pode ser utilizado como base
para a reformulacdo do problema técnico,
desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a

partir do que é apresentade suficientemente
descrito no relatério descritivo.”

5.10.8 Na hipétese de resultados/testes/ensaios
ou similares apresentados durante o exame
técnico - ap6s o pedido de exame, com o
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencdo, a apresentacdo de tais dados na
argumentacao da requerente deve ser inerente
a matéria inicialmente revelada. Nestes casos,
o efeito técnico da invencao deve estar descrito
na matéria inicialmente revelada, ainda que nao

em uma forma quantitativa.

1) Alteracao (inclusao) de texto:

“Na hipo6tese de resultados/testes/ensaios ou
similares apresentados durante o exame
técnico - ap6s o pedido de exame, com 0O
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencado, a apresentacdo de tais dados na
argumentacdo da
irerente
revelada. Nestes casos, o efeito técnico da

requerente deve ser

restrita a matéria inicialmente

invencao deve estar suficientemente descrito

1) Alteracdo da redacao para

melhor entendimento
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na matéria inicialmente revelada,—airda—que

5.10.9 Nos casos em que estes dados de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam de
efeito técnico nao revelado e tampouco inerente
no pedido originalmente depositado, tais
informacdes deverdo ser desconsideradas na

avaliagao do efeito técnico da invengao.

1) Alteragéo (inclus&o) de texto:

“Nos casos em que estes dados de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam
de efeito técnico ndo revelado e—tampouce
inerente no pedido originalmente depositado,
tais informacdes deverao ser
desconsideradas na avaliacdo do efeito

técnico da invengao.”

1) Alteracdo da redacao para

melhor entendimento

5.10.10 Caracteristicas que nao contribuem,

tanto de modo independente ou em
combinacdo com outras caracteristicas, ao
carater técnico da invengcdo, nao sao

consideradas para avaliacdo de atividade
inventiva. Tal situacdo pode ocorrer, se uma

caracteristica contribui apenas para a solucao

1) Alteracao de texto:

Caracteristicas que nao contribuem, tanto-de

outras—caracteristicas;—ao carater técnico da
invengdo, ndo sao consideradas para
avaliagdo de atividade inventiva. Tal situagéo

pode ocorrer, se uma caracteristica contribui

1) Alteracdo da redacao para

melhor entendimento.

2) Sugerimos a alteracdo do

exemplo para melhor

entendimento.
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de um problema nao técnico, tal como um
problema em um campo excluido pelo artigo 10
da LPI.

Exemplo: Considere uma xicara caracterizada
por um desenho X. O desenho X nao possui
qualquer efeito técnico, mas meramente
estético. Neste caso a avaliacdo de atividade
inventiva deve se ocupar apenas com xicaras,
ndo importa o desenho, ele é simplesmente

desconsiderado.

apenas para a solugdo de um problema nao
técnico, tal como um problema em um campo
excluido pelo artigo 10 da LPIl. Quando a
invencao contiver elementos que nao sejam
considerados invencdo, de acordo com o
artigo 10, estes elementos deverdo ser
considerados

excluidos e apenas 0s

elementos relevantes.

2) Exclus&o do exemplo.

%Gmwm 0
Y nA . : ito—téenico.
o ostdtico N ion
: i , :
. _pde esento.
o & il , dorado.

3) Inclusdo de novo Exemplo: Composicao X
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caracterizada pela via de administragdo. A
atividade inventiva ndo deve ser avaliada
considerando o método de administracao
(artigo 10 da LPI) e sim a sua composicao

em si, por sua definicdo quali-quanti.

5.10.11
técnico objetivo deve ser formulado de modo a

Deve ser observado que o problema

nao conter quaisquer referéncias a solucao
técnica, uma vez que, ao incluir parte da
solucdo técnica oferecida pela invencao na
definigdo do problema, o Examinador pode ser
induzido a concluir

que a invengdo nao

apresenta atividade inventiva.

Exemplo: Um veiculo possui luzes de freio
situadas fora da linha de visdo do motorista de
um outro veiculo que segue atras do primeiro, o
que favorece a ocorréncia de colisées.

Considere que o problema técnico foi definido

1) Alteracao de texto:

“Deve ser observado que o problema técnico
objetivo deve ser formulado de modo a nao
. tordnei . luca
{éenica,—uma—vez—gue—ao—incluir parte da
solucao técnica oferecida pela invengao ra
induzid lui . I
widade i o

2) Excluséo de Exemplo:

Exemplo: Um veiculo possui luzes de freio
situadas fora da linha de visdo do motorista

1) Harmonizagdo com a

prépria definicdo de problema.

2 e 3) Sugerimos a alteracao
do

entendimento.

exemplo para melhor
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pela falta de alinhamento entre as luzes de freio
do primeiro veiculo e a linha de visdo do
motorista do segundo veiculo, e que a solugao
do problema consiste em elevar a posicdo das
luzes de freio de modo a alcancar tal
alinhamento. A presenca de parte da solugcgo —
alinhamento - na definicdo do problema poderia
induzir o Examinador a concluir pela falta de
atividade inventiva. Neste caso, o problema
técnico seria melhor definido por “dificuldade de
alertar o segundo veiculo a respeito de

frenagens do primeiro veiculo’.

de um outro veiculo que segue atras do
primeiro, o que favorece a ocorréncia de
colisées. Considere que o problema técnico
foi definido pela falta de alinhamento entre as
luzes de freio do primeiro veiculo e a linha de
visdo do motorista do segundo veiculo, e que
a solugao do problema consiste em elevar a
posicdo das luzes de freio de modo a
alcancar tal alinhamento. A presenca de
parte da solugcdo — alinhamento - na definicdo
do problema poderia induzir o Examinador a
concluir pela falta de atividade inventiva.
Neste caso, o problema técnico seria melhor
definido por “dificuldade de alertar o segundo
veiculo a respeito de frenagens do primeiro

veiculo”.

3) Sugestao: outro exemplo para melhor

entendimento.
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Determinar se a invengdo é ou ndo ébvia para um técnico no assunto

5.10.12 Nesta etapa, o Examinador deve julgar,
a partir do estado da técnica mais proximo e da
solucao proposta para o problema técnico, se a
invencao € ou nao Obvia para um técnico no
assunto. Durante o julgamento, o que deve ser
determinado é se existe uma motivacao para
aplicar as ditas caracteristicas distintivas da
invencao ao estado da técnica mais préximo
visando solucionar o problema técnico

existente.

5.10.13 O técnico no assunto ndo deve ser
considerado como um mero autébmato motivado
apenas pelo conteddo revelado nos
documentos, mas como uma pessoa dotada de
um minimo de criatividade e discernimento. Se

as informacdes do estado da técnica, aliadas ao

1) alteracdo (exclusao) de texto:

N téen ~ I
derad {Sma
wvad | oud lad

documentos;—mas-como-uma-pessoa-dotada

1) Alteracdo da redacao para

melhor entendimento.
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conhecimento e experiéncia atribuidos ao
técnico no assunto conduzi-lo a aperfeicoar o
estado da técnica mais proximo de forma a
chegar a invengao reivindicada, a invengao é
considerada O&bvia. Deve ser avaliado se
qualquer ensinamento no estado da técnica,
como um todo, conduziria necessariamente um
técnico no assunto, diante do problema técnico,
a modificar ou adaptar o estado da técnica mais
préximo,

de modo a alcancar a solucao

proposta pela reivindicacao.

discernimento. Se as informacdes do estado
da técnica, aliadas ao conhecimento e
experiéncia atribuidos ao técnico no assunto
conduzi-lo a aperfeicoar o estado da técnica
mais proximo de forma a chegar a invencgao
reivindicada, a invencgao é considerada Obvia.
Deve ser avaliado se qualquer ensinamento
no estado da técnica, como um todo,
conduziria necessariamente um técnico no
assunto, diante do problema técnico, a
modificar ou adaptar o estado da técnica
mais préximo, de modo a alcancar a solugao

proposta pela reivindicacao.

Secao lll Com

binacao de documentos do estado da técnica

5.11 Ao determinar se a combinacdo de duas
ou excepcionalmente trés divulgacdes distintas
resulta em Obvia ou ndo, o Examinador devera

atender os seguintes critérios:

1) alteragao (exclusao) de texto:

Ao determinar se a combinacdo de duas—ou

excepeionalmente—trés—divalgacdes distintas

1) Alteracdo da redacao para
nao limitar os documentos no

estado da técnica.
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(i) se 0 conteudo dos documentos é tal que resulta em Obvia ou ndo, o Examinador

um técnico no assunto seria capaz de combina- devera atender os seguintes critérios:
los diante do problema solucionado pela| (i) se o conteldo dos documentos € tal
invencao; e que um técnico no assunto seria capaz de
i 5 i i combina-les par
(i)  se os documentos sdo provenientes de combinar os documentos para

campos técnicos similares ou préximos e, caso alcancar a solugao proposta

nao, se os documentos sao pertinentes a um problema-selucionade pela INvengao; e ......
problema particular com o qual a invencao esta

relacionada;

(i) a combinagdo de duas ou mais partes de
um mesmo documento poderia ser Obvia se
existe uma base razoavel para que um técnico

no assunto associe estas partes entre Si.

Situacoes Especificas na Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao | Invencao que Abre um Campo Novo
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5.12 Uma invengcédo que abre um campo novo
envolve atividade inventiva. A seguir sdo dados

exemplos destas invencdes revolucionarias:

Exemplos: Bussola, papel, técnica de
impressao, polvora, motor a vapor, lampada de
filamento, radio, radar, fibra dtica e laser.

Secao Il Invencao por Combinacao

5.13 Uma invencdo por combinacdo de
elementos refere-se a uma nova solugéo de um
problema técnico, obtida por combinacdo de
certas solucdes do estado da técnica.

5.14 Na determinacéo da atividade inventiva de
uma invencao por combinacéo, usualmente os
seguintes fatores devem ser considerados:

(i) se as caracteristicas técnicas
combinadas se integram funcionalmente;

(i)  se existe dificuldade ou facilidade na
combinacao;
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(i)  se existe qualquer motivacdo para se
realizar a combinacéao; e

(iv) o efeito técnico decorrente da
combinacao.

5.15 N&o é necessario encontrar explicitamente
no estado da técnica alguma sugestéo,
motivagdo ou ensinamento para uma
combinacdo de documentos conhecidos. A
motivacao pode estar mesmo em outro ramo da
técnica e se referir a outro problema, ou um
técnico no assunto, dotado de criatividade e
bom senso ordinarios, pode ser motivado a

realizar esta combinacao.

Combinacao obvia

5151 Se wuma invengdo reivindicada é
meramente uma agregagao ou justaposicao de
certos elementos conhecidos, cada um

funcionando em sua forma de rotina, e o efeito
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técnico total € apenas o somatorio dos efeitos
técnicos de cada parte sem qualquer sinergia
ou interagao funcional entre as caracteristicas
técnicas combinadas, entdo, a invencao por
combinacdo ndo envolve uma atividade

inventiva.

Exemplo: A invencgéo refere-se a uma caneta
esferografica com reldgio eletrénico, onde a
solugdo € meramente se fixar um relégio
eletrénico  conhecido em uma caneta
esferografica conhecida. Apos a combinagéo, o
relégio eletrénico e a caneta esferografica ainda
funcionam como de costume, sem qualquer
interag&o funcional entre eles, e, desta forma, a
invencao é apenas uma mera agregacao e nao

envolve atividade inventiva.

5.15.2 Além disto, se a combinacao recai no

escopo do desenvolvimento normal da
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tecnologia, sem qualquer efeito técnico
inesperado, entdo a invengdo nao envolve

atividade inventiva.

Combinacdo ndo obvia

5154 Se as caracteristicas técnicas
combinadas interagem funcionalmente entre si
e produzem um efeito técnico novo, ou, em
outras palavras, se o efeito técnico apds a
combinacdo é diferente que o somatério dos
efeitos técnicos das caracteristicas individuais,
entdo tal combinagdo apresenta atividade
inventiva. O fato de quaisquer das
caracteristicas técnicas em si na invengao por
combinacao ser conhecida ndo compromete a

atividade inventiva da dita invengao.

Exemplo: O efeito técnico de um transistor

individual é essencialmente o de um interruptor
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eletrénico. Entretanto, transistores
interconectados de modo a formar um
microprocessador interagem sinergicamente
para alcancar efeitos técnicos, tais como
processamento de dados. Desta forma, o0s
efeitos técnicos se encontram além da soma
dos seus respectivos efeitos  técnicos

individuais.

Secao lll Invencao por Selecao

5.16 Na afericado da atividade inventiva em
patentes de selecdo, deve-se ter em mente que
o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s)
deve compor uma invengao independente e/ou
um novo ensinamento, € ndo uma mera selegao

arbitraria a partir do estado da técnica.

5.17 Caso seja verificado que um membro
pontual do grupo genérico do estado da técnica

Questionamento: E dever do

examinador fazer

esta
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também ja apresenta tal caracteristica, a
selecdo nao apresentara atividade inventiva. A
mera escolha de
elementos/subgrupos/subfaixas arbitrarios nao
garante a atribuicdo de atividade inventiva para
a selecdo, ja que os efeitos/propriedades
decorrentes de tal escolha serdo avaliados
sempre do ponto de vista do técnico no
assunto. Destaca-se que dados
complementares podem ser aceitos para a

comprovacao de atividade inventiva.

demonstracao?

Selecao ébvia
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5.17.1 Os seguintes casos correspondem a

uma selecéo ébvia:

(i) Se a invengao consiste meramente na
escolha dentre um numero de possibilidades
conhecidas, ou meramente na escolha de um
namero de alternativas igualmente possiveis, e
a solucdo selecionada nao produz qualquer
efeito técnico inesperado, a invengdao nao

envolve atividade inventiva.

Exemplo: No estado da técnica muitos
processos de aquecimento sdo descritos,
quando a invengdo reside na selecao de um
processo conhecido, tal como, de aquecimento
elétrico para uma reacdo quimica que requer
aquecimento, no caso da selecdo nao produzir
qualquer efeito técnico inesperado, a invencao

nao envolve atividade inventiva.

1) Exclusédo dos exemplos

2) Fornecer outros exemplos

1 e 2) Os exemplos néo

refletem uma patente

selecao.

de
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(i)  Se a invengao reside na escolha de
dimensodes particulares, faixas de temperatura
ou outros parametros a partir de uma faixa
limitada de possibilidades, se tal escolha puder
ser feita pelo técnico no assunto por
procedimentos normais de projeto e nao
produzir qualquer efeito técnico inesperado, a

invencao nédo envolve atividade inventiva.

Exemplo: A invencgéo refere-se a um processo
para a realizacdo de uma reagdo conhecida e é
caracterizada por uma taxa de fluxo especifica
de um gas inerte. Uma vez que a determinacao
da taxa de fluxo pode ser feita por um técnico
no assunto através de calculo convencional, a

invengdo ndo envolve atividade inventiva.

(i) Se a invencado pode ser obtida por mera

extrapolagdo direta a partir do estado da
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técnica, a mesma nao envolve atividade

inventiva.

Exemplo: A invencdo consiste em aumentar a
estabilidade térmica de uma composicdo Y,
caracterizada pelo uso de uma quantidade
minima especifica de um componente X na
composicdo Y, enquanto que, de fato, a
quantidade minima especifica do componente X
pode ser derivada a partir da curva de relacdo
entre a quantidade do componente X e a
estabilidade térmica da composicdo Y. Desta
forma, a invengcdo ndo envolve atividade

inventiva.

Selecdo n&o obvia
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5.17.2 Os seguintes casos correspondem a

uma selec¢édo nao o6bvia:

(i) Quando a invengao envolve uma selegao
especial de condi¢cdes operacionais
particulares, tais como temperatura e pressao
em um processo, dentro de uma faixa
conhecida, e tal selecao produz efeitos técnicos
inesperados no funcionamento do processo ou

nas propriedades do produto resultante.

Exemplo: Processo em que as substancias A e
B sao transformadas a altas temperaturas em
uma substancia C, € conhecido um processo
entre 50°C e 130°C, com exemplos ilustrativos
utilizando as temperaturas de 110°C e 125°C.
Agora se determina que na faixa de
temperatura entre 63°C e 65°C, a qual ndo foi

explorada previamente, o rendimento da
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substancia C foi consideravelmente superior ao

esperado e com maior grau de pureza.

(i)  Ainvencgao consiste na selecao de certos
compostos quimicos ou composicdes -
incluindo ligas, a partir de um campo amplo,
onde estes compostos ou composicoes

apresentam efeito técnico inesperado.

Exemplo: A inveng4o reside na selecdo de um
radical “R” de um conjunto de possibilidades
definidas no estado da técnica (comumente
numa Fdérmula Markush). Os compostos
selecionados apresentam propriedades né&o
Obvias, sem que existam indicacbes que
induziriam um técnico no assunto a realizar esta
selecao em particular. Em geral, tais efeitos s&o
comprovados através de testes comparativos
apresentados.
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(iii) Se a invencao é obtida de uma selecao
que produz efeito técnico inesperado, a

invengao apresenta atividade inventiva:

a) Nos casos em que os parametros variam
e o estado da técnica nao fornece indicagdes
sobre o0s parametros mais criticos a serem
testados ou sobre as possibilidades mais

promissoras; e

b) Nos casos de exploracdo de uma
tecnologia nova que se apresenta como campo
promissor de investigacdo, mas cujo estado da
técnica apresenta apenas indicacbes genéricas
sobre as possibilidades da invengéo.

Exemplo: Em um documento do estado da
técnica que descreve a produgdo de um acido,
a proporcdo de catalisador para 1 mol de

matéria-prima é acima de 0 e abaixo ou igual a
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100% (mol). No exemplo dado, a quantidade
de catalisador é de 2% a 13% (% molar), e é
indicado que a produtividade comeca a
aumentar a partir de 2% da quantidade de
catalisador. Além disto, o técnico no assunto
considera o aumento da quantidade de
catalisador de maneira a aumentar a
produtividade. Em uma invencdo por selecdo
referente a um processo para a producdo do
referido acido, é utilizada uma quantidade
menor de catalisador (0,02% a 0,2%). No
entanto, a produtividade cresce em 35%,
excedendo em muito a produtividade esperada,
e, além disto, o processamento do reagente é
também simplificado. Tudo isto mostra que a
solug&o técnica selecionada por esta invengéo
produziu efeitos técnicos inesperados, pois a

partir dos ensinamentos prévios, o técnico no
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assunto seria levado a aumentar a quantidade
de catalisador para melhorar a produtividade do
processo, e ndo a diminui-la, e, desta forma, a

inveng&o envolve atividade inventiva.

Secao IV

Invencao por analogia de campo técnico

5.18 Uma invengdo por analogia de campo
técnico refere-se a uma invencao que aplica
uma tecnologia conhecida em um campo

técnico aplicada a um outro campo técnico.

1) Alteracao (exclusao) do texto:

“‘Uma invengdo por analogia de campo
técnico refere-se a uma invencao que aplica
uma tecnologia conhecida em um campo

técnico aplieada a um outro campo técnico.”

1) Alteracdo da redacao para

melhor entendimento.

5.19 O técnico no assunto pode ser levado a
buscar sugestdes em outros campos técnicos
afins ou remotos. A averiguacao realizada pelo

Examinador se a solugcdo envolve atividade
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inventiva deve ser baseada no conhecimento e

na habilidade do técnico no assunto.

5.20 Na determinacdao da atividade inventiva
por analogia de campo técnico, usualmente os
seguintes fatores precisam ser considerados: a
proximidade entre os dois campos técnicos; se
existe a motivacdo técnica correspondente; o
nivel de dificuldade em adaptar a tecnologia
conhecida para o0 outro campo técnico;
quaisquer dificuldades técnicas a serem
superadas; e o efeito técnico alcangado.

5.21 Se a analogia de campo técnico é
realizada entre campos técnicos semelhantes
ou proximos, e nenhum efeito técnico
inesperado é obtido, a invengdo nao envolve

atividade inventiva.

Exemplo: Aplicagdo de uma estrutura de
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suporte de um armdrio para suportar uma mesa

nao envolve atividade inventiva.
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5.22 Se a analogia de campo técnico produz
um efeito técnico inesperado superando
dificuldades encontradas no estado da técnica,

entao a invencao apresenta atividade inventiva.

Exemplo: A invencdo refere-se a ailerons de
submarino. No estado da técnica, um
submarino permanece em um local arbitrario
sob a agua pelo balango entre seu peso morto
e flutuabilidade da agua, e sobe pela operacdo
horizontal da cabine para aumentar a
flutuabilidade. Em uma area técnica remota
como a aeronautica, um aeroplano voa pela
forca de flutuacgdo do ar produzida
completamente pelas asas principais. A
invengdo se vale das medidas técnicas
aplicadas em aeroplanos e aplica a ideia das
asas principais do aeroplano ao submarino.

Como resultado, sob as forcas de flutuacdo ou
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submersao criadas pelas abas moveis que
funcionam como ailerons do submarino, o
desempenho de subida e descida do submarino
€ significativamente melhorado.  Tendo em
vista que muitas dificuldades técnicas foram
superadas na aplicacao da tecnologia aérea a
subaquatica, a invencdo produz efeitos técnicos

inesperados e envolve atividade inventiva.
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Secao V Invencao

de novo uso (hao-médico) de produto conhecido

5.23 Uma invencao de novo uso de um produto
conhecido refere-se a invengdo que utiliza um

produto conhecido para um novo propdsito.

Retirar o termo “ndo médico”

5.24 Na determinacao da atividade inventiva de
uma invengdo de novo uso de um produto
conhecido, usualmente os seguintes fatores
precisam ser considerados: a proximidade do
campo técnico do novo uso com o do uso
anterior e o efeito técnico inesperado do novo

uso.

5.25 Se o novo uso utiliza meramente uma
de

conhecido, a invencao de novo uso nao envolve

propriedade conhecida um  material

atividade inventiva.

Exemplo: O uso de uma composi¢do conhecida

como auxiliar de corte de materiais (novo uso),

1) Exclus&o do Exemplo:

= lo: O ! -~
apicd J; ! !
iy ) o d
I ” ubrifi __pa
, itacl i v

1 e 2) Alteracdo da redacédo

para melhor entendimento.
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em que o estado da técnica a utiliza como

lubrificante, ndo envolve atividade inventiva.

2) Sugere-se a elaboracao de outro exemplo.

O uso de uma composicdo como inseticida,

em comparagdo com O USO COmMo
conservante para madeira revelada pelo
estado da técnica, produz efeito técnico
esperado, e, desta forma, ndo envolve

atividade inventiva.

5.26 Se o novo uso utiliza uma propriedade
observada de um produto conhecido e pode
produzir um efeito técnico inesperado, entdo a
invengdo de uso apresenta, desta forma,

atividade inventiva.

Exemplo: O uso de uma composicdo como
herbicida, em comparacdo com o uUSO como
conservante para madeira revelada pelo estado
da técnica, produz efeito técnico inesperado, e,

desta forma, envolve atividade inventiva.

1) Exclus&o do Exemplo:

= lo: O : o~

herbicida, ~

conservante—para—madeira—revelada—pelo
o—da—téenica, ! o "

2) Sugere-se a elaboracao de outro exemplo.

1 e 2) O uso de composicao
herbicida como conservante é

Obvio porque a atividade-fim é

a mesma. Ele conserva
porque impossibilita a
proliferacao de
microorganismos.  Exemplo:
pentaclorofenol (utilizado

como herbicida e cupinicida e

ainda como conservante de
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madeira)

Secao VI Invencao por alteracao de elementos

5.27 Invengbes por alteracdo de elementos
incluem invencdes que alteram as relacdes
entre elementos, invengdes que substituem

elementos e invengdes que omitem elementos.

5.28 Na determinacao da atividade inventiva de
uma invencao por alteracdo de elementos,
usualmente os seguintes fatores precisam ser
considerados: se existe motivacao técnica para
a alteracao nas relagbes entre elementos ou
para a substituicdo ou omissdo de elementos e
se o efeito técnico seria esperado.

Invenc&o por alteragéo de relagbes entre elementos

5.28.1 Uma invencdo por alteragdo das
relacdes entre elementos significa que, quando

em comparacdo com o estado da técnica, o
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formato, tamanho, proporcao, posicao, relacao
operacional, alteracdo de ordem de etapas de

um método, ou semelhante, foi alterado.

5.28.2 Se a alteracdo nas relacdes entre
elementos ndo conduz a uma alteracdo no
efeito, funcdo ou utilizagcdo da invencao, ou a
alteracao no efeito, funcdo ou utilizacdo da
invengdo pode ser esperada, a invengao nao

envolve atividade inventiva.

Exemplo: No estado da técnica é descrito um
instrumento de medicdo contendo um
mostrador fixo e manivela rotativa, e a invencao
€ um instrumento de medicdo semelhante, mas
contendo uma manivela fixa e um mostrador
rotativo. A diferenca entre a invencdo e o
estado da técnica reside apenas na alteracdo
na relagdo entre o0s elementos, isto €, a

reversao entre movimento e imobilidade. Este
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tipo de reversdo ndo produz qualquer efeito
técnico inesperado, e, desta forma, a invencao

nao envolve atividade inventiva.

5.28.3 Se a alteracdo nas relacdoes entre
elementos produz um efeito técnico inesperado,

a invencao apresenta atividade inventiva.

Exemplo: A invengéo refere-se a um cortador
de grama que é caracterizado pelo fato do

angulo obliquo de sua lamina ser diferente do
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de um cortador de grama tradicional, isto é, o
angulo obliquo da invencdo possibilita que a
lamina seja afiada automaticamente, enquanto
que o angulo da lamina no estado da técnica
ndo apresenta tal efeito. A invengdo produz um
efeito técnico inesperado por meio da alteracdo
de elementos, e, desta forma apresenta

atividade inventiva.

Inveng&o por substituicdo de elementos

5.28.4 Uma invengdo por substituicdo de
elementos refere-se a uma invencao que é
obtida pela substituicdo de um certo elemento
de um produto ou processo conhecido por um

outro elemento.

5.28.5 A invencdo ndo envolve atividade
inventiva quando, na solugdo de um mesmo

problema técnico, ocorre uma substituicdo de
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um elemento conhecido por outro com funcéo
equivalente para obter resultados previsiveis,
ou seja, sem que se observe nenhum efeito

técnico inesperado.

Exemplo’: A invencéo refere-se a uma bomba
que difere do estado da técnica no fato da
energia motora na invengdo ser provida por um
motor elétrico em vez de um motor hidraulico.
Neste caso, o motor elétrico atua de modo
equivalente ao hidraulico e, portanto, alcanca

um efeito previsivel.

Exemplo ;A invencdo refere-se a um chassi
de automovel feito de aluminio, onde o estado
da técnica utiliza aco para este mesmo chassis.
Neste caso, o efeito técnico referente a reducao
de peso é previsivel, pois é uma propriedade

inerente ao aluminio.

169




170

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

5.28.6 Se a substituicdo de elementos confere
efeito técnico inesperado, entdo a invencao

apresenta atividade inventiva.

Exemplo: O estado da técnica refere-se a um
processo contendo etapas A, B, C, e D, e a
invencdo substitui a etapa C por uma etapa
funcionalmente equivalente, mas que melhora

surpreendentemente o rendimento do processo.

Invencdo por omissdo de elementos

5.28.7 Uma invencdo por omissdo de
elementos refere-se a uma invencdo na qual
um ou mais elementos de um produto ou

processo conhecido sdo omitidos.
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5.28.8 Se, ap6s a omissdao de um ou mais
elementos, a funcao correspondente
desaparece como consequéncia, ou se tais
omissdes sao Obvias para um técnico no
assunto, a inveng¢ao nao envolve uma atividade

inventiva.

Exemplo: A invencdo de uma composicdo de
tinta difere do estado da técnica no fato de ndo
compreender um agente anticongelamento. Se
o efeito de anticongelamento da composicdo de
tinta se perde como consequéncia da omissao
do agente anticongelamento, a inven¢cdo nao

envolve uma atividade inventiva.

5.28.9 Se, em comparacao com o estado da
técnica, ap6s a omissdo de um ou mais
elementos (sejam elementos de um produto ou

etapas de um processo), a qual pode estar
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associada a uma reformulacdo da invencéo, e
os efeitos técnicos sado preservados ou
aperfeicoados, entdo, a invencdo apresenta

atividade inventiva.

Exemplo: O estado da técnica trata de um
processo para fabricar uma liga utilizada em um
cabecote de motor, onde uma das etapas deste
processo € o tratamento térmico da liga. Uma
invencdo que trata de um processo para
fabricar uma liga para ser utilizada em um
cabecote de motor altera a composicao quimica
da liga, tornando desnecessaria a etapa de
tratamento  térmico, apresenta  atividade
inventiva, uma vez que o resultado final foi

preservado.

Fatores secundarios a serem considerados no exame de atividade inventiva

5.29 Os elementos inferidos nas secdes

Sugere-se que seja retirado todo esse item

Com

esses “fatores
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anteriores compdem o principal critério para a
avaliacao do requisito de atividade inventiva.
Em muitos casos, contudo, 0s mesmos nao sédo
suficientes para uma conclusdo segura acerca
da presenca do requisito e entdo podem ser
considerados alguns indicios, indicativos da
atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto, que
tais indicios secundarios sao importantes
apenas em caso de duvida, quando o exame
objetivo dos ensinamentos do estado da técnica
nao resulta em uma concluséo suficientemente

clara.

de fatores secundarios.

secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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Secao | Solucao de um problema técnico ha muito conhecido, mas nao solucionado

5.30 Quando uma invengado solucionou um
problema técnico que se desejava solucionar ha

muito tempo, mas nao solucionado com
sucesso, a invengdo podera apresentar
atividade inventiva.

Exemplo: O problema de marcacdo

permanente de animais de criacdo tais como
gado sem causar dor aos animais ou dano ao
couro do animal, existe desde o inicio da
criagdo de animais. Um inventor solucionou
com sucesso este problema técnico por uma
solucdo de marcacdo a frio baseada na
descoberta de que o couro pode ser
permanentemente pigmentado por
congelamento, sem causar dor ao animal. Esta

solug&o pode envolver atividade inventiva.

Sugere-se que seja retirado todo esse item
de fatores secundarios.

Com esses “fatores
secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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Secao Il Superacao de um preconceito ou barreira técnica
5.31 A superacdo de um preconceito ou | Sugere-se que seja retirado todo esse item | Com esses “fatores

barreira técnica ou a prova de que a invencao
adotou um caminho contrario ao conhecimento
consolidado pelo estado da técnica pode
fortalecer uma alegacdo de presenca de

atividade inventiva.

Exemplo: Em geral acreditava-se que em um
motor elétrico quanto mais lisa fosse a interface
do comutador com a escova, melhor seria o
contato e menor seria 0 consumo de corrente. A
invengdo produz microrranhuras asperas na
superficie do comutador, e o consumo de
corrente é ainda menor que com uma superficie
lisa. Tendo em vista que a solugcdo superou o
preconceito técnico, pode envolver atividade

inventiva.

de fatores secundarios.

secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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Secao lll Obtencao de sucesso comercial
5.32 Quando uma invencado alcanca sucesso | Sugere-se que seja retirado todo esse item | Com esses “fatores

comercial, tais como, licenciamento de
tecnologia, se tal sucesso esta diretamente
relacionado com as caracteristicas técnicas da
invencado, isto pode significar que a invengao
apresenta atividade inventiva. Entretanto, se o
sucesso € devido a outros fatores, tais como
campanhas de venda ou propaganda, este
critério nao deve ser utilizado como base para a

avaliacao da atividade inventiva.

de fatores secundarios.

secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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Secao IV Obtencao de prémios
5.33 Quando uma invencgao recebe algum tipo | Sugere-se que seja retirado todo esse item | Com esses “fatores

de reconhecimento quanto ao seu meérito
técnico, isso pode significar que a invencao

apresenta atividade inventiva.

Exemplo: Prémio ou mencdo de honra em

congressos.

de fatores secundarios.

secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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Secao V Modo como a invencao é criada
5.34 A forma pela qual uma invencao é criada, | Sugere-se que seja retirado todo esse item | Com esses “fatores

independente de quao ardua ou facil seja, nao
deve afetar a avaliacdo da atividade inventiva
da invengcdo. A maioria das invencgdes sao o
resultado do trabalho criativo do inventor e o
resultado de pesquisa cientifica e experiéncia
de trabalho de longo prazo, embora existam
algumas sdo criadas

invengbes  que

acidentalmente.

Exemplo: O pneu de veiculos motorizados
apresenta alta resisténcia mecanica e boa
resisténcia a abras&o. Isto foi obtido por um
técnico que se enganou na adicdo de 30% em
vez de 3% de carbono na preparacdao de
materiais para a producdo de borracha negra.
Os fatos mostram que a borracha com 30% de

carbono apresenta alta resisténcia a abrasao o

de fatores secundarios.

secundarios”, as justificativas
para atividade inventiva serao
infinitas. Por exemplo, um
pedido de patente que busque
proteger uma associacdo de
duas drogas conhecidas e ja
prescritas em combinagcao no
estado da técnica, a qual nao
teria atividade inventiva, o
titular pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso de
vendas do produto. E, com
isso, sera dificil terminar o
exame, uma vez que ficara

ainda mais subjetivo.
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que n&o seria esperado de antemdo. Embora a
invengdo tenha sido criada por acidente, isto
ndo deve ser levado em conta na avaliagdo da

atividade inventiva.

Capitulo VI Formulas Markush Introducao

6.01 As férmulas Markush constituem um modo
de descrever e reivindicar diversas alternativas
em pedidos de patentes. Apesar de mais
comum nas areas de quimica e biotecnologia, a
apresentacao de alternativas de invencdes em
qualquer area técnica pode ser considerada
como uma féormula Markush. A utilizagdo de tal
recurso remonta a uma patente americana de
1924, de autoria de Eugene A. Markush,
apresentando alternativas dentro de um

processo de manufatura de corantes.
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6.02 A “férmula Markush” é uma expressao
genérica para uma classe de substancias
quimicas, convencionalmente empregada nas
patentes, e consiste de uma estrutura quimica
basica que é substituida por uma ou mais
subestruturas  varidveis, as quais sao
acompanhadas de uma lista de definicoes
dessas porcdes varidveis, onde: R' representa
H, OH, amino; R? representa, H ou CHs; e R®
representa um radical do grupo de substituintes
que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos),

fenila e piridina, tal como na figura abaixo:

A “féormula Markush” é uma expressao
genérica para uma classe de substancias
quimicas, convencionalmente empregada
nas patentes, e consiste de uma estrutura
quimica basica que € substituida por uma ou
mais subestruturas variaveis, as quais sao
acompanhadas de uma lista de definicoes
dessas porcoes variaveis.

Exemplo: Férmula Markush, tal como na
figura abaixo, onde: R' representa H, OH,
amino; R? representa, H ou CHj; e R®
representa  um radical do grupo de
substituintes que consiste de alquila (entre 1

e 6 carbonos), fenila e piridina:
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6.03 Assim, o termo “férmula Markush” tem sido
empregado para designar qualquer estrutura
quimica que contenha uma estrutura basica e
um ou mais grupos quimicos variaveis ou
opcionais. Para sequéncias biologicas, é
possivel a delimitacdo da sequéncia base de
nucleotideos ou aminoacidos e das alternativas

previstas em diversas posicoes.

6.04 Uma férmula Markush permite a eleicao de

um grande numero de substituintes, os quais
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podem se ligar a molécula em posi¢des
diversas, assim como através de diferentes
arranjos dos mesmos. Como consequéncia,
uma multiplicidade de compostos pode ser
protegida a partir de uma unica estrutura de
representacao.

Novidade

6.05 Qualquer modificacdo nao prevista em
uma férmula Markush no estado da técnica leva
a um novo composto, preenchendo, assim, o

requisito novidade.

Exemplo:Quando se tem uma invengcao que
descreve um composto com uma estrutura
basica de um anel heterociclico com um grupo
substituinte propila, e a técnica descreve um
outro composto com a mesma estrutura basica

heterociclica com um grupo substituinte metila
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na mesma posicdo; 0s grupos propila e metila
apesar de pertencerem a mesma classe
quimica - alquila com 1 a 6 atomos de carbono,

n&o destituem a novidade da inveng&o.

6.06 Ressalta-se que, devido as inumeras
possibilidades de compostos previstas numa
Formula Markush, a andlise da matéria
reivindicada pode indicar que parte dos
compostos ndo apresenta novidade, enquanto

outra parte é nova.

Atividade inventiva

6.07 Na avaliacdo de atividade inventiva de
uma Férmula Markush deve ser verificada se
ela decorre de maneira evidente ou Obvia do
estado da técnica. Os compostos definidos na
nova férmula Markush apresentardo atividade
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inventiva se, baseado nos conhecimentos
contidos no estado da técnica, um técnico no
assunto nao seria motivado a realizar as
modificagdes estruturais propostas. Nos casos
em que o estado da técnica apresentar matéria
muito semelhante a pleiteada, os compostos
pleiteados apresentardo atividade inventiva se
houver um efeito técnico inesperado advindo da

modificacao estrutural dos mesmos.

6.08 Para o caso especifico de medicamentos,
pode haver um efeito técnico inesperado.

Exemplo: Reducgdo ou eliminagdo de um efeito
colateral que se deseje evitar.

Retirar todo o item

; _oode t toito_tacni
inesperado.
= lo:Redca iminaciad
o : : esic_ovitar

O efeito técnico inesperado

em

férmula markush pode

ocorrer em qualquer caso em

que

seja  utilizada,

por

exemplo, no caso de produtos

quimicos.

6.09 Para a comprovacao do efeito técnico,
pode se tornar necessaria a apresentacdao de

6.09 Para a comprovacao do efeito técnico
descrito no pedido, pode se tornar

Para evitar adicdo de matéria.
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testes comparativos entre os efeitos
provocados pelos compostos pleiteados e os do
estado da técnica, a fim de comprovar a
presenca de um efeito técnico inesperado.

necessaria a apresentacdo de testes
comparativos entre os efeitos provocados
pelos compostos pleiteados e os do estado
da técnica, a fim de comprovar a presenca
de um efeito técnico inesperado.

Suficiéncia descritiva

6.10 A descricdo de um modo de executar a
invencdo é somente satisfeita se permitir que a
invencdo seja executada em todo o escopo
reivindicado, e n&o somente em algumas
alternativas pertencentes a reivindicagdo. No
caso de compostos definidos em uma férmula
Markush, ndo se pode predizer ou extrapolar
que o0s compostos com  substituintes
pertencentes a diferentes classes quimicas
possam ser obtidos por uma mesma maneira
de preparo, visto que a natureza das reacoes é
diferente. Assim, para que todos os compostos
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de uma  férmula Markush estejam
suficientemente descritos, o relatério descritivo
deve apresentar descricio detalhada das
reacoes e condicdes envolvidas nos processos
de preparacao, incluindo exemplos concretos
de preparacao de pelo menos um representante
de compostos para cada classe quimica dos
diferentes substituintes. Deste modo, o relatério
descritivo deve apresentar exemplos claros de
como diferentes substituintes previstos na
Markush podem ser incorporados ao produto

final.

6.11 Caso a preparacao dos compostos e, por
consequéncia, os préprios compostos com
substituintes pertencentes a diferentes classes
quimicas, nao estejam  suficientemente
descritos no relatério descritivo, ndo sera

possivel que um técnico no assunto o0s
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reproduza, estando em desacordo com o
disposto no artigo. 24 da LPI.

Exemplo: O relatério descritivo se refere ao
substituinte  alquila e ao  substituinte
heterociclico em certa posicdo da formula
Markush; pode haver duvida justificada se o
composto contendo radicais heterociclicos na
mesma posicdo pode ser obtido pelo mesmo
processo de preparacdo. Portanto, esse grupo
de substituintes heterociclicos - para os quais
ndo foram dados exemplos de preparagcéo, nao
apresentaria suficiéncia descritiva; uma vez que
ndo se pode assumir que a mesma maneira de
preparo das classes quimicas exemplificadas
pode ser aplicada aquelas cuja preparacao nao
foi descrita.

6.12 Logo, quando o0s exemplos n&o
abrangerem todas as classes quimicas dos
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compostos reivindicados, o Examinador devera
apresentar objecdo de acordo com o disposto
no artigo 24 da LPI.

Fundamentacao, clareza e precisao das reivindicagoe

w

6.13 E necessario que todos os possiveis
substituintes  reivindicados nos compostos
estejam fundamentados no relatério descritivo e

sejam definidos de forma clara e precisa.

6.14 Um pedido que apresenta um composto X
no relatério descritivo e um composto X' no
quadro reivindicatério, ndo mencionado no
relatério  descritivo, apresenta falta de
fundamentacdo de acordo com o disposto no
artigo 25 da LPIl. Nestes casos, em geral a
inclusao do composto X' no relatério descritivo
dificilmente traz suficiéncia descritiva ao pedido,

estando em desacordo com o disposto no artigo

Retirar a parte tachada:

6.14 Um pedido que apresenta um composto
X no relatério descritivo e um composto X' no
quadro reivindicatério, ndo mencionado no
relatério descritivo, apresenta falta de
fundamentacao de acordo com o disposto no
artigo 25 da LPI. Nestes—casos;,—em-geral-a
neluss I X latée

I " ficil foidne

O titular s6 pode reivindicar o
que estiver inicialmente
revelado no relatorio
descritivo, e ndo o contrario,
ou seja, o0 que esta
reivindicado, incluir como

revelado.
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24 da LPI, embora atenda ao critério de
fundamentacdo de acordo com o disposto no
artigo 25 da LPLI.

I tario_defund fod

6.15 Nao podem ser empregados termos que
acarretem em indefinicdo da matéria a ser
protegida, os quais devem ser definidos, tanto

quanto possivel, durante o processo de exame.

Exemplos: “Arila carbociclica’, “arila
heterociclica”,  ‘biarila”,  “alquila  inferior”,

“cicloalquila”, e “substituido” sdo algumas
expressées que acarretam indefinicdo e
imprecisdo, em reivindicagbes de compostos
Markush.

6.16 Quando os substituintes sao apresentados
dessa forma, nao sdo definidas caracteristicas

importantes, tais como tamanho da cadeia,
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namero e natureza dos heteroatomos, presenca
ou nao de ramificacdes; apenas indicam a que

grupo quimico os compostos pertencem.

Capitulo VIl Composicoes

7.01 Uma composicdo € uma mistura de
elementos ou componentes quimicos e/ou
biolégicos com um determinado propdsito, o
qual pode estar presente na reivindicagéo,
desde que suficientemente claro de maneira a

nao permitir ambiguidades.

Exemplo: Composicao detergente
caracterizada por conter os elementos A, B e C.

7.02 Deve-se verificar, segundo o apresentado
no relatério descritivo, quais caracteristicas
deverao estar presentes na(s)
reivindicacao(des) de composicdo em questao,

de maneira a definir com precisdo a
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reivindicagao.

7.03 Por outro lado, uma reivindicagcdo de
composi¢ao definida por um s6 componente e
sem delimitacbes quantitativas equivale a uma
reivindicacdo para o componente em si, na
medida em que inclui a possibilidade da
“‘composicdao” conter 100% do referido
componente. Assim, deve-se verificar, segundo
o apresentado no relatério descritivo, quais
caracteristicas deverdo estar presentes nas
reivindicacbes de composicdo em questdo, de
maneira a definir e delimitar com precisao os
direitos concedidos aquilo que de fato foi

desenvolvido.

7.04 Isto significa que uma composicao pode
perfeitamente ser caracterizada pela presenca
de um sé ingrediente, desde que se verifique ter

sido esse o desenvolvimento realizado, e que
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existam elementos de texto na reivindicacao
que determinem que de fato se trata de uma
composicdo. Em outros casos, a composicao
necessitara detalhes mais precisos para sua
definigéo.

Novidade

7.05 Sao consideradas novas as composicoes
nao compreendidas no estado da técnica. A
composicdo contendo componente(s) ja
conhecido(s) do estado da técnica sera
considerada nova se apresentar caracteristicas,
tais como, outros componentes e razao entre os
componentes que a diferencie do estado da

técnica.
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7.06 O efeito, forma de

administracao/aplicacao

O uUsoO ou a
nao conferem
novidade a uma composi¢cdo ja conhecida do
estado da técnica. Porém, esses elementos
podem ser aceitos na redacdo das
reivindicagbes para conferir clareza e precisdo

a matéria pleiteada.

Exemplo: Uma ‘“composicdo farmacéutica
caracterizada por conter X e Y” ndo possui
novidade em relacdgo a um documento do
estado da técnica que trate de composicdo

detergente caracterizada por conter X e Y.

Deve-se reescrever o item 7.06.

Uma composicdo contendo composto
conhecido nédo deve ser definida pelo seu
de

administragdo/aplicacdo e sim pelos seus

uso, efeito ou forma

componentes ativos e componentes

(quali/quanti).

Exemplo: se reivindicar uma composicao
farmacéutica com os mesmos ingredientes
que uma composicao detergente, a mesma

nao sera nova.

O exemplo n&o representa o
que esta descrito no item. O
item fala de efeito, uso e forma
de

enquanto que a reivindicacao

administracdo/aplicacgao,

se refere a composi¢ao em si.

7.07 No caso de pedidos direcionados a novos
biolégicos,
de
considera-se que a novidade e a atividade

produtos quimicos e/ou que

contenham reivindicacao composicao,

inventiva do(s) produto(s) serdo estendidas
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para a composigdo contendo 0s mesmos.

Clareza e precisao

Secao | Necessidade de definicoes qualitativas/quantitativas

7.08 Definicoes qualitativas e/ou quantitativas,
com maior ou menor grau de precisdo, s6
necessitardo estar presentes quando forem
indispensaveis a clareza e precisdo da
reivindicacdo. Exemplo: Composicdo cosmeética
em que a invencgdo consiste na adicdo de um

corante.

7.08 As qualitativas  e/ou
quantitativas, cem—maior—ou—menor—grau—de
precisdo,—sé—necessitardo devem estar
presentes para melhor definir a composicao
de interesse. guando-forem-indispensaveis-a
clareza e precisao da reivindicacao. O maior

ou menor grau de precisdao poderdao ser

Definicoes

requeridos, quando for o caso, para dar

maior clareza e precisao a reivindicagao.

Retirar exemplo que gera duvidas:

£ 01 . L
. - : Ay .
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7.09 Situagédo 1: o relatério descritivo mostra
que a invencao de fato estd na utilizacdo de
corante em composicoes cosméticas, e o
estado da técnica revela que tal adicdo nao era
uma

conhecida. Nesse caso, reivindicacao

aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender corante associado a um ou mais

ingredientes cosmeticamente ativos".

7.09 Situagéo 1: o relatério descritivo mostra
que a invencao de fato esta na utilizacdo de
corante em composi¢cdes cosméticas, e o
estado da técnica revela que tal adicde
corante ndao era conhecido. Nesse caso, o
pedido de patente seria direcionado a novos
compostos quimicos (neste exemplo, o
corante) e que contenha reivindicacdo de
composi¢do, no qual é aferida novidade e
atividade inventiva aos compostos, o0s

requisitos serdo estendidos para a

composicdo contendo os mesmos. Uma

reivindicagc&o aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender corante associado a um ou

mais ingredientes cosmeticamente ativos".

Adicionar o item abaixo:

O texto estava confuso e
contraditério em relacdo aos
itens 7.06 e 7.07.

195




196

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Situacao 1": o relatério descritivo mostra que
a invencado de fato esta na utilizagdo do
corante em uma composigdo cosmética e o
estado da técnica revela o uso de corantes
em outras composicdes (areas distintas).
Neste caso, a composicdo contendo o
corante nao apresentara novidade conforme
descrito no item 7.06. A novidade podera ser
aferida caso a composicdo seja definida
quantitativamente e/ou qualitativamente de
forma diferenciada do estado da técnica.

Uma reivindicagao aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender X-Y% de corante associado a
um ou mais ingredientes cosmeticamente

ativos".

Ou
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"Composicao cosmética caracterizada por
compreender de X-Y % de corante associado
a um colageno e ingredientes

cosmeticamente ativos".

7.10 Situagédo 2: o relatério descritivo mostra
que a invencao de fato esta na utilizacdo do
corante e pode ser aplicada a qualquer
composi¢do cosmeética. No entanto, verifica-se
que ou a invencdo nao se aplica a qualquer
corante (ou classe de) ou o estado da técnica
revela que tal adicdo ja é conhecida para
determinados corantes (ou classe de). Nesse

caso, a reivindicacao aceitavel devera ser:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender tais e tais corantes (ou classe de

corantes) associados a um ou mais
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ingredientes cosmeticamente ativos (ou outro
texto que implique na existéncia de mais um

componente)"

7.11 Situagao 3: o relatério descritivo mostra
que a invencao de fato esta na utilizacdo do
corante e pode ser aplicada a qualquer
composicao cosmética. No entanto, verifica-se
que a invencdo se aplica apenas a uma
determinada faixa de concentracdo do corante.
Nesse caso, a reivindicacdo aceitavel devera

ser:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender de X % a y % de um corante
associado a um ou mais ingredientes
cosmeticamente ativos (ou outro texto que
implique na existéncia de mais um

componente)"

198




199

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

7.12 Situagédo 4: o relatério descritivo mostra
que a invengdo de fato reside na utilizacao do
corante, mas que o desenvolvimento foi
direcionado para uma determinada composicao
cosmética com elementos ativos e ndo ativos
bem definidos (mesmo que a nivel de classe)
inclusive em suas faixas de concentracao.
Nesse caso a reivindicacao devera conter todos
esses elementos definidos (qualitativamente e
guantitativamente) de acordo com aquilo que o
Examinador julgar suficiente para clareza e

precisao da reivindicacao.

Tipos de Composicao

Secao | - Composicoes definidas exclusivamente por seu uso, forma de administracao ou mecanismo de acao

7.13 Reivindicagdes destas categorias ndao sao
precisas, causando uma indefinicdo quanto a

matéria protegida, e devem ser rejeitadas de

199




200

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.

7.14 Reivindicacdes ndo passiveis de protecao:

Exemplo’: Composicao imunogénica
caracterizada pela aplicacdo induzir uma

resposta imunolégica contra o antigeno.

Exemplo?: Composigao veterindria
caracterizada por ser para administracao
intramuscular, sendo a composicao

caracterizada por sua forma de aplicagéo.

Exemplo®: Composicdo caracterizada por ser
para tratar asma, sendo a composicao definida
por sua aplicacao terapéutica.

Exemplo*: Composicdo caracterizada por ser
um inibidor da recaptacao de serotonina, sendo
a composicdo  caracterizada por  seu

mecanismo de acio.

Exemplo®: Composigdo pesticida caracterizada
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por ser para aplicacdo em plantacdo de soja e
algodéao.

Secao Il - Kit incluindo Composicoes

7.15 Nesses conjuntos (kit), os componentes,
ou grupos de componentes estao fisicamente
separados, sendo embalados juntos ou
separadamente.

Exemplo’: Kit compreendendo um creme

vaginal e um aplicador.

Exemplo?: Kit compreendendo uma composicao

para tratamento de asma e um nebulizador.

Exemplo®: Kit para tratamento de gripe
compreendendo um comprimido com funcéo
descongestionante e outro com fungdo

antitérmica.

Exemplo*: Kit compreendendo pé de
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amoxicilina para reconstituicdgo e uma ampola

de liquido para injec¢ao.

Exemplo®: Kit de adesivo, compreendendo uma
composicdo com fungdo adesiva e outra com

funcdo endurecedora.

7.16 Nesses casos, deve-se observar
atentamente a forma como estd definida a
reivindicacdo: se estdo definidos apenas os
grupos de componentes, mesmo que seja

mencionado que podem ser embalados juntos

7.16 Nesses casos, deve-se observar
atentamente a forma como esta definida a
reivindicacdo: se estdo definidos apenas os
grupos de componentes, mesmo que seja
mencionado que podem ser embalados
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JUSTIFICATIVA

ou separados, sdo passiveis de protecao; e se
estdo definidos os componentes e a forma
especifica de administracdo (intervalos de
tempo determinados, por administracao
parenteral, oral, por exemplo). Nesse caso, é
necessario que se decida, pelo estudo do
relatorio descritivo e estado da técnica, se a
retirada da forma de aplicacdao é possivel, isto
€, sem que isto implique numa mutilacdo ou

ampliagdo indevida da protecao.

juntos ou separados, sao passiveis de
protecdo. e—se—estdo—definidos—os

f o I
trrin ~ : I I

iacio indevidad .

Secao lll - Produto incluindo composicoes caracterizado pela sua forma fisica e/ou forma de aplicacao

7.17 Um produto incluindo uma composicao

pode ser reivindicado por sua forma fisica.

Exemplo: Na forma de emplastro, pastilha, gel,
aerossol, granulos, pilula, tablete, solugdo, e
supositorio.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢do pode

ser reivindicado por: sua forma fisica (por
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exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositorio); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutdneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicao
dos componentes da composicdo em si, €
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por exemplo, formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

7.18 Um produto incluindo uma composicao

pode ser
aplicacéo.

Exemplo:
sublingual.

reivindicado por sua forma de

Intravenosa, subcuténeo e

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢do pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por

exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
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granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositorio); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutdneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicao
dos componentes da composicdo em si, €
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exempilo, Formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

7.19 Nesses casos, além da definicdo dos
componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenca no texto da

reivindicacao das caracteristicas construtivas.

Exemplo: Formato, espessura, granulometria e
tipo de revestimento do produto.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢do pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
tablete,

granulos, pilula, solugdo, e
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supositorio); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutdneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicao
dos componentes da composicdo em si, €
indispensavel a presenca no texto da
reivindicagdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do
produto).

7.20 Cabem aqui todas as consideracoes feitas

acima com relacao as demais composi¢oes.

206




207

ARTIGO DA MINUTA

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

7.21 Assim, uma reivindicacdo de "Composicao
caracterizada por estar na forma de pilula",
unicamente definida por sua forma fisica deve
ser rejeitada, uma vez que nao define
precisamente o objeto protegido. Note-se que,
nesse caso, a protecado recairia sobre toda e
qualquer composicdo em forma de pilula. No
entanto, caso a composicdo esteja definida de
forma especifica e detalhada quanto aos seus
constituintes, a reivindicagdo poderia ser

concedida.

Exemplo: Composigcéo consistindo de X, Y e Z

caracterizada por estar na forma de pilula.

Secao |

V - Combinacao de ingredientes ativos

7.22 Uma combinacdo é a associacado de dois

ou mais ingredientes ativos na forma de um

produto. A combinagdo pode estar contida em
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uma unica forma ou em formas separadas para

administracao simultanea.

7.23 Em relacdo ao requisito de novidade para
uma combinacdo, cabem as mesmas

observacoes feitas para composi¢cées em geral.

7.24 Uma combinacdo é dotada de atividade
inventiva sempre que, para um técnico no
assunto, ndo decorra de maneira evidente ou
Obvia do estado da técnica. Nesse caso,
devese observar se a interacdo entre as
substancias ativas associadas na combinacao
produz um efeito técnico inesperado, diferente
do previsto, por exemplo, um efeito sinérgico ou
supra-aditivo, no qual ndo corresponde a mera
soma dos efeitos individuais de cada substancia
ativa que compde a associacao (efeito aditivo),
reducao de efeitos indesejados, entre outros.
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7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito

sinérgico nao confere  necessariamente
atividade inventiva a invencdo, pois ele ja
poderia ser previsto para determinada classe de

compostos.

Reescrever o item 7.25.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito

sinérgico nao confere necessariamente
atividade inventiva a invencao, pois ele—a
poderia—ser—previsto a sinergia ja era

conhecida do estado da técnica para

determinada classe de compostos.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.26 O efeito sinérgico € uma resposta obtida a
partir da associacdo de dois ou mais
ingredientes ativos, cuja resultante € maior do
gue aquela apresentada pelo simples somatorio
considerados

dos efeitos quando

individualmente.

Exemplo: Promotor quimérico; sinergia.
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7.27 Reivindicacdo: Promotor  quimérico
constituido pela fusdo do promotor A e do
promotor B.

O pedido descreve um promotor quimérico
constituido pela fusdo de dois promotores ja
conhecidos no estado da técnica. Os resultados
apresentados demonstram que a expressao de
um gene X controlada pelo promotor quimérico
foi superior a expressdo do gene X controlada
pelos promotores isoladamente ou somados.

Juntar o item 7.27 como exemplo do item

7.26.

7.28 Composi¢des que envolvam componentes
com efeito sinérgico podem ser caracterizadas
apenas qualitativamente (sem especificar as

quantidades de cada componente), desde que:

(i) combinacdo de produtos ja conhecidos
para uma mesma aplicacdo em quaisquer

proporcoes ndo tenha sido prevista no estado
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da técnica;

(i)  efeito  sinérgico seja  claramente
demonstrado; e

(iii)  efeito sinérgico possa ser observado em
quaisquer proporcdes dos produtos envolvidos.

Exemplo: Composicao agricola

7.29 Reivindicacdo: Composicdo sinérgica
caracterizada por conter o composto A +
composto B

O pedido descreve uma composicao herbicida
constituida pelos compostos A e B, para uso no
combate de plantas daninhas em culturas de
cereais. Ambos compostos isoladamente ja sao
conhecidos no estado da técnica, mas nao
combinados. Os resultados da composicao
foram apresentados para varios teores dos dois

compostos e demonstram claramente o efeito

Colocar item 7.29 como exemplo do item

7.28.
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sinérgico, haja vista que foi superior a acao
herbicida dos dois compostos isoladamente ou

somados.

7.30 Portanto, se qualquer uma das condicdes
definidas acima n&do for atendida, as
reivindicacoes devem ser definidas
quantitativamente, especificando claramente
quais sado as proporcobes desejadas dos
componentes presentes, limitadas aquelas que
estejam suportadas no relatério descritivo.
Devem ser apresentados dados comparativos
relativos ao efeito dos componentes
isoladamente e da combinacdo dos mesmos,
sendo que todos os testes referentes aos dados
comparativos devem ser realizados nas

mesmas condicdes.

7.31 Nos casos em que o estado da técnica ja
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compreende composi¢cées que contenham os
componentes de interesse, ainda que nao
observado/descrito qualquer efeito sinérgico
entre eles, ou ainda se ha evidéncias de
incompatibilidade na  faixa ampla de
concentracdo pleiteada, as reivindicacdes
devem ser definidas qualitativamente e
quantitativamente, especificando claramente
quais sado as propor¢coes desejadas dos
componentes presentes, limitadas aquelas que

estejam suportadas no relatério descritivo.
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FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Associacao Brasileira da Industria Quimica (ABIQUIM)
Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)
Associacao Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

( ) agente ( ) representante de instituicdo governamental
( ) usuario ( ) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X)) representante de 6rgao de classe ou associacao ( ) outros, especificar:

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Mddulo Il — Patenteabilidade.

HAIIED D PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
MINUTA
1.01 (....) E necessario que a invencdo esteja inserida em um
1.01 setor técnico, resolva problemas técnicos, constituindo a

solucao para tais problemas e/ou possua efeito técnico (....)

Antes de aferir os trés requisitos de patenteabilidade acima

delineados, o Examinador deve identificar se a matéria

De modo a evitar trabalho desnecessario, antes de
aferir aplicacdo industrial, novidade e atividade

1.02 reivindicada, considerada como um todo, incide nos artigos 10 e |inventiva, o examinador deveria verificar se a
18 da LPI, seguindo as orientagdes apresentadas nos itens das |matéria da invencao incide nas proibi¢des legais do
matérias que nao sao consideradas invencéao e das invencbes |artigo 10 e 18 da LPI.
nao patenteaveis destas Diretrizes.

1.03 21.05 Incluif um item que enfatize que além de produtos, “processos” | Tanto produtos quanto processos podgm ser
também podem ser considerados como descoberta. Como descobertos na natureza e, portanto, as diretrizes
exemplo, um processo natural encontrado na natureza. deveriam referir-se a essas duas categorias.

e oo om0 uso ca palvra ‘it a0 nvés e prockt

. : - talvez fosse a mais adequada.
considerada invencéo.
1.06 1.06 Para questdes envolvendo produtos e processos Os itens 1.45 e 1.46 auxiliam no entendimento do

biol6gicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX
do artigo 10 da LPI e os itens 1.45 e 1.46 da Secéo IX do

que seria considerado descoberta em processos e
produtos biol6gicos naturais




Capitulo 1 do Bloco Il das Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patentes

1.08 (...)
Exemplo?®:
Um meétodo para criptografar/decifrar comunicacgées eletrénicas

O ltem 1.08, ao considerar o que pode ou nao ser,
considerado invengao, traz uma nova terminologia
“método técnico” como parametro e indicacdo de
invencao, a qual ndo esta definida na Lei ou nas
proprias Diretrizes Bloco Il (obs: todo método de

1.08 pode ser considerado como uma invencdo, mesmo que seja resolugao . de equagoes m,ate;jmat,lcal nao gelxa de
essencialmente baseado em um método matematico, desde sef, ggnerlcament“e, um me’to 0 ’[?CI‘]ICC‘)‘.).. orEaTto,
que se trate de uma solucéo técnica especifica para um sugerimos trocar "metodo tecnico” por “invengao’, &
problema técnico, acrescentar a explicacéao conformg o caput do ltgm
1.08 para deixar claro que o método matematico
deve se tratar de uma solucao técnica especifica
para um problema técnico.

1.09 Tudo aquilo que existe apenas no plano das ideias, sem

qualquer implementacgao pratica viavel, constitui ideia,

concepgao puramente abstrata e, por conseguinte, néo é

e i e 5% essas auas passagens 520 e it antagricas o

1.09 ~ . ~ associar  concepgéo puramente abstrata com
concepgoesp u.'Aa'".e"te abs_ t_latas'v,léetos dtaoss quuuealsle“erel lfteerel |maea suficiéncia de§cr|t|va n&o parece ser adequgdo.
|eessumnFul_lmeneu{ deseritiva. ~ L Sugere-se entdo a remocao das mesmas do item
uma sequéncia de agdes para solucao de um problema técnico 109
nao sao entendidos como puras abstracoes. Ainda-gue-o '

. S itiva,
pedide te~nI|a sullelenelal deseutl[a 6 enq’uadlament_e como
afastadeo. (....)
1.09 (....)
Exemplo: Considere a ideia de um carro invisivel. Como ideia
nao realizavel por um técnico no assunto, trata-se de uma A Ultima parte do item 1.09 é na verdade um

1.09 concepcgao puramente abstrata e, portanto, ndo é considerada |exemplo, € em harmonia com o restante do
invencao. Se o inventor vier a descrever um modo capaz de documento deveria ser identificada como tal.
implementar tal veiculo, tal realizacao podera ser objeto de
patente.

Rgver t_odo o] te>_<to Qeste |tem de rrjodq a harmonizar com o que Alinhar com as diretrizes de  invengdes

1.10 foi escrito nas diretrizes de invengdes implementadas por

programa de computador.

implementadas por programa de computador.




(...) (i) analise de mercado, leilbes, consorcios, programas de

O item 1.10 traz/exemplifica as criacées que incidem
no inciso Ill do artigo 10 da LPI, exemplificando que
nao sao consideradas invengdes, p.ex., “métodos de
pontos de venda POS “Point of Sale”, contudo néao
traz as excecgdes, por exemplo, métodos de POS
envolvendo dispositivos para resolucdo de um
problema de natureza técnica.

Ex.: “Um método de identificacdo de dispositivos

1.10 Tgfﬂ”ﬁ@g%ﬁjﬁf Oc;‘cosgleerf(lal)s envolvendo de pontos de mébveis em determinada regido, no qual um mddulo
presente em um ponto de vendas localiza que o
dispositivo mével estd em sua proximidade,
compara com uma lista gerada e armazenada de
produtos de maior interesse deste usuario, e
transmite uma mensagem do moédulo POS ao
dispositivo mével do usuario sobre a existéncia de
ofertas de interesse neste ponto de vendas, etc.”
(...) Exemplo:
1.11 Meétodo que realize a identificacdo de uma nota bancaria pelo  |[Entendemos que a exclusdao deste texto torna a
) seu padrdo de imagens, cores e textos, é considerado inveng¢do;|redagao mais adequada.
pot-se-tratar de-um-problema-técnico; ainda (....)
_ . ~ Entendemos que o item 1.12 €& na verdade um
1.12 112 Exemplo: Um método de operacao de (....) exemplo do item 1.11
(...) Exemplo™:
Um processo técnico para a lapidacdo de um diamante pode ser , ~ . .
1.17 considerado invencéao, independente do fato de a forma do Qg(raecljjlgzn;os que a redagao ora proposta ¢ a mais
diamante resultante apresentar apenas caracteristicas estéticas, 9 '
as quais ndo sdo consideradas como uma invencao
1D e e e emonil MO njrar com a5 rnaes do vencoes
) ) ¢ P P implementadas por programa de computador.
programa de computador.
1.19 : Acreditamos que tal exemplo € desnecessario a luz
) do que estara escrito ao longo da sec¢éao.
e e o e rsctamos que esta sora @ rodacio
1.24 9 109 ’ adequada e recomendamos que seja colocado um

automatizacao da exclusao prevista no inciso VIl do artigo 10 da
LPI.

exemplo sobre automatizacao de uma regra de jogo




1.26

. . - . — .
+26 “5"5'99'5.'?3'9 emlllnha el © °|' e.s Aao-e-considerado

Entendemos que este item esta fora de contexto e
deveria ser excluido.

1.29

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro-ou-fora-deo
no corpo humano n&o sdo considerados inveng¢ado. Dentre
estes métodos estao incluidos: tratamento contra
ectoparasitas.

Entendemos que essa € a redagao mais adequada

1.29

Exemplo:

Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser,
meétodo para tratar um paciente através de dialise extracorpdrea
ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é
retornado para o corpo no final do processo.

Entendemos que utilizar no exemplo o combate a
piolhos ndo é o mais adequado, pois hem sempre 0
combate a piolho é um método terapéutico.

1.30

Os seguintes formatos de reivindicacdes sao considerados
como métodos terapéuticos: o tratamento de condicdo médica Y
caracterizado pela administracdo da substancia X; o uso da
substancia X caracterizado por ser para tratar uma condicao
médica Y.

Por outro lado, os sequintes formatos sdo considerados

privilegiaveis: Uso do produto X caracterizado por ser na
preparacao de um medicamento para tratar a doenca Y
(conhecidas como reivindicagdes de "formula suica").

Entendemos que esta redacdo deixa claro que as
reivindicacoes de “formula suica” sdo aceitas.

1.42

Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrao
sobre medicdes faciais, dispondo e realizando marcag¢des nos
pacientes, e comparar os dados para o estabelecimento de um
diagnéstico, sendo, portanto, aplicado no corpo humano e
necessitando do paciente para sua interpretacao.

Entendemos que o item 1.42 é na verdade uma
continuagao do segundo exemplo do item 1.41

1.45

O todo ou parte dos seres vivos naturais ede materiais

biol6gicos encontrados na natureza, ainda que isolados, ou

produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de
ocorréncia natural, ndo havendo como distingui-lo destes, néao

sera considerado invencgao, de acordo com o disposto no inciso

Harmonizar com o titulo desta Segao IX




IX do artigo 10 da LPI.

1.48 Invengdes podem ser consideradas como ndo patenteaveis

Entendemos que o trecho em referéncia ¢é

1.48 guande—tepneeessane—ewtapa—e*ple#aga&em—seu—temtem desnecessario e deveria ser excluido
e modo a proteger a ordem publica (....)
1.49 1.49 (.... )WWW%FMWW Entendemo,s_ que o trecho em referéncia é
elslsta P |Usmastes sEtle“cI nosrrseatsola(.s"s)lnsl|ts SH-easesrares-cfod desnecessario e deveria ser excluido
1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para Entendemos que essa é a redag&o mais adequada
1.58 bactérias, arqueas, fungos filamentosos e nao filamentosos, Fazer referéncia ao item 5 das Diretrizes de
) protozoarios, algas-unicelulares que nao sio classificadas no Biotecnoloqia
Reino Plantae e Animalae. (....) 9
205 2.05 A invencao que nao apresenta aplicagao industrial é Entendemos que essa € a redagdao mais adequada
) também aquela que é operavel de (....)
3.03 A data a ser utilizada nas buscas de anterioridade devera Entendemos gue essa é a redacio mais adequada
3.03 ser considerada a data relevante, ou seja, a data de depdsito ou 9 ¢ 9
a data de prioridade mais antiga, quando houver. (...)
Entendemos que quando  solicitado pelo
Requerente, o INPI deveria apresentar uma
3.10 3.10 (...) uma tradugao simples das partes do documento tradugéo integral do documento utilizado no parecer.
) utilizadas no parecer. (....) Além disso, nao esta claro como sera
operacionalizada essa solicitacdo de traducdo e
como sera feita a devolucao de prazo, automatica?
3.11 O estado da técnica também compreende o conteudo Entendemos gue essa é a redacio mais adequada
3.11 completo de pedidos depositados no Brasil, cuja data de 9 ¢ 9
deposito ou de respectiva prioridade seja (...)
3.23 A certeza quanto a data e suficiéncia descritiva do
documento de anterioridade pode ser comprovada, por exemplo,
através de uma nota fiscal devidamente datada e que especifica| O objetivo da inclusdo € deixar claro outros
3.93 o produto de forma incontestavel. Catalogos e desenhos de exemplos de documentos que podem ser utilizados,

fabrica poderao ser usados com as notas fiscais — ou
documentos analogos tais como um Conhecimento de

Embarque (B/L - Bill of Lading) — com a finalidade de permitir a

caracterizacdao do documento quanto a sua suficiéncia

tendo em vista que muitos paises ndao possuem
documentos denominados como “Nota Fiscal”.




descritiva, de modo que o conjunto da prova - nota fiscal e
catalogo/desenho - ndo deixe duvidas de que o objeto
corresponde efetivamente aquele que se pretende impugnar.

Em primeiro lugar, os itens 3.62 e 3.63 sdo uma
continuacao do item 3.61.

3.61/3.62/3.63 |[Excluséo de todos estes itens Com relagdo ao mérito, ndo ha qualquer restricdo na
Lei da Propriedade Industrial de que os documentos
considerados para fins de periodo de graga sejam
nao patentarios.
O art. 22 da Instrucdo Normativa n? 30/2013 dispde
quais as especificacbes devem ser cumpridas no
relatério descritivo, dentre elas, o inciso V
especificamente determina que deve ser descrito o
estado da técnica que possa ser considerado util a
Estado da Técnica citada pelo Depositante ho Relatério compreensdo, a busca e ao exame da invencao,
Descritivo citando, sempre que possivel, os documentos que
3.64 (novo) [3.64. Cada documento citado pelo Depositante no estado da o reflitam, destacando o0s problemas técnicos
técnica do relatério descritivo deve ter sua relevancia avaliada |existentes. Se o Examinador fizer uma avaliacao
pelo Examinador no Parecer Técnico. expressa dos documentos citados, aumenta-se a
seguranca técnica-juridica da avaliacao, inclusive
para determinar se o Examinador entendeu que
determinado documento foi ou ndo relevante para o
Exame. Atende-se assim o principio juridico da
motivacado dos atos administrativos.
A matéria em exame ndo sera nova quando todas as
caracteristicas de uma dada reivindicacdo (por exemplo,
elementos de um produto ou etapas de um processo), e~ , .
inclusive as caractzristicas apresepntadas no r?reémbulcg Modificagdo sugerida para enfatizar que elementgs
; g . .’lde um produto e etapas de um processo sao
estiverem reveladas em uma Unica anterioridade. Tais e
4.06 . T exemplos de caracteristicas de uma dada
caracteristicas podem ser encontradas na anterioridade quando| ".~. ", "~ _
sdo claramente apresentadas e/ou quando nao ha qualquerrelvmdlca@ao'
duvida de que a informacao esta inerente ao que foi
literalmente revelado.
4.07 A auséncia de novidade frente a um documento encontrado no|Modificacao sugerida para uma melhor definicao do

estado da técnica ndo pode ser baseada em possibilidades,

texto, no sentido de esclarecer que a auséncia da




hipéteses ou especulacbes a partir da matéria revelada na
anterioridade. A relacdo entre os documentos comparados
deve ser de identidade estrita, 0 que significa que um Unico
documento deve descrever cada elemento da reivindicacao
analisada, seja—explicitamente—ou—de—forma—inerente, caso
contrario, a questdo se desloca para analise de atividade
inventiva.

elemento da
descrito na

novidade serd quando cada
reivindicacdo estiver claramente
anterioridade.

Para a andlise do requisito de novidade, em regra, nao é
possivel combinar dois documentos diferentes do estado da
técnica. Quando tal combinacdo for necessaria, apenas a

Modificagcao sugerida para uma melhor definicdo do

08 atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto (...)jtexto
considerado incorporado por referéncia ao primeiro.
Sugestao de retirada de “ou etapas” para que fique
somente o termo “elementos”, que é mais genérico e
englobaria ja as “etapas”.
Para a avaliacdo da novidade, o Examinador deve aplicar as ~ o « : ”
sequintes etag as: ’ P Sugestao de modificacdo dos trechos “combinados
S(Ji) identificl?ar 63 elementos contidos na reivindicagao; € "da publicagao do documento” para "revelados” e
(i) determinar se um documento em analise faz %rté do ‘em que o documento foi tornado acessivel ao
o . erazp ) publico” para uma melhor definicao deste item.
estado da técnica - Capitulo Il destas Diretrizes;
determinar se todos os elementos eu-etapas da . , . ,
Especificamente para o item (ii), a retirada do trecho
relvmdlcagao foram explicitamente-ou-inerentemente i : o
4.09 binados revelados no documento ara um técnico explicitamente ou inerentemente” visa uma melhor
no assunto, na data dapubl o.d P to em aue definicdo do texto, no sentido de esclarecer que a
o documento foi tornado acessivel ao publico, e de modo ausencia da novidade sera quando cada elemento
. — ’ da reivindicacdo estiver claramente descrito na
a antecipar a reivindicagéo. o
T L anterioridade.
(iii) apontar especificamente os elementos reivindicados que
séo colidentes com a técnica anterior.
Especificamente para o item (i) achamos
conveniente explicitar a necessidade de apontar,
eventual colidéncia. Essa deveria ser obrigacdo do
Examinador.
uando a matéria é reivindicada de forma genérica e ampla, e e~ . .
Q . . 9 pia. Modificagdo sugerida de forma a deixar claro que a
4.11 existe no estado da técnica um documento em que a matéria

€ revelada de forma especifica dentro dos parametros
reivindicados no pedido em exame, a falta de novidade deve ser

falta de novidade estaria atrelada a parte da matéria
da reivindicacao, podendo ser contornada.




apontada. Por exemplo, um produto “feito de cobre” descrito em
um documento de anterioridade afeta pelo menos em parte a
novidade de uma invengdo para 0 mesmo produto “feito de
metal”. Entretanto, a divulgacdo do produto feito de cobre nao
afeta a novidade de uma invencao para o mesmo produto feito
de outro metal especifico. A falta de novidade de parte da

reivindicacio devido a termos genéricos pode ser contornada

por exclusido de eventual parte colidente do estado da técnica.

4.12

Por outro lado, uma divulgacdo em termos genéricos nao
afeta a novidade de uma invencdo definida em termos
especificos.

Exemplo':

Um produto “feito de metal” descrito em um documento de
anterioridade ndo afeta a novidade de uma invengdo para o
mesmo produto “feito de cobre”.

Exemplo:Uma reivindicacdo de composicdo alimentar que
consiste de um laticinio ndo é nova, em parte, frente a uma
anterioridade na qual é apresentado um alimento com a mesma
composicdo, no qual é substituido “laticinio” por “queijo’.
Nesse caso, ndo ha qualquer duvida de que o queijo é um
laticinio, e assim, a anterioridade revela implicitamente parte de
uma composicdo idéntica a reivindicada contendo um laticinio

(queijo).

Modificacao sugerida de forma a deixar claro que a
falta de novidade estaria atrelada a parte da matéria
da reivindicagao, podendo ser contornada.

4.14

Inexisténcia deste item

Inexisténcia deste item

4.15

Se a invengéao reivindicada contém uma caracteristica técnica
definida por valores numéricos ou uma faixa numérica continua,
tal como dimensdes de um componente, temperatura, pressao,
ou o teor de componentes em uma composi¢cdo, sendo que
todas as outras caracteristicas técnicas sédo idénticas as de um
documento de anterioridade, entdo a determinacdo da novidade
deve ser conduzida de acordo com as regras a seguir:

(i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas
descritas no documento de anterioridade recaem
inteiramente na faixa reivindicada da caracteristica
técnica, o documento de anterioridade afeta a novidade

do pedido para a parte constante da anterioridade.

Modificacdo sugerida no item (i) e respectivos
exemplos para ressaltar que o documento de
anterioridade afeta a novidade da invencao para a
parte ja revelada.

Modificacdo sugerida no item (ii) e exemplos para
ressaltar que o fato de haver uma sobreposicao
parcial ou um ponto comum pode afetar pelo
menos parcialmente a novidade da matéria e néo
como um todo




Exemplo:0O_pedido reivindica uma liga a base de cobre
compreendendo 10%-35% em peso de zinco, 2%-8% em peso
de aluminio, e o restante sendo cobre. Se o documento de
anterioridade descreve uma liga a base de cobre
compreendendo 20% em peso de zinco e 5% em peso de
aluminio, este afeta a novidade para parte da mencionada
reivindicag&o.

Exemplo’:

O pedido reivindica um forno para tratamento térmico, onde seu
arco linear apresenta uma espessura de 100-400 mm. Se o
documento de anterioridade descreve um forno para tratamento
térmico no qual o arco linear apresenta uma espessura de 180-
250 mm, este documento afeta a novidade da dita reivindicacao
para a parte da anterioridade.

(i) Quando a faixa numérica descrita no documento de
anterioridade e a faixa numérica da caracteristica técnica
se sobrepdem parcialmente ou apresentam pelo menos
um ponto extremo em comum, o documento de
anterioridade afeta, pelo menos parcialmente, a
novidade da invengao.

Exemplo: O pedido reivindica um processo para produzir
cerdmicas de nitreto de silicio, onde o tempo de calcinagdo é
de 1-10 horas. Se o documento de anterioridade descreve um
processo para a produgdo de cerdmicas de nitreto de silicio
onde o tempo de calcinacdo é de 4-10 horas, uma vez que as
duas faixas se sobrepbéem no tempo de calcinacdo de 4-10 horas,
o0 documento de anterioridade afeta a novidade da dita
reivindicagcdo para a parte sobreposta, mas ndo afeta a
novidade da dita reivindicacdo para o caso do tempo de
calcinacdo de 1-4 horas.

Exemplo”: O pedido reivindica um processo para revestimento
por aspersdo, onde a poténcia da pistola de aspersao é de 20-50
kW durante o revestimento. Se o documento de anterioridade
descreve um processo de revestimento por aspersdo em que a
poténcia da pistola de aspersdao é de 50-80 kW durante o
revestimento, uma vez que as duas faixas apresentam um
ponto extremo em comum, 50 kW, o documento de
anterioridade afeta a novidade da dita reivindicagdo para este




ponto extremo em comum.

4.18

Reivindicacbes de produto definido por -caracteristicas de
desempenho ou parametros Para este tipo de reivindicacéo, o
Examinador deve considerar se a caracteristica de desempenho
ou parametros na reivindicacao implica no fato do produto
reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composicao
e/ou caracteristica particular. Se 0 desempenho ou parametros

implicarem no fato do produto reivindicado apresentar uma
estrutura e/ou composicdo e/ou caracteristica distinta do
produto descrito no documento de anterioridade, a
reivindicagdo apresenta novidade. Por outro lado, se o técnico
no assunto, a partir do desempenho ou parametros, nao pode
distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de
anterioridade, deve-se solicitar maiores esclarecimentos, ou

formular exigéncias para melhor definir a matéria objeto de

protecdo, e, caso ainda ndo seja possivel distinguir o produto

reivindicado, entdo pode-se presumir que o produto reivindicado

€ idéntico ao produto do documento de anterioridade e, desta
forma, a reivindicagdo ndo apresenta novidade.

Exemplo: Um pedido reivindica um composto A em um estado
cristalino definido por uma variedade de parametros incluindo
dados de difracdo de raios-X, e o documento de anterioridade
também descreve um composto A em um estado cristalino. Se
0s estados cristalinos de ambos ndo podem ser distinguidos
entre si com base na descricdo do documento de anterioridade
a partir destes parametros, pode-se presumir, apos a tentativa de

maiores esclarecimentos, que o produto reivindicado é idéntico

ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a
reivindicagcdo ndo apresenta novidade.

Sugestao de inclusao do termo “caracteristicas” para
deixar claro que se aplica a qualquer caracteristica
das reivindicagoes.

Modificagao para inclusdo de solicitacao de maiores
esclarecimentos para que o Examinador os solicite
para que o requerente tenha a oportunidade de se
manifestar acerca da matéria.

4.19

Reivindicacdes de produto caracterizado pelo uso

Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador deve considerar
se a caracteristica de uso implica no fato do produto
reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composicao
e/ou caracteristica particular. Se o uso €& completamente

determinado pela propriedade inerente do produto e ndo implica

Sugestao de inclusao do termo “caracteristicas” para
deixar claro que se aplica a qualquer caracteristica
das reivindicagoes.

Sugestao de inclusdo de “conhecido do estado da
técnica” para melhor esclarecer o texto.




em qualquer alteracdo na estrutura e/ou composi¢cdo e/ou
caracteristica do produto conhecido do estado da técnica, a

reivindicacdo de produto definida por sua caracteristica de uso
nao apresenta novidade em comparagdo com o produto do
documento de anterioridade.

Exemplo: Reivindicacdo para um composto X para uso como
antiviral ndo seria considerada nova em relacdo ao mesmo
composto X utiizade-eomeo-corante descrito em um documento
de anterioridade, utilizado como corante. Embora o uso do
composto X tenha sido trocado, a formula quimica que
determina suas propriedades ndo foi alterada. Desta forma, a
invengdo do composto antiviral X ndo apresenta novidade.

Especificamente no exemplo, a
sugerida € para uma maior clareza.

modificagao

4.20

Entretanto, se o uso indica que a estrutura e/ou composi¢cao
e/ou caracteristica do produto foi alterada, entdo o uso como

uma caracteristica que define a estrutura e/ou composicao
e/ou qualquer caracteristica do produto, assim como o produto,

apresenta novidade.

Sugestao de inclusao do termo “caracteristicas” para
deixar claro que se aplica a qualquer caracteristica
das reivindicagoes.

4.22

Reivindicacbes de produto caracterizado pelo processo de
fabricacdo. Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de processo de
fabricacdo resulta em uma estrutura e/ou composicao e/ou
caracteristica particular do produto. Se o técnico no assunto

pode concluir que o processo ird necessariamente resultar em
um produto apresentando uma estrutura e/ou composicao e/ou
caracteristica diferente daquela do produto no documento de

anterioridade, a reivindicacado apresenta novidade. Por outro
lado, se o produto reivindicado, quando comparado com o
produto no documento de anterioridade, apresenta a mesma
estrutura e composicao apesar do processo de fabricacdo
diferente, a reivindicacado de produto ndo apresenta novidade.

Sugestao de inclusdo do termo “caracteristicas” para
deixar claro que se aplica a qualquer caracteristica
das reivindicagoes.

4.23

Reivindicacoes de segundo uso nhae-médico
4.23 Uma reivindicacdo para o uso de um composto
conhecido para um propdésito particular —use—nae-médico,
que € baseada em um efeito técnico, deve ser interpretada
como incluindo o efeito técnico como uma caracteristica técnica
funcional. Assim, tal reivindicacdo apresenta novidade, desde
que tal caracteristica técnica ndo tenha sido previamente

Modificacdo sugerida porque o principio da
novidade € o mesmo para uso médico e nao
médico. Nao ha razédo para excluir o uso médico.




colocada a disposi¢éao do publico.

4.24

Uma invencdo por selecdo consiste em selecionar
elementos individuais, subconjuntos ou faixas dentro de uma
descricdo genérica do estado da técnica, quer seja dentre
opcbes para substituintes em um composto, componentes
presentes em composicoes ou faixas de parametros de
processos, e que apresentem propriedades particulares e
inesperadas, em relagdo ao estado da técnica mais proximo.
E possivel encontrar patentes de selecdo em pedidos de
processos envolvendo condicbes particulares nao
especificamente reveladas anteriormente no estado da técnica,
e/ou em pedidos de produtos selecionados dentre produtos
definidos de forma abrangente, tipicamente nas féormulas de
produto do tipo Markush, como também, por exemplo, em
compostos derivados e composicdes e uso.

Sugestao da inclusdo de “e uso” uma vez que usos
especificos dentro de uma classe geral
anteriormente descrita podem ser também sujeitos a
patente de selecao

4.26

Entende-se por especificamente revelada aquela matéria
contida no corpo do pedido como um todo, quer seja no relatério
descritivo, nos desenhos, nos exemplos de
preparacao/utilizacao, listagem de sequéncias ou nas
reivindicagdes, de forma clara e concreta, sem necessidade de
deducdo do Examinador.

A modificacdo sugerida visa deixar claro que a
matéria deve constar em qualquer parte do pedido de
patente.

4.27

Assim, a novidade para tal selecdo podera ser atribuida se a
descricio em um documento anterior for apenas genérica,
sem que o elemento #Hem especifico que estd sendo
selecionado tenha sido mencionado de maneira explicita, isto &,
textualmente e concretizado na forma de exemplos, testes e
resultados. Desta forma, uma descricao anterior genérica por si
s6é nao tira a novidade de uma matéria especifica revelada
reivindicada em pedido subsequente.

Modificagcdo sugerida para harmonizagdo dos
termos e melhor definicdo do texto.

5.05

O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva,

anracoanta A moacemo econceito rafarante A4 cuficidnein
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descritiva pode ser aquele com conhecimento mediano da

técnica em questao a época do depdsito do pedido, com nivel

técnico-cientifico, e/ou aquele com conhecimento pratico

operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve a

Modificacao sugerida para harmonizagdo com a
Resolucdo 124 e, consequentemente, para melhor
esclarecer o “técnico no assunto”

disposicdo 0S meios e a capacidade para trabalho e




experimentacao rotineiros, usuais ao campo técnico em questio

5.07

5.07 A invencgéo reivindicada devera ser considerada como um
todo, levando-se em conta os elementos constantes no
predmbulo e na parte caracterizante. Na determinacao das
diferengas entre as reivindicacdes e o estado da técnicae

Simples correcao de erro formal

5.10.1

O estado da técnica mais proéximo € constituido por um ed-mais
documentos; que pode ser combinado com um documento,

excepcionalmente dois, execepecionalmente—trés; relacionados

com a invengao pleiteada em cada reivindicagéo independente,
que descrevem 0 maior numero de caracteristicas técnicas da

invencéo reivindicada. O(s) documento(s) e-deve(m) ser a base

para avaliar a presenca de atividade inventiva. O estado da
técnica mais proximo pode ser: (...)

Modificacao sugerida para melhor esclarecer o texto

5.10.2

O estado da técnica mais préximo deve ser aferido através da
perspectiva de um técnico no assunto a data relevante do
pedido ou sua prioridade.

Modificagao sugerida para melhor esclarecer o texto

5.10.8

Na hipotese de resultados/testes/ensaios ou similares
apresentados durante e—exame-técnico—apds—o—pedido-de
exame todo processamento do pedido, com o objetivo de
comprovar o efeito técnico da invencao, a apresentacao de tais
dados na argumentacdo da requerente deve ser inerente a
matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da
invencdo deve estar descrito na matéria inicialmente revelada,
ainda que ndo em uma forma quantitativa.

Modificacdo sugerida para que ressaltar que os
resultados/testes/ensaios ou similares podem ser
apresentados durante todo o processamento do
pedido

5.10.12

Nesta etapa, o Examinador deve julgar, a partir do estado da
técnica mais proximo e da solucao proposta para o problema
técnico, se a invencdo é ou ndo 6bvia para um técnico no
assunto a época da data relevante do pedido. Durante o
julgamento, o que deve ser determinado € se existe uma
motivacdo para aplicar as ditas caracteristicas distintivas da
invencdo ao estado da técnica mais proximo visando solucionar
o problema técnico existente, a época da data relevante do

pedido.

Modificacdo sugerida para harmonizagéo do texto

5.10.14

O Examinador deve fazer a avaliacdo aferindo os

conhecimentos e resultados ou efeitos conhecidos na data

relevante do pedido de patente, partindo do pressuposto que a

Inclusédo deste item para ressaltar que o Examinador
deve se colocar a época do depdsito do pedido ou
da prioridade e deve partir do principio que a




solucdo para o problema técnico em questido nao existe, ou

seja, que a invencao ndo é conhecida naquela data.

invencao pleiteada n&o € conhecida

Nao—é E necessario encontrar explicitamente no estado da
técnica alguma sugestao, motivacdo ou ensinamento para uma

combinacao de documentos conhecidos. A-metivacdo-pode-estar

Modificacdo sugerida porque o Examinador deve

515 mesmo-em-outroramo-da-técnica-e-sereferira-outroproblema;-oulencontrar sugestdo da combinacao, sim.
um técnico no assunto, dotado de criatividade e bom Senseo
O técnico no assunto pode ser levado a buscar sugestbes em
outros campos técnicos afins ou remotos. A averiguacao
5.19 realizada pelo Examinador se a solugcao envolve atividade|Modificacdo sugerida para harmonizacao do texto
inventiva deve ser baseada no conhecimento e na habilidade do
técnico no assunto a época da data relevante do pedido.
Secéo V Invencao de novo uso (hae-médico) de produto conhecido Modificagéo su,ggrida porque nao ha razdo para
excluir o uso médico.
Se—o—nove—uso—utiliza—meramente—uma—propriedade
conhecida-de-um-material-conhecidoa-invencdo-de-rove-use|Sugestao de exclusgo deste item porque o novo uso
nao envolve atividade inventiva. pode ser de uma propriedade conhecida de um
5.25 Exemplo: material conhecido, porém sua finalidade pode ser
O-uso-de-uma—composicado—conhecida—como—atxiiar-de—cortediferente, nova e acarretar em efeitos inesperados
de-materials{hovo-tuse)—em—que—o-estado-da-téenicaa-utilizapara a finalidade pretendida.
Uma invencao por alteracao das relagcées entre elementos significa
que, quando em comparagao com o eSEadO dq tgcnlca@ Modificagdo sugerida para ressaltar que se trata de
5.28.1 exemplo, o formato, tamanho, propor¢ao, posicao, relagao A
. - ; exemplificacao
operacional, alteracdo de ordem de etapas de um método, ou
semelhante, foi alterado.
A “férmula Markush” € uma expressdo genérica para uma
classe de substancias quimicas, convencionalmente
empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura quimica
basica que é substituida por uma ou mais subestruturas
6.02 variaveis, as quais sdo acompanhadas de uma lista de Modificacdo sugerida para uma melhor redago

definig(")es dessas porgdes variaveis, onde: R' representa H, OH,
amino; R? representa, H ou CH3; e R3 representa um-radical-do

grupo-de-substituintes_um substituinte do grupo que consiste de

alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura

abaixo:




6.08

6.087.01 Para o caso especifico de medicamentos, pode
haver um efeito técnico inesperado. Exemplo: Reducédo ou
eliminacdo de um efeito colateral que se deseje evitar

Modificagdo sugerida para que este item se torne
um sub-item do item 6.07

6.10

A suficiéncia descritiva de uma invencao descrita através

desericdo de um modo de execucdotar-€ somente satisfeita se
permitir que a invengdo seja executada em todo o escopo
reivindicado, e nao somente em algumas alternativas
perencentesa constantes da matéria reivindicadagade. No caso de
compostos definidos em uma férmula Markush, ndo se pode
predizer ou extrapolar que os compostos com substituintes
pertencentes a diferentes classes quimicas possam ser obtidos por
uma mesma maneira de preparo, visto que a natureza das
reacoes € diferente. Assim, para que todos os compostos de
uma férmula Markush estejam suficientemente descritos, o
relatorio-deseritivo pedido de patente deve apresentar descri¢cao
detalhada das reacdes e condicdes envolvidas nos processos
de preparacao, incluindo exemplos concretos de preparagéao de
pelo menos um representante de compostos para cada classe
quimica dos diferentes substituintes. Deste modo, o relatério
descritivo deve apresentar exemplos claros de como diferentes
substituintes previstos na Markush podem ser incorporados ao
produto final.

Contudo, caso a requerente demonstre que diferentes classes

de substituintes de uma férmula Markush podem ser obtidas por

maneira de preparo analoga aquelas definidas no pedido a

terminologia mais ampla é aceitavel.

Aperfeicoar a terminologia e proporcionar ao
depositante a possibilidade de mostrar que seu
pedido satisfaz suficiéncia descritiva por processos
ou meios analogos.

6.11

Caso a preparagao dos compostos e, por consequéncia, 0s
préprios compostos com substituintes pertencentes a diferentes
classes quimicas, nao estejam suficientemente deseritosho
relatério-deseritive suportados no pedido de patente como um
todo, ndo sera possivel que um técnico no assunto os reproduza,
estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI

Modificacao sugerida para explicitar que o suporte é
em todo o pedido de patente e ndo somente no
relatério descritivo como especificado.

6.13A

As reivindicacdes devem definir os elementos / componentes da

invencdo de forma clara e precisa com vistas a estabelecer o

correto _ambito da invencdo revelada no pedido em

conformidade com o disposto no Artigo 25 da LPL.

Inclusdo deste item para uma definicao mais geral,
ndo sé restrita a formula Markush




6.15

Nao—podem—ser—empregados—tTermos que acarretem em
indefinicdo da matéria a ser reivindicada protegida,—os—guais

devem ser melhor definidos, tanto quanto possivel, durante o
processo de exame.

Exemplos:

“Arila carbociclica 7, “arila heterociclica ”, “biarila ”, “alquila
inferior”, “c C/oa/qw/a e “substituido” sao a/gumas expressbées
que acarretam /ndef/n/gao e imprecisdo, em reivindicagées de
compostos Markush.

” u

Modificacdo sugerida para melhor definir a
terminologia utilizada

6.17

Com vistas a definir o escopo da invencao com mais clareza e

precisao e acelerar o processamento do pedido é facultada a

conformacéo das reivindicacdes ao conteudo das reivindicacoes

de pedidos de patentes equivalentes do exterior ou

correspondente patente concedida desde que estas sejam mais

precisas e que sejam excluidas eventuais matérias néo

patenteaveis sequndo a LPI.

Inclusdo deste item para uma definicdo mais geral

6.17.1

Os pedidos de patente com reivindicacOoes adaptadas as

reivindicacoes de patente equivalentes concedidas seréo

aceitos e analogamente deferidos desde que qualquer matéria

reivindicada n&o aceitvel sequndo a LPI seja excluida.

Inclusédo deste item para uma definicdo mais geral

7.13

Reivindicacdes independentes destas categorias ndo séao
precisas, causando uma indefinicdo quanto a matéria protegida,
e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25
da LPI.

Modificacao sugerida de modo a especificar que se
referem as reivindicacées independentes

7.13.1

7.13.1 Reivindicacoes dependentes que estabelecam o uso,

forma de administracdo ou mecanismo de acdo de uma

composicdo podem ser aceitas, uma vez que a reivindicacao

Inclusédo deste item de modo a deixar claro que uso,

independente ja define devidamente 0s seus

componentes/constituintes.

forma de administracdo ou mecanismo em
reivindicacées dependentes, devem ser aceitos.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou
diretamente a uma das recepc¢oes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.




FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N° 01/2015

NOME: Biotechnology

Industry Organization - BIO

( ) agente
( ) usuério

(X) representante de 6rgéo de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
( ) representante de 6rgaos de defesa do consumidor

( ) outros, especificar:

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Modulo |l — Patenteabilidade.

ARUEIO)RA PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
MINUTA
Os seguintes formatos de reivindica¢des sdo considerados
como meétodos terapéuticos: o tratamento de condicdo médica Y
caracterizado pela administracdo da substancia X; uso da Deve ser ressaltado que a formulacao de
130 mccm.&:o_m X owqmoﬁ:wmo._o por ser para tratar uma condicao qm_s:o__omm@mm no tipo suico é uma dﬂoéc_m.mmo
' meédica Y. Porém, reivindicacdes no formato do tipo suico sdo |aceitavel de acordo com as proprias Diretrizes de
patentedveis, por exemplo: uso da substancia X caracterizado |Exame do Bloco I.
por ser para a preparacao de um medicamento para o
tratamento da condicdo médica Y.
Embora a BIO reconhec¢a que o Artigo 18 da LPI
O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais bioldgicos; |proibe patentes para plantas e animais, a BIO
— ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que |gostaria de aproveitar o ensejo para manifestar que
possuam correspondentes de ocorréncia natural, ndo havendo |a engenharia genética abriu novos caminhos para a
efeito técnico novo, ou como distingui-los dos naturais, como porimodificacdo de plantas e animais, oferecendo novas
exemplo, por sua estrutura, forma, funcéo ou outras solucdes para atender a necessidades especificas.
1.45 propriedades —, sdo considerados produtos biolégicos naturais, |Materiais bioldgicos sintéticos ou isolados da

e nao sera considerado invencao, de acordo com o disposto no
inciso IX do artigo 10 da LPI. Em outras palavras, um produto
isolado ou purificado, por exemplo, seréa patenteavel guando

resultar em uma mudanca de modo suficiente a diferencia-lo do

produto de ocorréncia natural.

natureza, como moléculas de DNA, sao tipicamente
transformadas por intervencdo humana. Na natureza
moléculas de DNA formam os chamados
cromossomos que tipicamente inclui milhares de
genes. Os genes por sua vez sado definidos por suas

trés partes funcionais: uma ou mais regides




regulatorias; regides codificantes de proteinas; e
regides nao codificantes de proteinas. Sequéncias
de DNA isoladas possuem estruturas quimicas
diferentes, pois as regides regulatérias presentes
em genes de ocorréncia natural sdo removidas
durante o processo de isolamento. Desse modo,
sequéncias de DNA isoladas apresentam diversas
novas fungdes nao encontradas em genes de
ocorréncia natural. Por exemplo, sem a regiao
regulatdria, os pesquisadores podem controlar a
expressao do gene que, dentre outros beneficios,
permite, por exemplo, a produgdo em larga escala
de produtos biolégicos. Desse modo, as Diretrizes
devem esclarecer que tais invengdes sao
patenteaveis uma vez que sejam distinguiveis de um
produto de ocorréncia natural.

Outro exemplo seriam reivindicacdes relacionadas a
proteinas e/ou fragmentos que podem diferenciar-se
de suas correspondentes de ocorréncia natural, por
exemplo, ao identificar novas estruturas
tridimensionais ou delecBes na sequéncia de
aminoacidos. Nesses casos, modificacdes em
estruturas existentes de proteina ou em suas
sequéncias de aminoacidos transformam a
proteina/fragmento em uma nova substancia com
propriedades e usos distintos. Como tais, essa
proteinas ndo s&o mais “produtos bioldgicos
naturais” e sim o resultado de engenharia humana
e, portanto, devem ser elegiveis para protecéo
patentaria.

As Diretrizes propostas aparentam resultar em uma
interpretacéo excessivamente ampla do Artigo 18
(111). No entanto, negar protecdo patentaria a plantas
e animais pode conflitar com as obrigacdes do Brasil
sob o Acordo TRIPS. O Artigo 27.1 obriga o Brasil a
conceder protecao patentaria a “qualquer invencao,
de produto ou de processo, em todos os setores
tecnoldgicos, desde que seja nova, envolva uma




atividade inventiva e seja passivel de aplicacao
industrial”. Embora o Artigo 27.3 do Acordo TRIPS
permita que membros neguem protecao a “plantas e
animais”, a extensao para “suas partes” excede o
escopo desta excecédo. A BIO observa que o trecho
“suas partes” poderia ser interpretado amplamente
de forma a incluir produtos como sequéncias de
DNA, células transgénicas, bem como extratos de
plantas e animais. Tais extratos geralmente formam
a base de uma variedade de produtos Uteis, desde
itens farmacéuticos a detergentes.

Em resumo, a BIO solicita que as Diretrizes sejam
esclarecidas para definir mais claramente que as
invengodes, tais como produtos isolados e/ou
purificados que séo distinguiveis de seus
correspondentes de ocorréncia natural, séo
realmente elegiveis para patenteamento no Brasil.
Ainda, foi adicionada a frase “séo considerados
produtos bioldgicos naturais” para harmonizacgao
com o item 4.2.1.1 das novas Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia.

1.57

De acordo com essa definicdo, o termo micro-organismo
transgénico abrange micro-organismos que séo obtidos a partir
de qualquer técnica que tenha por consequéncia a alteracéo da
composicdo genética, ndo alcancavel pela espécie em
condicdes naturais, por interferéncia humana direta. Essa
definicdo ndo se limita aos micro-organismos que tiveram

inseridos genes exdgenos e/ou de outros organismos.

Existe uma discuss&o no meio académico entre a
diferenca de organismos transgénicos e organismos
geneticamente modificados. Alguns entendem que
organismo transgénico é aquele que teve um gene,
exdgeno e/ou de outro organismo, transplantado,
porém essa nao € a unica forma de modificacéo
genética que resulta em um organismo que tenha
por consequéncia a alteracdo da composicao
genética ndo alcancavel pela espécie em condi¢cdes
naturais. Desse modo, para manter o termo
transgénico para manter a Diretriz alinhada com a
LPI vigente, o ideal é a clarificacdo de que o termo
transgénico nao € limitante da modificacdo genética
gue pode ser realizada. Além disso, tal acréscimo
alinha o disposto no item 4.3.2 das novas Diretrizes
de Exame de Pedidos de Patente na Area de

Biotecnologia.




O termo genérico “micro-organismo” € empregado para qualquer
organismo visivel apenas ao microscopio, como por exemplo,
bactérias, arqueas, fungos, virus, algas, visiveis apenas sob

Micro-organismo é todo aquele organismo visivel
apenas sob microscopio.

Virus sdo micro-organismos passiveis de
manipulacdo, modificacdo genética e aplicabilidade
industrial, ndo devendo, portanto, serem excluidos
da patenteabilidade.

Além disso, para ser considerada um micro-
organismo, uma alga nao necessita ser unicelular.
Também néo devem ser excluidas as algas do
Reino Plantae, se esta for considerada micro-
organismo e atender aos requisitos de

1.58 microscopio, vhicelulares-gue-nao-sdo-classificadoes patenteabilidade, sua protecdo deve ser possivel.
classibeadasno-RemoPlantae e _o88Nom:om @mmmmuﬁoﬂBm. Por fim, conforme ja mencionado pela BIO no item
1.45 acima, negar protecao patentéria a plantas e
: animais pode conflitar com as obrigacdes do Brasil
transgénicos: sob o Acordo TRIPS. O Artigo 27.1 obriga o Brasil a
conceder protecao patentaria a “qualquer invencéo,
de produto ou de processo, em todos 0s setores
tecnoldgicos, desde que seja nova, envolva uma
atividade inventiva e seja passivel de aplicacao
industrial”. Embora o Artigo 27.3 do Acordo TRIPS
permita que membros neguem protegéo a “plantas e
animais”, a extensao para “suas partes” excede o
escopo desta excecao.
Reivindica¢cbes de segundo uso rae-medico
o . O segundo uso médico ndo deve ser excluido de
Uma reivindicagao para o uso de um composto conhecido para o ) L
L ) ~ ‘1 L patenteabilidade tendo em vista que as proprias
um proposito particular —use-rae-medice, que € baseada em o .
4.23 HOOUSEN . : ) .. |Diretrizes de Exame do Bloco | consideram
um efeito técnico, deve ser interpretada como incluindo o efeito T T . .
o . L : aceitaveis reivindicacoes de uso do tipo formula
técnico como uma caracteristica técnica fundamental. Assim, tal |~/
S T : - suica para compostos.
reivindicagcdo apresenta novidade, desde que tal caracteristica
nao tenha sido previamente colocada a disposi¢cao do publico.
(...) Assim, para que todos os compostos de uma dﬂo::c_m Exemplos sdo meramente ilustrativos de alternativas
Markush estejam suficientemente descritos, 0 de realizacao da invencgéo, nao devendo ser
6.10 pedido de patente deve apresentar desecricbes-detathadas-das |excepcionalmente obrigatorios para férmulas

instrucdes gerais de reagdes e condi¢des envolvidas nos

_oaommmom de Emcmqmomolimfsm@.m*mbp_@amémﬁﬁ_ﬁmﬁmm.%

Markush. Além disso, um técnico no assunto, tendo
conhecimento da estrutura final desejada e

instrucdes gerais, poderia sim prever a melhor




compostos descritos.

>_:Qm a Bgcmﬁm:ﬁm pode demonstrar Qcm Qsﬂma:ﬁmm o_mmmmm Qm
substancias de uma férmula Markush podem ser obtidas por um
mMesmo Processo ou processos analogos.

alternativa de sintese para cada classe de
compostos sem a necessidade de uma explicagao
detalhada para cada uma delas.

Por fim, seria invidvel a apresentacao de descri¢cdes
detalhadas ou exemplos dos processos de
preparacao para cada classe de compostos tendo
em vista que o numero de compostos de uma
férmula Markush pode ser muito grande.

Em outro aspecto, a suficiéncia descritiva deve ser
analisada no pedido como um todo, ndo apenas
pelo relatério descritivo.

(...), ndo estejam suficientemente deseritosno-relatério

O suporte para a suficiéncia descritiva do quadro

6.11 _ itive suportados no pedido como um todo, n&o sera reivindicatorio va\m mmq.mEm:@_ao para o _oma_ao\ .
. Y como um todo, ndo se limitando apenas ao relatério
possivel que um técnico no assunto os reproduza, (...) q "
escritivo.
(...) Portanto, esse grupo de substituintes heterociclicos — para
0s quais paetoram-dados-exemplosde preparacao as
6.11 instrucdes gerais ndo se aplicam, ndo apresentaria suficiéncia mxmBm_ow sao meramente __cm:&Zom. .3.mo am<m:ao
Exemplo descritiva; uma vez que nao se pode assumir que a mesma a mcmm:o_m.o_m mxmB_o_om. ser um impeditivo a
maneira de preparo das classes quimicas exemplificadas patenteabilidade do pedido de patente.
descritas pode ser aplicada aquelas cuja preparacdo nao foi
deserita instruida.
A matéria contida neste item ja esta claramente
descrita nos itens 6.10 e 6.11 sendo, portanto,

6.12 desnecessaria. Além disso, exemplos séo
meramente ilustrativos, ndo devendo a auséncia de
exemplos ser um impeditivo a patenteabilidade do
pedido de patente.

Foi retirado o termo “N&o podem ser empregados”

6.15 Nao-podem-serempregados Termos que acarretem em para clarificar que, quando empregados termos

indefinicAo da matéria a ser protegida devem ser melhor
definidos, tanto quanto possivel, durante o processo de exame.

indefinidos, os mesmos podem e devem ser
corrigidos durante o exame, nao se tratando,

portanto, de uma proibicdo per se.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recepg¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.
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FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N° 01/2015

NOME: BSA|The Software Alliance

( ) agente
( ) usuario
(x) representante de 6rgao de classe ou associacao

ARTIGO DA

MINUTA

PROPOSTA DE ALTERACAO

( ) representante de instituicdo governamental
( ) representante de 6rgaos de defesa do consumidor
( ) outros, especificar:

JUSTIFICATIVA

1.18 a0 1.20
da Secéo Vv Favor ver justificativa.

BSA | The Software Alliance agradece ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a oportunidade
de oferecer comentéarios sobre a minuta das Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente, Bloco, |1, Patentabilidade
(doravante “Minuta das Diretrizes”). A BSA é lider na
defesa dos interesses da industria de software,
representando quase 100 empresas globais que investem
billhGes de ddlares anualmente para criar solucdes de
software que impulsionam a economia e aprimoram a vida
moderna. A tecnologia de software € crucial para
praticamente todas as principais indistrias da economia,
incluindo os setores bancério, de mineracéo, agricultura e
petroquimico. A protecdo por patentes de inovacdes
relacionadas a software é um componente importante para
garantir que o investimento em tais indUstrias continue.

BSA recebe com satisfacdo a Minuta das Diretrizes e
acredita que ela representa um passo importante para o
sistema brasileiro de patentes. Assim, n6s apenas
oferecemos comentarios no que tange a uma parte da

Minuta das Diretrizes. Especificamente, acreditamos que




a Secédo V, 1.18, 1.19 e 1.20 poderiam ser clarificadas
para garantir que inovacoes relacionadas a software
tecnoldgico sejam objeto de protecdo por patentes. Ainda
que codigo fonte em si ndo deva ser objeto de protecao
por patente, os exemplos referentes aos artigos 1.18 ao
1.20 na Sec¢éo V devem ser clarificados para ilustrar que
inovacado relacionada a software que tenha um efeito
técnico pode ser objeto de protecéo por patente.

A BSA aprecia e agradece a oportunidade de oferecer
contribuices referentes & minuta das Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente. Esperamos poder continuar
contribuindo com o INPI em seus esforgos para aprimorar
0 sistema brasileiro de patentes.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recepc¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.
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Comentarios sobre Diretrizes de Exames de Pedidos de Patente:
Introdugao:

1.01.A inven¢do deve ter caracteristica técnica e poder ser feita em alguma &rea
tecnoldgica. A tecnologia é o conhecimento técnico aplicado, diferentemente da
ciéncia, que € conhecimento puro e nao aplicado. Deste modo € imprescindivel que
o requerimento de uma invengao demonstre a caracteristica técnica do problema a
ser solucionado, da solugdo proposta e dos efeitos alcancados.

Requisitos Bésicos:

1.02.Existem trés requisitos de patenteabilidade de uma invencdo: 1- aplicacdo
industrial, 2- novidade; 3- atividade inventiva. Os trés requisitos devem ser
examinados na ordem relatada. No caso do pedido de patente ndo apresentar um
dos requisitos, nao ha necessidade de examinar os demais. No entanto, a patente
que ndo atender ao requisito da suficiéncia descritiva também ndo serd
caracterizada como inven¢do, de acordo com o Art.24 da Lei de Propriedade
Industrial, o qual deve ser incluido como 4° Requisito de Patenteabilidade: “Art.24
— O relatério deverd descrever clara e suficientemente o objeto de modo a
possibilitar sua realizacdo por técnico no assunto e indicar quando for o caso a
melhor forma de execugdo.”

Pela suficiéncia descritiva a invencdo tem que ser descrita de forma completa com
o objetivo de esclarecer todas as dividas e indagacdes de um técnico no assunto.

O Livro Comentérios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de Dannemann,
Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro Sdo Paulo,
2001, na pg.74 descreve bem o requisito da suficiéncia descritiva: “Esse pardgrafo
introduz o requisito denominado comumente de “suficiéncia descritiva” e estd
substancialmente de acordo com o art.29 do TRIPS: Art.29 1. Os Membros
exigirdio que um requerente de uma patente divulgue a invencdo de modo
suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa
realiza-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a
invencdo que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida
prioridade, na data prioritdria do pedido.”

Por outro lado, o Livro Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro de
Lucas Rocha Furtado, Editora Brasilia Juridica, 1996 nas pgs. 43 e 44 determina os
critérios ou requisitos basicos de patenteabilidade como trés, no entanto o TRIPS
que o Brasil e outras nagdes assinaram acrescenta a suficiéncia descritiva como
quarto requisito. Vejamos o que expde Furtado: “Para ser concedida, a patente
deve preencher alguns requisitos basicos. Embora cada pais tenha autonomia para
definir os critérios bdsicos de patenteabilidade, existem trés exigéncias
fundamentais aceitas pela maioria dos paises. A inven¢do, assim, para ser protegida
deve: a) ser inovadora, isto é, ndo deve estar compreendida no estado da técnica



quando do depdsito do pedido, ou seja, ndo pode ter se tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢ido escrita ou
oral, por uso ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior; b) resultar de
atividade inventiva,, de forma que a criacdo ndo seja uma decorréncia 6bvia do
estado da técnica para um especialista no assunto; e c) ter aplicacdo industrial, ou
seja, a invengdo e o modelo de utilidade devem ser suscetiveis de utilizacdo ou
reproducdo em qualquer tipo de industria, até mesmo agricola, extrativa ou de
produtos manufaturados.”

A Obra literaria Propriedade Intelectual A Aplicacdo do Acordo TRIPS de Denis
Borges Barbosa, Rio de Janeiro, 2003, na pg. 178 cita o requisito de
patenteabilidade da suficiéncia descritiva: “ Artigo 29 Condi¢des para os
Requerentes de Patentes 1- Os Membros exigirdio que um requerente de uma
patente divulgue a inven¢do de modo suficientemente claro e completo para
permitir que um técnico habilitado possa realiza-la e podem exigir que o requerente
indique o melhor método de realizar a invengdo que seja de seu conhecimento no
dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritaria do pedido.”

Matérias que ndo sao consideradas invengao:

Secao I

Descobertas, Teorias Cientificas e Métodos Matematicos — Inciso I do
artigo 10 da LPI:

Descoberta do que ja existe na natureza nao € considerada inven¢do. Por exemplo:
a descoberta de uma nova espécie de planta, animal ou ser vivo ndo € considerada
inven¢do, e sim conferido um direito autoral daquele que primeiro descobriu a
nova espécie.

No entanto, aquele que fizer uma alteragdo genética por intervencdo humana na
espécie natural terd direito a invencdo da nova espécie ndo encontrada na
natureza.

O Livro Comentérios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de Dannemann,
Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro Sdo Paulo,
2001, na pg.44 discorre muito bem sobre as matérias que ndo sdo consideradas
invencdo como as descobertas, teorias cientificas e métodos matemadticos: “A
simples descoberta ndo resulta, em si, de criacdo do homem, ndao podendo ser
considerada invencdo ou modelo. Porém, os meios para se chegar a descoberta e ao
seu uso podem, eventualmente, constituir matéria privilegidvel. As simples teorias



nio sdo patentedveis por lhes faltar o requisito essencial da aplicabilidade
industrial. Os métodos matemdticos sem aplicabilidade industrial também carecem
de requisito essencial. Porém um produto ou processo industrial executado
segundo uma férmula matemadtica podem ser objeto de patente.”

Secao II

Concepg¢des Puramente Abstratas — Inciso 1l do Art.10 da LPI

z

1.09 Concepcao puramente abstrata é uma definicio somente ndo concreta,
tedrica, que nao € palpavel, a qual fica restrita somente aos pensamentos, que ndo é
efetivada praticamente, portanto, ndo pode uma invencdo derivar de concepgdes
puramente abstratas.

Secao 111

Esquemas, Planos, Principios ou Métodos Comerciais, contdbeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacdo — Inciso III do
artigo 10 da LPL.

1.10. O inciso III do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que
esquemas, planos, principios ou métodos, que sejam comerciais, contdbeis,
financeiros, educativos, publicitdrios, de sorteio ou de fiscalizacdo ndo sejam
considerados invencao.

Por exemplo esquemas e planos comerciais das vendas de imodveis nao sao
consideradas invengdes. Outra ilustracdo é que principios ou métodos contdbeis e
financeiros utilizados para fazer o cdlculo de taxas federais, contribui¢cdes de
melhoria e impostos ndo sdo inveng¢des. Por outro lado, outro exemplo € que
métodos pedagdgicos educativos e publicitarios ndo sdo considerados invengoes.
Outra ilustracdao € que planos de sorteio da loteria e fiscalizagao de uma drea de
trafego intenso ndo s@o invencgoes.

Havendo ndo s6 conhecimento, mas conhecimento técnico aplicado, em caso de
método financeiro, ai pode ser considerado invencao.

Secdo IV



Obras Literdrias, Arquitetdnicas, Artisticas e Cientificas ou
Qualquer Criagao Estética — Inciso IV do artigo 10 da LPI:

O Inciso IV do artigo 10 da LPI determina que Obras Literdrias, Arquitetdnicas,
Artisticas e Cientificas ou Qualquer Cria¢do Estética ndo sdo consideradas
invengoes.

Uma obra literdaria do famoso escritor Machado de Assis nao pode ser considerada
inven¢do, no entanto, um processo ou método ou técnica de encadernacdo mais
rapida do livro de Machado de Assis pode ser considerada uma invengao.

Por outro lado, uma obra arquitetdonica com um design inovador ndao pode ser
classificada como inveng¢do, entretanto, uma tecnologia ou conhecimento técnico
aplicado do design inovador faz com que as calhas de uma casa armazenem mais
dgua tendo uma funcdo sustentdvel, econdmica e ecoldgica ai estamos diante de
uma invencao.

Uma escultura do pintor e escultor célebre Pablo Picasso ndo é considerada uma
inven¢do, no entanto um conhecimento técnico de uma tecnologia que faca com
que a tinta da pintura na escultura dure mais, af estamos diante de uma invencao.

A Revista Ciéncia Hoje é uma literatura cientifica, de conhecimento, ndo uma
inven¢do.Mas, o material utilizado na impressao para que a publicacdo dure mais, é
um conhecimento técnico aplicado, portanto € uma invengao.

Por outro lado a criagdo estética de um rosto em uma obra de arte ndo é uma
inveng¢do, € baseado no que ja existe, entretanto a técnica inovadora utilizada para
que a obra de arte de ferro ndo enferruje é uma invencgao.

Secao V

Programa de Computador em si — Inciso V do artigo 10 da LPI

O programa de computador por si mesmo, conforme o inciso V do artigo 10 da Lei
de Propriedade Industrial, refere-se aos elementos literais da criacdo, tais como o
codigo fonte, sendo o mesmo um conjunto organizado de instrucdes escrito em
linguagem natural ou codificada.

Mudangas no cédigo fonte do programa de computador, trazendo mais rapidez, um
espaco maior de memdria, a eliminagao de passos para se efetuar os comandos do
software, apesar de ter consequéncias ou efeitos técnicos, ndo constituem uma
invengdo, deste modo pertencem somente a um programa de computador por si
mesmo. .



No entanto, o Livro Comentdrios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de
Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro
Sdao Paulo, 2001, na pg.45 estabelece uma excecdo em que o programa de
computador pode ser patenteado: “Os programas de computador em si sdo
protegidos por lei especifica. A exclusdo ndo se estende aos chamados software
inventions, ou seja, aquelas criagdes que constituem caracteristicas de processo ou
de produto com etapas de programas de computador.”

Secdo VI

Apresentacdo de informacdes — Inciso VI do Artigo 10 da LPI

Quando houver uma criacdo caracterizada somente por seu conteido de
informacao, como por exemplo musica, texto, imagem e dados, desta maneira é
interpretada como apresentacio de informacdo, e assim nado é considerada invengao.
[lustrando, uma musica de pagode ou samba ndo pode ser considerada invengao,
pois a criacdo das melodias referidas ndo tem um efeito técnico, ndo € um
conhecimento técnico aplicado. Por outro lado, um texto sobre as arvores de Porto
Alegre ndo pode ser caracterizado como invenc¢do, € sim uma criagcdo, pois nao tem
uma consequéncia técnica. Ao mesmo tempo uma imagem de uma modelo de moda
nido é considerada uma invenc¢do, porque o direito de imagem é um direito da
personalidade, ndo havendo um conhecimento técnico aplicado. Por outro lado, por
exemplo os dados pessoais nao siao considerados invengdo, porque sao informacoes
da personalidade e cadastrais de alguém, ndo existindo um efeito técnico para estes
dados.

Secao VII

Regras de jogo — Inciso VII do Artigo 10 da LPI

As regras de jogo nao podem ser caracterizadas invencao, pois resolvem problemas
que nado tem cardter técnico, por exemplo as normas estabelecidas para um jogo de
varetas sdo criacdes de regras, nao se trata de um conhecimento aplicado. Jogos de
tabuleiro poderiam ser patenteados se apresentassem nova disposi¢do ou formato
com uma funcionalidade, por exemplo jogos de tabuleiro com um espago integrado
ao tabuleiro com porta-copos e lanche para poder jogar, lanchando a0 mesmo
tempo.






FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Clarke, Modet & C° - Brasil

(x) agente ( ) representante de instituigdo governamental

() usuario ( ) representante de érgaos de defesa do consumidor
() reiresentante de ériéo de classe ou associagao () outros, esiecificar:

A A, PROPOSTA DE ALTERAGCAO JUSTIFICATIVA

- O presente comentario objetiva harmonizar o
entendimento sobre a patenteabilidade de materiais
bioldgicos isolados da natureza com outras
jurisdicdes, nas quais podem ser considerados
invencdes (por exemplo, regra 27(a) do EPC), uma
vez que sao resultado de processos técnicos
usados para identifica-los, purificd-los e classifica-
los.
1.45 Remover este item do documento. - Ademais, cabe salientar que o projeto de lei N°
4961/2005 visa estabelecer que as substancias ou
materiais extraidos de seres vivos naturais e
materiais biolégicos poderdo ser considerados
invencdo ou modelo de utilidade, podendo objetos
de pedidos de patente. Isto € um o indicativo do
posicionamento de parte da sociedade sobre a
matéria e que pode culminar na mudanca da
referida lei.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recepgdes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.




FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: EMS S.A.

( ) agente
( ) usuario

( ) representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de 6rgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Capitulo | - Das Invencoées Introducao

Secao | - Descobertas, Teorias Cientificas e Métodos Matematicos — Inciso | do artigo 10 da LPI

Descobertas

1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada,
tal propriedade é considerada mera descoberta que nao é

considerada invengao.

Nova redacao com fusao dos itens 1.03 e
1.04:

1.03 Se uma nova propriedade de um produto
€ encontrada, e tal propriedade é considerada
mera descoberta, ou seja, uma mera
observacdao humana, gue nao é considerada

invencdo. +04 Um produto que apresente

Clareza no texto.




() agente () representante de instituicdo governamental
() usuario () representante de 6rgdos de defesa do consumidor
() representante de 6rgdo de classe ou associacao ( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

aquela propriedade, conferindo-lhe um uso

pratico pode ser considerado invencao.

Exemplo': Descoberta que um material
conhecido em particular é apropriado para
suportar choque mecanico ndo é considerada

invengao.

Exemplo?: Dormente ferroviario feito deste

material poderia ser considerado inveng&o.

1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, | 1) Retirada do texto 1.04 e inclusdo deste no | 1) Clareza do texto.

conferindo-lhe um uso pratico pode ser considerado invencao. | item 1.03.

Exemplo':  Descoberta que um material conhecido em
particular é apropriado para suportar choque mecanico nao é

considerada invencg&o.

Exemplo2: Dormente ferroviario feito deste material poderia

ser considerado invengao.




( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao Il - Concepcoes Puramente Abstratas — Inciso Il do artigo 10 da LPI

Meétodo Terapéutico

1.28 Métodos terapéuticos sdo aqueles que visam a cura e/ou
a prevencado de uma doenca ou disfungdo do corpo humano

ou animal, ou alivio de sintomas de dor, sofrimento e

desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas

condi¢gbes normais de saude.

Solicita-se a inclusao da definicdo do que é
um método terapéutico ndo patenteavel. Por

exemplo, dosagens, posologia, etc.

Dar clareza ao texto

1.32 Métodos de tratamento que nao apresentam carater

terapéutico:

Exemplo': Método para aumentar a producdo de Ia

caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;

Exemplo?: Método para hidratar a pele humana caracterizado
por aplicar a composicdo Y a pele humana prevenir o
envelhecimento precoce da pele - nesse caso, ndo ha
indicativo no pedido de que a composicdo e o método de

Alteracdo (inclusdo e exclusdo) de Texto:

Exemplo?: Método para hidratar a pele humana
caracterizado por aplicar a composicdo Y a
pele humana para fins estéticos prevenrir—o
envelhecimento-precoce-da-pele - nesse caso,
ndo ha indicativo no pedido de que a
composicdo e o método de hidratacdo também
possam ser usados para prevenc¢do de alguma

doenca de pele.

Melhor clareza - Explicitar
que é para fins estéticos

3




( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

hidratacao também possam ser usados para prevencdo de

alguma doenca de pele.

Meétodo operatorio ou cirurgico

1.37 Além disso, também serdo considerados métodos
operatérios os métodos invasivos tais como endoscopia,
puncao, injecao, excisdo e cateterismo. Da mesma forma, um
método para a implantacdo do embrido, bem como
inseminacao artificial in vivo, sera considerado um método

operatério, independentemente de sua finalidade.

Esclarecer que é a aplicagdo em si da injecao.

Sugere-se modificar o texto:

Além disso, também serdo considerados
métodos operatdrios os métodos invasivos tais
como endoscopia, pung¢do, aplicacao de
injecdo, excisdo e cateterismo. Da mesma

Clareza do texto

4




( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

forma, um método para a implantacdo do
embrido, bem como inseminagao artificial in
vivo, serd considerado um método operatério,

independentemente de sua finalidade.

1.40 Um método de diagnostico para aplicacdo no corpo
humano ou animal de acordo com o disposto no inciso VIl do
artigo 10 da LPI incide, quando atende aos seguintes critérios:
(i) possui aplicacdo direta no corpo humano ou animal, como
por exemplo, no caso da determinacao de condi¢des alérgicas
por exame de diagndstico aplicado no corpo, ou necessita da
presenca ou da participacdo do paciente para sua
interpretacao; e (ii) permite a conclusdo do estado clinico do
paciente, ou indicam diversos estados clinicos provaveis,
apenas baseando-se no processamento, andlise ou
interpretagdo de dados, informagbes e/ou resultados de

exames clinicos associados ao paciente.

Alteracdo de texto:

“1.40 Um método de diagnéstico para
aplicagdo no corpo humano ou animal de
acoerdo-com incide o disposto no inciso VIII do

artigo 10 da LPI ineide, quando atende aos

Sugestdo de texto para

melhorar a clareza




( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao IX - O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais — Inciso IX do artigo 10 da LPI

1.45 O todo ou parte de materiais bioldgicos, ainda que
isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam
correspondentes de ocorréncia natural, ndo havendo como
distingui-lo destes, ndo sera considerado invengao, de acordo
com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

Exclusdo de texto: +-45-O-todo—ou—parte-de
i ot s
I I . | _na
I I istinauilo_d _ns ,
i ineiso X d . Y da LPL

Inclusdo de texto: 1.44 O todo ou parte dos

seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza — ainda que dela
isolados, ou produzidos de forma sintética
que possuam correspondentes de ocorréncia
natural, ndo havendo como distingui-los dos
sdao  considerados

naturais -, produtos

biologicos naturais, e nao serao

Texto nao esta
harmonizado com a Diretriz
de Biotecnologia publicada

em 12 de margo de 2015.

Inclusdo do texto da Diretriz
de Biotecnologia publicada
em 12 de marco de 2015
para fins de harmonizagéo
e evitar duplicidade de

texto.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

considerados como invengao, pois incidem no
art. 10 (IX) da LPI.

Invencoes nao patenteaveis — Artigo 18 da LPI

Secao | O que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saude publicas — Inciso | do Artigo 18 da LPI

1.47 Nao cabe ao Examinador a avaliacdo dos efeitos
econOmicos e sociais da concessdo de patentes em campos
especificos da tecnologia e a correspondente restricao da

matéria patenteavel.

Exclusao do texto do item 1.47.

Solicitamos a exclusao,

pois o texto ndo €
compativel com a atividade
inventiva, que considera a

importancia econémica.

1.48

patenteaveis quando for necesséario evitar a exploracao em

Invengbes podem ser consideradas como nao

seu territério, de modo a proteger a ordem publica ou a
moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saude

1) Renumeracéo de 1.48 para 1.46

2) Alteracdo de Texto:

“Invengdes podem ser consideradas como n&o

patenteaveis quando for necessario evitar a

1) Renumeragéo
2) Dar clareza ao texto
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

humana, animal ou vegetal ou para prevenir sérios prejuizos
ao meio ambiente, desde que esta determinacédo nao seja feita

apenas por que a exploracao é proibida por sua legislacao.

exploracdo em sew territdrio nacional, de modo
a proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude
humana, animal ou vegetal ou para prevenir
sérios prejuizos ao meio ambiente, desde—gue
I L o o
| ~ . i

conflito com TRIPS.

Secao lll - O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —

novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial — previstos no artigo 82 e que nao sejam mera descoberta — Inciso lll do Artigo 18 da LPI

1.57 De acordo com essa definicdo, o termo micro-organismo
transgénico abrange microorganismos que sao obtidos a partir
de qualquer técnica que tenha por consequéncia a alteragao
da composicao genética nao alcancavel pela espécie em

condicdes naturais por interferéncia humana direta.

1) Renumeracéao de 1.57 para 1.55

2) Alteracéo (incluséo) de texto:

“De acordo com essa definicdo, o termo micro-
organismo transgénico abrange
microorganismos que sao obtidos a partir de
qualquer técnica que tenha, por consequéncia,

1) Renumeracéo

2) Adequar ao item 4.3.2
da Diretriz de
Biotecnologia publicada
em Marco de 2015.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

a alteracdo da composicdo genética, nao
alcangcavel pela espécie em condigoes
naturais, por interferéncia humana direta. Essa
definicdo nao se limita aos microorganismos
que tiveram inseridos genes exodgenos e/ou de

outros organismos.”

Capitulo Il Aplicacao Industrial

2.02 O termo industria deve ser compreendido como incluindo | 1) Alteracao do texto:

qualquer atividade de carater técnico que nao tenha carater

“2.02 O termo industria deve ser compreendido

individualizado, ou seja, personalizado e/ou especifico para por incluir incluindo qualquer atividade

um unico individuo, sem caracteristica de repetibilidade.

de carater técnico que nao tenha carater

Exemplo': Um método de arremessar uma bola de basquete. individualizado, ou seja, personalizado e/ou

especifico para um Udnico individuo, sem

caracteristica de repetibilidade.

Sugestao de Exemplo!: Trabalhos manuais,

como por exemplo, artesanato.”

1) Renumeracéao

2) Melhor redacéo, vide o
exemplo fornecido WIPO.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
2.04 O conceito de aplicacdo industrial ndo implica| 1) Retirada dos exemplos ou Esclarecerqueos| 1) Os exemplos nao
necessariamente no uso de uma maquina ou na manufatura | exemplos tém aplicabilidade industrial. esclarecem o conceito
de um artigo. utilizado. Assim, se faz

Exemplo': Processo para dispersédo de neblina.

Exemplo2: Conversao de uma forma de energia em outra.

necessario esclarecer que
0s exemplos tem

aplicabilidade industrial.

Capitulo lll Estado da Técnica

3.05 O relatério de busca ndo deve citar documentos em que
ha duvidas em relacdo a disponibilidade dos mesmos ao
publico, e a data precisa da publicacdo de qualquer

documento.

1) Alteracéo de texto:

“3.05 O relatério de busca nao deve citar
documentos em que ha duvidas em relagdo a
disponibilidade e a data precisa da publicacao
de—qualguer—documento dos mesmos ao

publico.”

1) Sugerimos nova redacéo

para melhor entendimento.

Descricao suficiente

3.06 Uma matéria s6 pode ser considerada acessivel ao
publico e desta forma compreendida no estado da técnica, de

10




11

( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

acordo com o disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da LPI, se
a informacao disponibilizada for adequada para que um
técnico no assunto coloque em pratica a dita matéria,
considerando-se o conhecimento geral no campo especifico

da matéria disponivel a época.

Documentos em lingua nao oficial

3.08 E pratica administrativa do INPl a utilizacdo de
documentos estrangeiros nas buscas realizadas durante o
exame da patente. Portanto, ndo existe qualquer obstaculo ao
aproveitamento dos documentos apresentados em lingua nao

portuguesa.

3.10 Por outro lado, no caso em que o Examinador apresenta
documento em idioma estrangeiro que o requerente nao tenha
dominio, este ultimo podera solicitar ao INPI uma traducéo
simples das partes do documento utilizadas no parecer. Neste

caso, o Examinador podera fazer uso de maquinas de

1) Retirada integral de texto do item 3.10

1)  Solicitamos retirada

integral do texto, pois o

préprio titular do pedido de

patente ou

procurador/agente

seu

que

11




12

( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

tradugéo.

devera  providenciar

traducao.

a

Em todos os escritérios de

Pl do mundo trabalham

desta forma.

Meios de Divulgacao

3.12 Os meios de divulgacdo do estado da técnica incluem
documentos publicados, divulgacdo por uso e divulgacédo por

outros meios.

Exemplo: Divulgagé&o oral.

Renumeracao de 3.12 para 3.11

Renumeracao

3.14 A expressao "acessivel ao publico" de acordo com o
disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da LPI representa
situacdes onde a informacéo pode ser acessada por qualquer
pessoa. Nao € necessario que esta informacao se torne
realmente conhecida, bastando esta possibilidade

1) Renumeracéo de 3.14 para 3.13
2) Alteracao de texto:

A expressao "acessivel ao publico", de acordo
com o disposto no paragrafo 1°do artigo 11 da

LPI, representa situacées onde a informacao

1) Renumeragéo
2) Melhor  clareza

redacao

na
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

pode ser acessada por qualquer pessoa. Nao-€é

. i .
realmente—conhecida,—bastando——esta
ibilidad

Secao | - Documentos Publicados

Secao Il - Divulgacao Oral

3.24 Divulgacdo oral inclui conversas, relatos, palestras em

simposios, radiodifusao, transmissdo  televisiva e
cinematografia, que possam tornar as informacdes técnicas
conhecidas do publico. Para informacbées por conversas,
relatos ou palestras em simpdésios, a data da acao deve ser
considerada como a data de divulgacdo. Para informagdes de
radiodifusdo, transmissado televisiva ou cinematografia, que
possam ser recebidas pelo publico, a data de transmissao ou

mostra deve ser considerada como a data de divulgacao.

Exclusdo do texto e inclusdo no item

imediatamente posterior: “Divilgacdo-erabnelui

Inversdo de textos para ter
maior clareza no

entendimento.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

lovici - fia

bid lo—piiblico—a-d I L
ou-mostra-deve-ser considerada-como-a-data
o divuloacio.”

Inclusdo do texto: “Cabe ressaltar que

qualquer divulgacao oral deve vir
acompanhada de uma evidéncia da sua
origem, de seu conteudo por meio de um
registro, e data de divulgacdo, como, por

exemplo, uma transcricao de uma palestra.”

3.25 Cabe-se ressaltar que qualquer divulgacao oral deve vir
acompanhada de uma evidéncia da sua origem, de seu
conteido por meio de um registro, e data de divulgacéo,

como, por exemplo, uma transcricdo de uma palestra.

Exclusdo do texto e inclusdao no item

imediatamente anterior: Gabe-se-ressaltar-que
I ivulaacs I I .

Inversao de textos para ter

maior clareza

entendimento

no
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Inclusdo do texto: “Divulgacao oral inclui

conversas, relatos, palestras em simpdésios,
radiodifusdo, transmissao  televisiva e
cinematografia, que possam tornar as
informacdes técnicas conhecidas do publico.
Para informacbes por conversas, relatos ou
palestras em simpdsios, a data da acao deve
ser considerada como a data de divulgagéo.
Para informagdes de radiodifusdo, transmissao
televisiva ou cinematografia, que possam ser
recebidas pelo publico, a data de transmissao
ou mostra deve ser considerada como a data
de divulgacéao.”

Cap

itulo IV - Novidade

4.06 A matéria em exame nao serd nova quando todas as
caracteristicas de uma dada reivindicacdao (elementos de um

1) Alteracéo (exclusdo) de texto:

“4.06 A matéria em exame nao sera nova

1) Melhor clareza

entendimento do texto.

no

15
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
produto ou etapas de um processo), inclusive as | quando todas as caracteristicas de uma dada
caracteristicas apresentadas no predmbulo, estiverem | reivindicacao (elementos de um produto ou
reveladas em uma Unica anterioridade. Tais caracteristicas | etapas de um processo), inclusive as
podem ser encontradas na anterioridade quando sao | caracteristicas apresentadas no preambulo,
claramente apresentadas e/ou quando ndo ha qualquer duvida | estiverem  reveladas em uma  Unica
de que a informacdo esta inerente ao que foi literalmente | anterioridade. Tais caracteristicas podem ser
revelado. encontradas na anterioridade quando séao
claramente apresentadas e/ou quando nao ha
qualquer duvida de que a informacao esta
inerente ao-gue foi literalmente revelado.”
4.07 A auséncia de novidade frente a um documento | 1) Alteracdo (exclusdo) de texto: 1)  Melhor clareza no

encontrado no estado da técnica ndo pode ser baseada em
possibilidades, hipéteses ou especulacdes a partir da matéria
revelada na anterioridade. A relacdo entre os documentos
comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que
um Unico documento deve descrever cada elemento da

reivindicacdo analisada, seja explicitamente ou de forma

“A auséncia de novidade frente a um
documento encontrado no estado da técnica
nao pode ser baseada em possibilidades,
hipoteses ou especulacdes a partir da matéria
revelada na anterioridade. A relacdo entre os
deve ser de

documentos comparados

entendimento do texto.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

inerente, caso contrario, a questdo se desloca para analise de

atividade inventiva.

identidade estrita, o que significa que um unico
documento deve descrever cada elemento da
reivindicacdo analisada;-seja explicitamente ou
de-forma-inerente, caso contrario, a questao se
desloca para analise de atividade inventiva.”

4.08 Para a analise do requisito de novidade, ndo é possivel
combinar dois documentos diferentes do estado da técnica.
Quando tal combinacdo for necessaria, apenas a atividade
inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um
documento do estado da técnica pode ser citado para
argumentagdes contrdrias a novidade da matéria pleiteada,
desde que essas anterioridades nado necessitem ser
combinadas para suportar tais alegacbes, conforme o0s

seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a
novidade de matérias de reivindicacoes diferentes;

(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicagao,

Colocar o item abaixo no item referente as
Formulas Markush (ltens 6.05 e 6.06):

(i) para diferentes alternativas em uma mesma
reivindicagdo, reivindicacdes Markush, podem ser
utilizadas diferentes anterioridades incidindo na
novidade da matéria de uma mesma reivindicacao,
quando cada anterioridade referir-se a alternativas
diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela
reivindicagdo. Cabe ressaltar que na analise de
reivindicagbes com alternativas, uma anterioridade
que revele uma das alternativas é suficiente para
destituir a novidade da reivindicagdo como um todo.

No entanto, podem ser aceitas reformulagbes da

17
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(

)
()
(X

representante de instituicdo governamental
representante de érgaos de defesa do consumidor
) outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

reivindicagdes Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades
incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicagdo, quando
cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das
possibilidades oferecidas pela reivindicacdo. Cabe ressaltar que na
andlise de reivindicagdbes com alternativas, uma anterioridade que
revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da
reivindicagdo como um todo. No entanto, podem ser aceitas
reformulagdes da reivindicagao de forma a excluir a matéria encontrada

no estado da técnica;

(iii)  pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionario
ou documento similar de referéncia na discussao acerca da novidade
da matéria de uma reivindicacdo, de modo a interpretar o significado de
um termo especifico, tais como, para comprovar que 0 queijo € um
laticinio, ou para demonstrar sinonimia, ressaltando-se que somente a
primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria

reivindicada;

(iv)  onde um documento do estado da técnica faga referéncia a um
segundo documento publicado, este serd considerado incorporado por

referéncia ao primeiro.

reivindicagao de forma a excluir a matéria encontrada

no estado da técnica;
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

4.09 Para a avaliagdo da novidade, o Examinador deve aplicar

as seguintes etapas:
() identificar os elementos contidos na reivindicagéo;

(i)  determinar se um documento em andlise faz parte do
estado da técnica - Capitulo Il destas Diretrizes; determinar
se todos os elementos ou etapas da reivindicagdo foram
explicitamente ou inerentemente combinados no documento,
para um técnico no assunto, na data da publicacdo do

documento, e de modo a antecipar a reivindicagao.

1) Alteracéo (exclusao) de texto:

“4.09 Para a avaliacdo da novidade, o

Examinador deve aplicar as seguintes etapas:

() identificar os elementos contidos na
reivindicacao;

(i)  determinar se um documento em andlise
faz parte do estado da técnica - Capitulo llI
destas Diretrizes;

(iii)
etapas—da reivindicacao foram explicitamente
ou—inerentemente—combinades revelados no
documento, para um técnico no assunto, Aa

data-da-publicacdo-do-documento; de modo a

antecipar a reivindicagéo.”

determinar se todos os elementos ou

1)  Melhor clareza

entendimento do texto.

no

19
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Valor Numeérico e Faixa Numeérica

4.15 Se a invengao reivindicada contém uma caracteristica
técnica definida por valores numéricos ou uma faixa numérica
de

temperatura, pressdo, ou o teor de componentes em uma

continua, tal como dimensdes um componente,

composicdo, sendo que todas as outras caracteristicas

técnicas sao idénticas as de um documento de anterioridade,
entdo a determinagdo da novidade deve ser conduzida de

acordo com as regras a seguir:

(i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no
documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada
da caracteristica técnica, o documento de anterioridade afeta a
novidade do pedido.

O pedido reivindica uma liga a base de cobre

Exemplo’:
compreendendo 10%-35% em peso de zinco, 2%-8% em peso de
aluminio, e o restante sendo cobre. Se o documento de anterioridade

descreve uma liga a base de cobre compreendendo 20% em peso de

Alteracao (exclusao) de texto:

e I I L tai —

tai I . I | ioridad -

apresenta—qualguer-ponto—extremo-em-—comum-—com
’ I | ioridad - :

T vET—
Exemplo®:
2 sedi T —
: _ _ond "y ! o
o T— : —
: e —————— !
- o ustEe i ’
3 . s vindicacdo,
e ! 25 - ! .
= — . _
Exemploz:

2) Esse detalhamento ja
estd descrito no item de
Patentes de Selegcdo. Os
exemplos estdo confusos e
nao agregam explicagdo ao
uso de valor numérico e

faixa numérica.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

zinco e 5% em peso de aluminio, este afeta a novidade da mencionada

reivindicac&o.

Exemplo?: O pedido reivindica um forno para tratamento térmico, onde
seu arco linear apresenta uma espessura de 100-400 mm. Se o
documento de anterioridade descreve um forno para tratamento térmico
no qual o arco linear apresenta uma espessura de 180-250 mm, este
documento afeta a novidade da dita reivindicagéao.

(i) Quando a faixa numérica descrita no documento de anterioridade e
a faixa numérica da caracteristica técnica se sobrepdem parcialmente
ou apresentam pelo menos um ponto extremo em comum, O

documento de anterioridade afeta a novidade da invengao.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para produzir cerdmicas de
nitreto de silicio, onde o tempo de calcinacdo é de 1-10 horas. Se o
documento de anterioridade descreve um processo para a produc¢do de
ceramicas de nitreto de silicio onde o tempo de calcinacdo é de 4-10
horas, uma vez que as duas faixas se sobrepbem no tempo de
calcinacdo de 4-10 horas, o documento de anterioridade afeta a
novidade da dita reivindicacdo, mas ndo afeta a novidade da dita
reivindicacdo para o caso do tempo de calcinacdo de 1-4 horas.

. » e . ! .

e ! ! imerizacio—é—de100
200 S ! ! eop——

irenrieania & 50-400. - . e

! . E— p— ,

ireeriaans 10-200 - »

i — ; oricade.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo2: O pedido reivindica um processo para revestimento por
aspersdo, onde a poténcia da pistola de aspersdo é de 20-50 kW
durante o revestimento. Se o documento de anterioridade descreve um
processo de revestimento por aspersdo em que a poténcia da pistola
de aspersdo é de 50-80 kW durante o revestimento, uma vez que as
duas faixas apresentam um ponto extremo em comum, 50 kW, o

documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicagé&o.

(iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento
de anterioridade afetam a novidade da invengdo, quando a
caracteristica técnica em questdo apresenta valores numéricos
discretos incluindo um dos ditos pontos extremos, mas nao afetam a
novidade da invengédo quando a caracteristica técnica em questao é um

valor numérico em qualquer ponto entre os dois ditos pontos extremos.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para a produgdo de
fotocatalisador de didxido de titdnio, onde a temperatura de secagem é
de 40°C, 58°C, 75°C ou 100°C. Se o documento de anterioridade
descrever um processo para a producdo de fotocatalisador de dioxido
de titdnio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 100°C, esta
divulgacdo afeta a novidade da dita reivindicagcdo para o caso de
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

temperatura de secagem de 40°C ou 100°C, mas ndo afeta a novidade
da dita reivindicagdo para o caso da temperatura de secagem de 58°C
ou 75°C, fazendo-se necessaria a reformulacdo da reivindicag&o.

(iv) Quando os valores numéricos ou faixa numérica da caracteristica
técnica em questao recai dentro da faixa descrita no documento de
anterioridade e ndo apresenta qualquer ponto extremo em comum com
este, o documento de anterioridade nado afeta a novidade da invencao

reivindicada.

Exemplo': O pedido reivindica um anel de pistdo para um motor de
combustao interna, onde o didmetro do anel do pistdo é de 95 mm. Se
o documento de anterioridade descreve um anel de pistdo de 70-105
mm de didmetro utilizado em motor de combustdo interna, este ndo
retira a novidade da dita reivindicacdo, desde que o anel com 95 mm
ndo tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

Exemplo2: O pedido reivindica um copolimero de etileno-propileno,
onde o grau de polimerizacdo é de 100-200. Se o documento de
anterioridade descreve um copolimero de etileno-propileno no qual o
grau de polimerizagdo é de 50-400, este ndo retira a novidade da dita
reivindicacdo, desde que o grau de polimerizacdo de 100-200 néo
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

Reivindicacoes de Produto Definido por Caracteristicas de Desempenho, Parametros, Uso ou Processo de Fabricac

ao

4.18 Reivindicacbes de produto definido por caracteristicas de
desempenho ou parametros Para este tipo de reivindicacao, o
Examinador deve considerar se a caracteristica de
desempenho ou parametros na reivindicagcao implica no fato
do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou
composi¢do particular. Se o desempenho ou parametros
implicarem no fato do produto reivindicado apresentar uma
estrutura e/ou composicao distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicagdo apresenta
novidade. Por outro lado, se o técnico no assunto, a partir do
desempenho ou parametros, ndo pode distinguir o produto
reivindicado do descrito no documento de anterioridade,

podese presumir que o produto reivindicado é idéntico ao

1) Renumeracéao de 4.18 para 4.16
2) Alteracao (excluséo) de texto

“Reivindicacbes de produto definido por
caracteristicas de desempenho distincao ou
parametros. Para este tipo de reivindicacao, o
Examinador deve  considerar se a
caracteristica de desempenho distincao ou
parametros na reivindicacao implica no fato do
produto reivindicado apresentar uma certa
estrutura e/ou composicao particular. Se e a
caracteristica de distincdo desempenho ou
parametros implicarem no fato do produto

1) Erro de numeracao e

renumeragao

2) Melhor
entendimento da redacgéao

clareza para

3) Incluir exemplos fora da

area farmacéutica para

melhor entendimento.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

produto do documento de anterioridade e, desta forma, a
reivindicacdo nao apresenta novidade.

Exemplo:

Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino
definido por uma variedade de pardmetros incluindo dados de
difracdo de raios-X, e o documento de anterioridade também
descreve um composto A em um estado cristalino. Se 0s
estados cristalinos de ambos ndo podem ser distinguidos
entre si com base na descricdo do documento de
anterioridade a partir destes pardmetros, pode-se presumir
que o0 produto reivindicado é idéntico ao produto do
documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicacdo
ndo apresenta novidade.

reivindicado apresentar uma estrutura e/ou
composicado distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacao
apresenta novidade. Por outro lado, se o
técnico no assunto, a partir da caracteristica de
distincao de-desempenho-ou—pardmetros, nao
pode distinguir o produto reivindicado do
descrito no documento de anterioridade,
podese presumir que o produto reivindicado é
idéntico ao produto do documento de
anterioridade e, desta forma, a reivindicacédo

nao apresenta novidade.

3) Sugere-se incluir outros exemplos, por

exemplo, na area mecanica.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Patentes de Selecao

4.29 No caso de pedidos de selecao de processo em que é
selecionada uma subfaixa de uma faixa mais ampla
compreendida no documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade € necessario que a
subfaixa selecionada nédo tenha sido especificamente revelada
e concretizada no estado da técnica e nem inclua partes da

faixa especificamente revelada em documento anterior.

Exemplo': Pedido de patente trata de um processo de
obtencdo de um produto, com controle de temperatura, entre
125°C e 130°C. O estado da técnica revela 0 mesmo processo
de obtencdo do produto, utilizando temperaturas de 120°C a
180°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de
140°C e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado é novo
tendo em vista que o mesmo trata de uma selecdo especifica

de temperatura em um intervalo comparativamente amplo e

1) Renumeracéao de 4.29 para 4.27
2) Alteragédo de texto:

No caso de pedidos de selecdo de processo
em que é selecionada uma subfaixa de uma
faixa mais ampla compreendida no documento
do estado da técnica, para o preenchimento do
requisito de novidade € necessario que a
subfaixa selecionada ndo tenha sido
especificamente revelada—e—concretizada no
estado da técnica e nem inclua partes da faixa
especificamente revelada concretizada em

documento anterior.

1) Erro de numeracao e

renumeracao

2) Alteracdo de redacao

para melhor entendimento.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

diferente do explicitamente revelado e concretizado no estado

da técnica.

Exemplo? Pedido de patente trata de um processo de
obtencdo de um produto, com controle de temperatura, entre
125°C e 140°C. O estado da técnica revela um processo de
obtencdo do produto, utilizando temperaturas de 120°C a
160°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de
140°C e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado inclui
temperatura que foi explicitamente revelada e concretizada no
estado da técnica (140°C), e dessa forma, a selecao da faixa

de temperatura pleiteada nao é considerada nova.

Capitulo V - Atividade Inventiva Conceito

O Técnico no Assunto

5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva,

apresenta 0 mesmo conceito referente a suficiéncia descritiva.

Alteragao de texto: Inclusdo de novo texto

5 téeni | toitos.de.atividad

Sugerimos a inclusdo da

definicho de Técnico no

Assunto

referente

a
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

forento A suficibnciadescrtiva,

A definichio de técnico no assunto ¢é
abrangente. O técnico no assunto pode ser
aquele com conhecimento mediano da técnica
em questdo a época do depédsito do pedido,
com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do obijeto.
Considera-se que o mesmo teve a disposicao
0S meios e a capacidade para trabalho e
experimentacao rotineiros, usuais ao campo
técnico em questdo. Pode haver casos onde
seja mais apropriado pensar em termos de um
grupo de pessoas, como no caso de uma
equipe de producao ou pesquisa. Isto pode se
aplicar, particularmente, em certas tecnologias
avancadas tais como computadores e

nanotecnologia.

suficiéncia descritiva,
constante na Resolugéo n®
124/2013 - Diretrizes de

Exame de Pedidos De

Patente  -Conteudo do
Pedido de Patente,
publicado no dia
04/12/2013, para

harmonizacao de texto.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao | Visao Geral

Secao Il Etapas para averiguacao de atividade inventiva

Determinar as caracteristicas distintivas da inven¢éo e/ou problema técnico solucionado pela invengdo

5.10.8 Na hipétese de resultados/testes/ensaios ou similares
apresentados durante o exame técnico - apdés o pedido de
exame, com o objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencao, a apresentacdo de tais dados na argumentacao da
requerente deve ser inerente a matéria inicialmente revelada.
Nestes casos, o efeito técnico da invengao deve estar descrito
na matéria inicialmente revelada, ainda que ndo em uma

forma quantitativa.

1) Alteragéo (inclus&o) de texto:

“Na hipétese de resultados/testes/ensaios ou
similares apresentados durante o0 exame
técnico - apés o pedido de exame, com 0
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencdo, a apresentacdo de tais dados na
argumentacao da requerente deve ser inerente
restrita @ matéria inicialmente revelada. Nestes
casos, o efeito técnico da invengéao deve estar

suficientemente descrito na matéria

inicialmente revelada;—ainda—gue—nado-em-uma

1) Alteracdo da redacao

para melhor entendimento
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Determinar se a invencdo é ou ndo obvia para um técnico no assunto

5.10.13 O técnico no assunto ndo deve ser considerado como
um mero autdmato motivado apenas pelo conteudo revelado
nos documentos, mas como uma pessoa dotada de um
minimo de criatividade e discernimento. Se as informacdes do
estado da técnica, aliadas ao conhecimento e experiéncia
atribuidos ao técnico no assunto conduzi-lo a aperfeigcoar o
estado da técnica mais préximo de forma a chegar a invencao
reivindicada, a invencdo é considerada Obvia. Deve ser
avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como
um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto,
diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado
da técnica mais proximo, de modo a alcancar a solugcao

proposta pela reivindicagéo.

1) alteracdo (exclusao) de texto:

O iéeni o d

um-minimo-de-criatividade-e-discernimento: Se
as informacbes do estado da técnica, aliadas
ao conhecimento e experiéncia atribuidos ao
técnico no assunto conduzi-lo a aperfeicoar o
estado da técnica mais proximo de forma a
chegar a invengéo reivindicada, a invencao é
considerada O6bvia. Deve ser avaliado se
qualquer ensinamento no estado da técnica,
como um todo, conduziria necessariamente um

técnico no assunto, diante do problema

1)

Alteracdo da redacao

para melhor entendimento.
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() agente () representante de instituicdo governamental

() usuario () representante de 6rgdos de defesa do consumidor

() representante de 6rgdo de classe ou associacio ( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico
TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

técnico, a modificar ou adaptar o estado da
técnica mais préximo, de modo a alcangar a

solucéo proposta pela reivindicacao.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao lll Combinacao de documentos do estado da técnica

Situacoes Especificas na Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao Il Invencao por Combinacao

5.15.4 Se as caracteristicas técnicas combinadas interagem
funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico novo,
ou, em outras palavras, se o efeito técnico apds a combinacao
€ diferente que o somatério dos efeitos técnicos das
caracteristicas individuais, entdo tal combinacdo apresenta
atividade inventiva. O fato de quaisquer das caracteristicas
técnicas em si na invencao por combinacao ser conhecida nao

compromete a atividade inventiva da dita invengao.

Exemplo: O efeito técnico de um transistor individual é
essencialmente o de um interruptor eletrénico. Entretanto,
transistores interconectados de modo a formar um
microprocessador interagem sinergicamente para alcancar

efeitos técnicos, tais como processamento de dados. Desta
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

forma, os efeitos técnicos se encontram além da soma dos

seus respectivos efeitos técnicos individuais.

33




34

( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao V Invencao de novo

uso (nao médico) de produto conhecido

5.25 Se o novo uso utiliza meramente uma propriedade
conhecida de um material conhecido, a invencédo de novo uso

nao envolve atividade inventiva.

Exemplo: O uso de uma composicdo conhecida como auxiliar
de corte de materiais (novo uso), em que o estado da técnica

a utiliza como lubrificante, ndo envolve atividade inventiva.

1) Exclus&o do Exemplo:

£ o C : -

2) Sugere-se a elaboracao de outro exemplo.

O uso de uma composicdo como inseticida, em
comparagdo com O USO como conservante
para madeira revelada pelo estado da técnica,
produz efeito técnico esperado, e, desta forma,

nao envolve atividade inventiva.

1 e 2) Alteracao da redacao

para melhor entendimento.

Fatores secundarios a serem considerados no exame de atividade inventiva

5.29 Os elementos inferidos nas sec¢des anteriores compdem

Sugere-se que seja retirado todo esse item de

Com esses “fatores
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

o principal critério para a avaliacdo do requisito de atividade
inventiva. Em muitos casos, contudo, os mesmos nao sao
suficientes para uma conclusédo segura acerca da presenca do
requisito e entdo podem ser considerados alguns indicios,
indicativos da atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto, que
tais indicios secundarios sao importantes apenas em caso de
duvida, quando o exame objetivo dos ensinamentos do estado
da técnica nao resulta em uma conclusdo suficientemente

clara.

fatores secundarios.

secundarios”, as
justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associacao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez

que ficara ainda mais
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
subjetivo.
Secao | Solucao de um problema técnico ha muito conhecido, mas nao solucionado
5.30 Quando uma invencao solucionou um problema técnico | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
que se desejava solucionar ha muito tempo, mas néao | fatores secundarios. secundarios”, as

solucionado com sucesso, a invencao poderda apresentar

atividade inventiva.

Exemplo: O problema de marcagdo permanente de animais
de criacdo tais como gado sem causar dor aos animais ou
dano ao couro do animal, existe desde o inicio da criacdo de
animais. Um inventor solucionou com sucesso este problema
técnico por uma solucdo de marcacdo a frio baseada na
descoberta de que o couro pode ser permanentemente
pigmentado por congelamento, sem causar dor ao animal.

Esta solugcao pode envolver atividade inventiva.

justificativas para atividade

inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associacao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual ndo teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso

de vendas do produto. E,
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez
que ficara ainda mais

subjetivo.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
Secao Il Superacao de um preconceito ou barreira técnica
5.31 A superacao de um preconceito ou barreira técnica ou a | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
prova de que a invengcdo adotou um caminho contrario ao | fatores secundarios. secundarios”, as

conhecimento consolidado pelo estado da técnica pode

fortalecer uma alegacao de presenca de atividade inventiva.

Exemplo: Em geral acreditava-se que em um motor elétrico
quanto mais lisa fosse a interface do comutador com a
escova, melhor seria o contato e menor seria 0 consumo de
corrente. A invencdo produz microrranhuras asperas na
superficie do comutador, e o consumo de corrente é ainda
menor que com uma superficie lisa. Tendo em vista que a
solucdo superou o preconceito técnico, pode envolver

atividade inventiva.

justificativas para atividade

inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual ndo teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
sera  dificil

com  isso,
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

terminar o exame, uma vez

que ficara ainda mais

subjetivo.
Secao lll Obtencao de sucesso comercial
5.32 Quando uma invengao alcanga sucesso comercial, tais | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
como, licenciamento de tecnologia, se tal sucesso esta | fatores secundarios. secundarios”, as

diretamente relacionado com as caracteristicas técnicas da
invengdo, isto pode significar que a invengdo apresenta
atividade inventiva. Entretanto, se o sucesso & devido a outros

fatores, tais como campanhas de venda ou propaganda, este

justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

critério ndo deve ser utilizado como base para a avaliacao da

atividade inventiva.

proteger uma associacao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez
que ficara ainda mais

subjetivo.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
Secao IV Obtencao de prémios
5.33 Quando uma invengdo recebe algum tipo de | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
reconhecimento quanto ao seu mérito técnico, isso pode | fatores secundarios. secundarios”, as

significar que a invencdo apresenta atividade inventiva.

Exemplo: Prémio ou mengdo de honra em congressos.

justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,

com isso, sera dificil
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

terminar o exame, uma vez

que ficara ainda mais
subjetivo.
Secao V Modo como a invencao é criada
5.34 A forma pela qual uma invencao é criada, independente | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
de quao ardua ou facil seja, ndo deve afetar a avaliacao da | fatores secundarios. secundarios”, as

atividade inventiva da invencdo. A maioria das invengdes séo
o resultado do trabalho criativo do inventor e o resultado de
pesquisa cientifica e experiéncia de trabalho de longo prazo,
embora existam algumas invengdes que sao criadas

acidentalmente.

Exemplo: O pneu de veiculos motorizados apresenta alta
resisténcia mecéanica e boa resisténcia a abras&o. Isto foi
obtido por um técnico que se enganou na adicdo de 30% em
vez de 3% de carbono na preparacdo de materiais para a

justificativas para atividade

inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da

técnica, a qual nao teria
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

producdo de borracha negra. QOs fatos mostram que a
borracha com 30% de carbono apresenta alta resisténcia a
abrasdo o que ndo seria esperado de antemdo. Embora a
invencdo tenha sido criada por acidente, isto ndo deve ser

levado em conta na avaliagcao da atividade inventiva.

atividade inventiva, o titular

pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
dificil

terminar o exame, uma vez

com isso, sera

que ficara ainda mais
subjetivo.
Capitulo VI Féormulas Markush Introducao
Atividade inventiva
6.09 Para a comprovacao do efeito técnico, pode se tornar | 6.09 Para a comprovacdo do efeito técnico | Para evitar adicdo de
necessaria a apresentacao de testes comparativos entre os | descrito no pedido, pode se tornar necessaria | matéria.

efeitos provocados pelos compostos pleiteados e os do estado
da técnica, a fim de comprovar a presenca de um efeito

técnico inesperado.

a apresentagdo de testes comparativos entre

os efeitos provocados pelos compostos

pleiteados e os do estado da técnica, a fim de

comprovar a presenca de um efeito técnico
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

inesperado.

Fundamentacéo, clareza e precisao das reivindicacées

6.14 Um pedido que apresenta um composto X no relatério
descritivo e um composto X' no quadro reivindicatorio, nao
mencionado no relatério descritivo, apresenta falta de
fundamentacéo de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.
Nestes casos, em geral a inclusdo do composto X' no relatério
descritivo dificilmente traz suficiéncia descritiva ao pedido,
estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI,
embora atenda ao critério de fundamentacéao de acordo com o

disposto no artigo 25 da LPI.

Retirar a parte tachada:

6.14 Um pedido que apresenta um composto X
no relatério descritivo e um composto X' no
quadro reivindicatério, ndo mencionado no

relatério  descritivo, apresenta falta

fundamentacdo de acordo com o disposto no

artigo 25 da LPIl. Nestes—casos;,—em—geral-a
nclusio.d x latério-d "

O titular sé pode reivindicar
0 que estiver inicialmente
revelado no relatério
descritvo, e ndo o
contrario, ou seja, 0 que
incluir

esta reivindicado,

como revelado.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Capitulo VIl Composicoes

Novidade

7.06 O efeito, o uso ou a forma de administracao/aplicacao
nao conferem novidade a uma composi¢cao ja conhecida do
estado da técnica. Porém, esses elementos podem ser aceitos
na redacgao das reivindicagdes para conferir clareza e precisao
a matéria pleiteada.

Exemplo: Uma “composicdo farmacéutica caracterizada por
conter X e Y” ndo possui novidade em relacdo a um
documento do estado da técnica que trate de composicao
detergente caracterizada por conter X e Y.

Deve-se reescrever o item 7.06.

Uma  composicdo contendo  composto

conhecido ndo deve ser definida pelo seu uso,
efeito ou forma de administragdo/aplicacao e

sim pelos seus componentes  ativos
(quali/quanti).
Exemplo: se reivindicar uma composicao

farmacéutica com os mesmos ingredientes que
uma composicdo detergente, a mesma nao

sera nova.

O exemplo nao representa
0 que esta descrito no item.
O item fala de efeito, uso e

forma de
administracdo/aplicacgao,
enquanto que a

reivindicagcdo se refere a

composicao em si.

Clareza e precisao

Secao | Necessidade de definicoes qualitativas/quantitativas
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

7.08 Definicbes qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou
menor grau de precisdo, s6 necessitardo estar presentes
quando forem indispensaveis a clareza e precisdo da
reivindicacdo. Exemplo: Composicdo cosmética em que a

invencgdo consiste na adicdo de um corante.

7.08 As Definigbes qualitativas e/ou
quantitativas, eem—maior—ou—menor—grau—de
precisdo,—s6—necessitarde devem  estar
presentes para melhor definir a composicao de
interesse. gquando—forem—indispensaveis—a
clareza—eprecisdo—da—reivindicacdo. O maior

ou menor grau de precisdo poderdao ser
requeridos, quando for o caso, para dar maior

clareza e precisao a reivindicacao.

Retirar exemplo que gera duvidas:

c o C - i
. < , S _

Tipos de Composicao

Secao Il - Kit incluindo Composicoes

7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma
como esta definida a reivindicacao: se estdo definidos apenas

7.16 Nesses casos, deve-se observar

atentamente a forma como esta definida a
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

0S grupos de componentes, mesmo que seja mencionado que
podem ser embalados juntos ou separados, sdo passiveis de
protecdo; e se estdo definidos os componentes e a forma
especifica de (intervalos  de

administragao tempo

determinados, por administracdo parenteral, oral, por
exemplo). Nesse caso, é necessario que se decida, pelo
estudo do relatério descritivo e estado da técnica, se a retirada
da forma de aplicacao € possivel, isto é, sem que isto implique

numa mutilagdo ou ampliacao indevida da protecao.

reivindicagdo: se estdo definidos apenas os
grupos de componentes, mesmo que seja
mencionado que podem ser embalados juntos

ou separados, sao passiveis de protecdo. e-se

o definid :
" | ministracio_{ oe_d

lacio indevidad io.

Secao lll - Produto incluindo composicoes caracterizado pela sua forma fisica e/ou forma de aplicacao

7.17 Um produto incluindo uma composicdao pode ser

reivindicado por sua forma fisica.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo: Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol,

granulos, pilula, tablete, solugéo, e supositorio.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢cao pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositério); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicdo
dos componentes da composicao em si, é
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

7.18 Um produto incluindo uma composicdo pode ser

reivindicado por sua forma de aplicacao.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo: Intravenosa, subcutdneo e sublingual.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢cao pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositério); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicdo
dos componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, Formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

7.19 Nesses casos, além da definicdo dos componentes da
composicdo em si, € indispensavel a presenca no texto da

reivindicagao das caracteristicas construtivas.

Exemplo:  Formato, espessura, granulometria e tipo de
revestimento do produto.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composicdo pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solugdo, e
supositorio); sua forma de aplicacdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicao
dos componentes da composicao em si, é
indispensavel a presenga no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

50




51

( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao IV - Com

binacao de ingredientes ativos

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito sinérgico nao
confere necessariamente atividade inventiva a invencao, pois
ele ja poderia ser previsto para determinada classe de

compostos.

Reescrever o item 7.25.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito
sinérgico ndo confere necessariamente
atividade inventiva a invencao, pois ele—ja
poderia-serprevisto a sinergia ja era conhecida
do estado da técnica para determinada classe

de compostos.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.26 O efeito sinérgico € uma resposta obtida a partir da
associagcdo de dois ou mais ingredientes ativos, cuja
resultante € maior do que aquela apresentada pelo simples
somatorio dos efeitos quando considerados individualmente.

Exemplo: Promotor quimérico; sinergia.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(

)
()
(X

representante de instituicdo governamental
representante de érgaos de defesa do consumidor
) outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

7.27 Reivindicacao: Promotor quimérico constituido pela fusdo
do promotor A e do promotor B.

O pedido descreve um promotor quimérico constituido pela
fusdo de dois promotores ja conhecidos no estado da técnica.
Os resultados apresentados demonstram que a expressao de
um gene X controlada pelo promotor quimérico foi superior a
expressdo do gene X controlada pelos promotores

isoladamente ou somados.

Juntar o item 7.27 como exemplo do item 7.26.

7.29 Reivindicacao: Composicao sinérgica caracterizada por
conter o composto A + composto B

O pedido descreve uma composicao herbicida constituida
pelos compostos A e B, para uso no combate de plantas
daninhas em culturas de cereais. Ambos compostos
isoladamente ja sdo conhecidos no estado da técnica, mas
ndo combinados. Os resultados da composicdo foram
apresentados para varios teores dos dois compostos e

Colocar item 7.29 como exemplo do item 7.28.
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( ) agente
( ) usuario

() representante de 6rgao de classe ou associagao

(
(

) representante de instituicdo governamental
) representante de érgaos de defesa do consumidor
( X') outros, especificar: Empresa da ramo farmacéutico

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

demonstram claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi
superior a acdo herbicida dos dois compostos isoladamente

ou somados.
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FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Nucleo de Inovacao Tecnolégica da Fundacdo Universidade de Brasilia

FUB/UnB

( ) agente
( ) usuario

() representante de érgao de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
() representante de érgaos de defesa do consumidor

( x ) outros, especificar: NIT/UnB

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Mddulo Il — Patenteabilidade.

ARTIGO DA
MINUTA

PROPOSTA DE ALTERACAO

JUSTIFICATIVA

Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no
documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa
reivindicada da caracteristica técnica do produto ou processo, o

A utilizacdo de uma faixa de valores mais
abrangente que a faixa anteriormente descrita, ou
que os valores numéricos apresentados no estado
da técnica, esboca o desenvolvimento da invencgao
proposta por apresentar pontos de caracteristicas

4.15 (i o : : e : . N :
@) documento de anterioridade afeta a novidade do pedido apenasftécnicas em que a tecnologia existente ndo se aplica
em relacdo aos valores ou faixas anteriormente reivindicados. |ou ndo alcanca. Além de se mostrar vantajosa para
a aplicacao industrial.
Entende-se que as faixas de valores para uma
caracteristica técnica protegem valores importantes
. , L . inclusos dentro desta faixa, assim como suas
Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no . e : . .
. . ) ~ _[possiveis variaveis acima e abaixo, para garantir
documento de anterioridade afetam a novidade da invengéo, A .
uando a caracteristica técnica em questdo apresenta valores uma abrangéncia que proteja os valores de
4.15 (iii) 9 9 interesse pela possibilidade de haver variancia

numéricos discretos incluindo um dos ditos pontos extremos,
assim como qualquer valor ou faixa nela inseridos, por
adentrarem o escopo da invengao.

desses valores dependendo das condicdes
industriais em que serao reproduzidas. Quando um
novo documento vem reivindicar um valor “discreto”
dentro desta faixa - ou seja, um valor que nao esta
positivado em texto, mas subentendido que esteja




dentro desta faixa -, este valor pode ser aquele valor
importante ou substancial para a execugao do
invento e, entdo, estaria ferindo o escopo da
tecnologia anterior, mesmo que néo seja citado
como valor preferencial. Assim, quando um novo
documento vem reivindicar um produto ou processo
que inclui um valor que adentra a faixa do escopo
do documento de anterioridade (p.e., reivindica-se
no documento anterior a faixa de 1 a 100cm, € o
novo documento reivindica o valor de 50cm) esse
valor esta conflitando o escopo da anterioridade e,
portanto, afeta a novidade da invencéo.

4.15 (iv)

Quando os valores numéricos ou faixa numérica da

caracteristica técnica em questao recai dentro da faixa descrita
no documento de anterioridade e ndao apresenta qualquer ponto
extremo em comum com este, este documento de anterioridade

afeta a novidade da invengéo reivindicada.

O simples fato de o valor n&o ser explicitamente
citado ndo o torna suscetivel de ser reivindicado
num novo documento, pois se estaria inviabilizando
a protecao do escopo da invencéao por faixas, uma
vez que nenhum valor incluso dentro dela estaria
protegido. Dessa forma, quando se pensa numa
faixa de valores de uma caracteristica técnica em
que a precisao seja de duas casas decimais, ou
seja, dos centésimos, para que se protegesse todos
os valores inclusos nessa faixa, teriamos que
escrever explicitamente um por um na reivindicacao,
0 que torna o pedido de patente inviavel, pois em
um exemplo que se pede um processo de preparo
de uma solucdo em que se abrange uma faixa de
pH entre 5,50 a 7,80, para se proteger todos 0s
valores inclusos nesta faixa, teriamos que citar
também 5,51; 5,52; 5,53; 5,54; 5,55; 5,56; ....; 7,75;
7,76;7,77;7,78; e 7,79. Se pensarmos em uma
faixa de valores de precisdo de milésimos, isso se
torna ainda mais inviavel para a protecao. Portanto,
entendemos que as reivindicagdes em que se
protege uma faixa de valores de uma caracteristica
técnica da invencao devem ter todos os valores
inclusos dentro dela, explicitos ou nao, respeitados
e resguardados.




Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recep¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.




FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: GRUPO FARMABRASIL — ASSOCIACAO REPRESENTATIVA DE EMPRESAS
FARMACEUTICAS NACIONAIS

() agente () representante de instituicio governamental
() usuario () representante de 6rgdos de defesa do consumidor
( X ) representante de 6rgao de classe ou associagéo (1) outros, especificar:
TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

Capitulo | - Das Invenc¢oes Introducao

1.01 Uma invencdo deve apresentar carater técnico e | 1)_Exclusdao da frase: “Assim, é necessario | 1) Essa frase pode levar a

realizavel em algum campo tecnolégico. E necessario que a | que o pedido evidencie o carater técnico do | necessidade de uma
invencdo esteja inserida em um setor técnico, resolva | problema a ser resolvido, da solucdo proposta | exigéncia para adequacgao
problemas técnicos, constituindo a solucdo para tais | e dos efeitos alcancados.” da redacado do pedido de

problemas e possua efeito técnico. Assim, € necessario que o 2) Inclusdio parcial do paragrafo do item patente para evidenciar o

1




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

pedido evidencie o carater técnico do problema a ser

resolvido, da solucao proposta e dos efeitos alcancados.

1.02: “O Examinador deve identificar se a

matéria reivindicada, considerada como um

todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI,
ind . - I

. I , . - ” I

rvencio. o das invencdes na L

problema, que podera
acarretar maior atraso no

exame.

2) Incluir item das
proibi¢cdes legais que nao
fazem parte dos requisitos

de Patenteabilidade.

Requisitos Basicos

1.02 Existem trés requisitos para a patenteabilidade de uma

invencao:

(i) aplicagdo industrial; (i) novidade; e (iii) atividade

inventiva.

Estes requisitos devem ser averiguados na ordem acima
apresentada. Caso o pedido ndo apresente um dos requisitos,
nao se faz necessario examinar os demais. Pode haver casos
em que o Examinador julgue necessario avaliar os demais
requisitos, no sentido de exaurir 0 exame da invengcao como

um todo.

Exclusdao do texto: “O Examinador deve

identificar se a matéria reivindicada,
considerada como um todo, incide nos artigos
10 e 18 da LPI, seguindo as orientacdes
apresentadas nos itens das matérias que nao
sdo consideradas invencdo e das invencgdes

nao patenteaveis destas Diretrizes.”

1) Os artigos 10 e 18 da
LPl ndo s&o requisitos de
patenteabilidade.




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

O Examinador deve identificar se a matéria reivindicada,
considerada como um todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI,
seguindo as orientacdes apresentadas nos itens das matérias
que ndo sao consideradas invencao e das invengdes nao

patenteaveis destas Diretrizes.

Matérias que nao sao consideradas invencao

Secao | - Descobertas, Teorias Cientificas e Métodos Matematicos — Inciso | do artigo 10 da LPI

Descobertas

1.03 Se uma nova propriedade de um produto & encontrada,
tal propriedade € considerada mera descoberta que nao é

considerada invencgao.

Nova redacao com fusao dos itens 1.03 e

1.04:

1.03 Se uma nova propriedade de um produto
€ encontrada, e tal propriedade é considerada
mera descoberta, ou seja, uma mera
observacao humana, gde nao € considerada
invencdo. 064 Um produto que apresente
aquela propriedade, conferindo-lhe um uso

pratico pode ser considerado invencgao.

Exemplo': Descoberta que um material

Clareza no texto.

3




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

conhecido em particular é apropriado para
suportar choque mecanico ndo é considerada

invengao.

Exemplo2: Dormente ferroviario feito deste

material poderia ser considerado inveng&o.

1.04 Um produto que apresente aquela propriedade,
conferindo-lhe um uso prético pode ser considerado invencéo.

Exemplo':  Descoberta que um material conhecido em
particular é apropriado para suportar choque mecéanico nao é

considerada invengao.

Exemplo?: Dormente ferroviario feito deste material poderia

ser considerado invengéo.

1) Retirada do texto 1.04 e inclusdo deste no

item 1.03.

1) Clareza do texto.

1.05 Um produto encontrado na natureza nao é considerado | Renumeracgao de 1.05 para 1.04 Renumeracgao
invengao, por ser uma descoberta, ainda que dela isolado.

Exemplo: Minerais naturais e elementos quimicos.

1.06 Para questbes envolvendo produtos e processos | Renumeracao de 1.06 para 1.05 Renumeracao

bioldgicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso
IX do artigo 10 da LPI.




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Teorias Cientificas

1.07 Estas sdo uma forma mais generalizada de descobertas,
e 0 mesmo principio apresentado no item descobertas destas

Diretrizes se aplica.

Exemplo: A teoria fisica de semicondutividade nao é
considerada invengcdo. Entretanto, novos dispositivos
semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos

podem ser considerados invengéo.

Renumeracao de 1.07 para 1.06

Renumeracao

Métodos Matematicos




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.08 Métodos matematicos sdo exemplos particulares do
principio que métodos intelectuais ou puramente abstratos nao
sdo considerados invengdo, uma vez que nao constituem a

solucao de um problema técnico.

Exemplo’: Um método rapido de divisGo ndo seria
considerado invengdo, mas uma maquina de calcular

construida para tal pode ser considerada invencgéo.

Exemplo2: Um método para desenvolver filtros elétricos,
embora faca referéncia a uma equacdo matematica, é
considerado invencdo, pois constitui a solu¢cgo de um

problema técnico.

Exemplo®: Um método para criptografar/decifrar comunica¢oes
eletrénicas pode ser considerado como um método técnico,
mesmo que seja essencialmente baseado em um método

matematico.

Renumeracao de 1.08 para 1.07

Renumeracao

Secao Il - Concepcoes Puramente Abstratas — Inciso Il do artigo 10 da LPI

1.09 Tudo aquilo que existe apenas no plano das ideias, sem

qualquer implementacdo pratica viavel, constitui ideia,

1) Renumeracéo de 1.09 para 1.08

2) Exclusao de parte do texto:

1) Renumeragao

2)

Trecho repetido

na

6




TEXTO ORIGINAL CP PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

concepcao puramente abstrata e, por conseguinte, ndo é mesma frase.

“1.09 Tudo aquilo que existe apenas no plano

considerado invencéao pelo artigo 10 inciso Il da LPI de acordo das ideias, sem qualquer implementacdo

com o disposto no inciso Il do artigo 10 da LPl. Como oritica viavel, constitui ideia, concepcdo

concepcdes puramente abstratas, estas igualmente nao puramente abstrata e, por conseguinte, ndo &

possuem suficiéncia descritiva. Métodos que se referem a considerado invencéo pelo artigo 10 inciso I

uma sequéncia de acgdes para solucdo de um problema da LPI de-acordo-com-o-disposto-no-incise-H-do
técnico nao sao entendidos como puras abstracdes. Ainda 3+tigo-10-da-LP}.”

que o pedido tenha suficiéncia descritiva, 0 enquadramento
como concepgcao puramente abstrata ndo estara
necessariamente afastado. Considere a ideia de um carro
invisivel. Como ideia nao realizavel por um técnico no assunto,
trata-se de uma concepgao puramente abstrata e, portanto,
nao é considerada invencado. Se o inventor vier a descrever
um modo capaz de implementar tal veiculo, tal realizacao

podera ser objeto de patente.

Secao lll - Esquemas, Planos, Principios ou Métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de
fiscalizacao — Inciso lll do artigo 10 da LPI

1.10 O inciso Ill do artigo 10 da LPI, determina que esquemas, | Renumeracao de 1.10 para 1.09 Renumeracgao

planos, principios ou métodos, que sejam comerciais,




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio ou
de fiscalizagdo nao sejam considerados invencao. O fato
destes métodos serem implementados por programa de
computador é irrelevante para o enquadramento de tal método
no inciso Il do artigo 10 da LPI.

Exemplo: Criagbes que incidem no inciso Ill do artigo 10 da
LPI incluem:(i) analise de mercado, leilbes, consorcios,
programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS
“Point of Sale”;transferéncia de fundos - através de uma rede
bancaria ou caixa eletrbnico, o qual, entre suas etapas
funcionais, inclui calculos cambiais e de taxas de
servico,métodos bancarios, processamento de impostos,
sequros, analise de patrimbnio, andlise financeira,métodos de
auditoria, planejamento de investimentos, planos de
aposentadoria, convénios médicos, méetodos de compras on-
line;método de vendas de passagens aéreas pela internet,

entre outros.

1.11 O fato de um método ser aplicado a area financeira, tais

como, bancos, nado necessariamente significa o

Renumeracao de 1.11 para 1.10

Renumeracao




TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

enquadramento do mesmo como método financeiro. Ha que
se avaliar a matéria reivindicada como um todo, se a mesma

resolve um problema de natureza técnica.

Exemplo: Método que realize a identificacdo de uma nota
bancaria pelo seu padrdo de imagens, cores e textos, &
considerado invencao, por se tratar de um problema técnico,
ainda que o método esteja especificamente adaptado a uma
nota bancaria. Neste caso o problema técnico diz respeito a
identificacdo e contagem de objetos, 0 que ndo se configura

como método financeiro.

1.12 Um método de operacdo de uma maquina bancaria,
caracterizado pelas etapas de leitura do cartdo do usuério,
identificacdo e comparacdo de uma senha com as
informacgdes do cartdo, proporciona uma solugéo técnica nao
financeira, que é a autenticacao do usuario. Desta forma, tal
método pode ser considerado invencdo. Outras solugdes
referentes a protocolos de comunicacéo, criptografia aplicada
em contas bancéarias ou conversao de formatos de dados,

também podem ser consideradas invencgao.

Renumeracgao de 1.12 para 1.11

Renumeracao
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TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao IV - Obras Literarias, Arquitetonicas, Artisticas e Cientificas ou Qualquer Criacao Estética — Inciso IV do artigo 10 da LPI”

1.13 Uma criacdo estética por definicdo se relaciona a um | Renumeracado de 1.13 para 1.12 Renumeracao
artigo que apresenta outros aspectos nao técnicos, cuja

apreciacao é essencialmente subjetiva.

Exemplo: Uma pintura ou escultura.

1.14 Se, entretanto, o artigo também apresenta caracteristicas | Renumeracao de 1.14 para 1.13 Renumeracgao
técnicas, o0 mesmo pode ser considerado invengao.

Exemplo: Uma banda de rodagem de um pneu.

1.15 O efeito estético ndo é levado em conta na avaliacdo de | Renumeracao de 1.15 para 1.14 Renumeracao
uma invencdo, nem em um produto nem em uma

reivindicacao de processo.

Exemplo: Um livro reivindicado somente em termos do efeito

artistico ou estético do seu conteudo de informagéo, de seu

layout ou de sua fonte de letra, ndo seria considerado

invencdo, e nem uma pintura definida pelo efeito estético de

seu tema ou pelo arranjo de cores, ou pelo estilo artistico, tal

Ccomo o impressionismo.

1.16 Apesar disso, se um efeito estético é obtido por uma | Renumeracao de 1.16 para 1.15 Renumeracao
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

estrutura técnica ou outros meios técnicos, embora a criagao
estética por si s6 ndo seja considerada invencao, os meios

para sua obtencao podem sé-lo.

Exemplo!: Um tecido com uma aparéncia atrativa, obtido por
meio de uma estrutura em camadas ndo previamente usada

para este proposito, pode ser considerado invencgao.

Exemplo2: Um livro definido por uma caracteristica técnica de
encadernacdo ou colagem poderia ser patenteavel, mesmo
que também apresente efeito estético, assim como
similarmente uma pintura definida pelo tipo de tecido, ou pelos

corantes ou aditivos usados.

11
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1.17 Um processo para produzir uma criacao estética também

pode ser considerado invencgao.

Exemplo': Um diamante pode apresentar uma forma estética
particular (ndo considerada invencdo), produzida por um
processo técnico novo. Neste caso, o processo pode ser

considerado invengé&o.

Exemplo?: Uma nova técnica de impressdo para um livro
resultando em um layout particular com efeito estético pode
ser considerada invencéo, juntamente com o livro obtido como

um produto daquele processo.

Renumeracao de 1.17 para 1.16

Renumeracao

Secao V - Programa de computador em si - Inciso V do artigo 10 da LPI

1.18 O programa de computador em si, de que trata o inciso V
do artigo 10 da LPI, referese aos elementos literais da criagao,
tais como o cédigo objeto ou o codigo fonte, entendido como
conjunto organizado de instrugdes escrito em linguagem
natural ou codificada. Enquanto conjunto de instruc¢des, cddigo
ou estrutura, o programa de computador em si nado é
considerado invencéao, e portanto nao é objeto de protecao por

patente por ser mera expressdo de uma solucao técnica,

Renumeracgao de 1.18 para 1.17

Renumeracao
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sendo intrinsecamente dependente da linguagem de
programacao.
1.19 O conjunto de instrucdes em uma linguagem, seja em | Renumeracao de 1.19 para 1.18 Renumeracao

cédigo fonte ou a estrutura de cédigo fonte, mesmo que as
instrucdes sejam criativas, ndo é considerado invencao, ainda

que proporcione efeitos técnicos.

Exemplo': Alteragbes no codigo fonte do programa, que
tragam o beneficio de maior velocidade, menor espaco em
memdria, modularidade, apesar de serem efeitos técnicos,

pertencem ao dmbito do programa de computador em si.

Exemplo?: O programa de computador, naquilo que é objeto

de direito autoral, ndo é considerado invengéo.

Exemplo®: Uma criacdo industrial - processo ou produto
associado ao processo - implementada por programa de
computador, que resolva um problema encontrado na técnica
que ndo diga respeito unicamente ao modo como este
programa de computador é escrito, pode ser considerada

invengao.

13
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1.20 Importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam | Renumeracao de 1.20 para 1.19 Renumeracao

decorrentes de mudancas no cédigo do programa de
computador, € ndo no método, a criagdo ndo € considerada

invencao.

14
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Secao VI - Apresentacao de informacdes - Inciso VI do artigo 10 da LPI
1.21 Qualquer criacdo caracterizada somente por seu | Renumeracado de 1.21 para 1.20 Renumeracao

conteudo informacional, tal como musica, texto, imagem e
dados é considerada apresentacdo de informacdo e, deste

modo, ndo é considerada invencgao.

Exemplo’: A apresentacdo das informagées contidas em uma

bula de medicamento ndo é considerada inveng&o.

Exemplo?: A atribuicdo de diferentes cores a diferentes pesos
usados em halteres, ndo € considerada invencdo, ¢é

considerada apresentacao de informacgées.

Exemplo®: O caso de divulgagcédo de informagbes em painéis
afixados no vidro traseiro de um veiculo, sem qualquer
funcionalidade, configura apresentacdo de informacées e,

portanto, ndo é considerado invengao.

Exemplo*: Painéis afixados no vidro traseiro de um veiculo,
que tratarem de uma pelicula especifica que preserva a

visibilidade do motorista, é matéria considerada invengéo.

15
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JUSTIFICATIVA

1.22 No caso de interfaces graficas com o usuério utilizadas
em computadores, 0s aspectos que dizem respeito apenas ao
seu conteldo informacional ndo sao considerados invencgao

por incidir no inciso VI do artigo 10 da LPI.

Exemplo: A matéria pleiteada em uma reivindicacao que
define uma interface grafica que trata da disposicao dos
icones na tela, sem qualquer efeito técnico ou funcionalidade,

néo é considerada invengao.

Renumeracgao de 1.22 para 1.21

Renumeracao

1.23 Por outro lado, o método associado aos aspectos

funcionais de tais interfaces pode ser considerado invengao.

Exemplo: Reivindicacdo que trate de interface grafica que
associa anotacbes pessoais com trechos do documento por
meio de tags XML pode configurar uma solugcdo técnica

considerada invengao.

Renumeracgao de 1.23 para 1.22

Renumeracgao

Secao VII - Regras de Jogo - Inciso VIl do artigo 10 da LPI

1.24 Regras de jogo nédo sdo consideradas invencao por
constituirem a solugéo de um problema nao considerado como

técnico, por exemplo, um método de solucdo de palavras

Renumeracgao de 1.24 para 1.23

Renumeracgao
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cruzadas. A automatizacao de uma regra de jogo, inventiva ou

nao, nao modifica o fato de que se trata de uma regra de jogo.

1.25 Nos pedidos de patentes de jogos devem ser eliminadas
do quadro reivindicatério quaisquer referéncias as regras do
jogo, que muitas vezes aparecem misturadas com descricdes
de carater técnico do pedido de patente. Jogos de tabuleiro
poderiam ser patenteados caso apresentassem, alguma nova
disposicdo ou formato, tais como recessos ou reentrancias
que facilitassem a fixagao das pecas, ou pés para evitar que o
tabuleiro escorregue ou que se adapte ao uso em ambientes
externos como a praia, bem como, disposi¢cées que permitem
a dobra do tabuleiro para acondiciona-lo em um menor

espaco, sao passiveis de protecao.

Renumeracgao de 1.25 para 1.24

Renumeracao

1.26 A disposicdo em linha e cores ndo é considerado
invencao aplicado sobre o objeto.

Renumeracgao de 1.26 para 1.25

Renumeracgao

Secao VIII - Técnicas e métodos operatdrios ou cirurgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacao no corpo humano

ou animal - Inciso VIl do artigo 10 da LPI

1.27 De acordo com o inciso VIl do artigo 10 da LPI, métodos

terapéuticos, operatoérios/cirargicos ou de diagnostico para

Renumeracgao de 1.27 para 1.26

Renumeracgao
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aplicagdo no corpo humano ou de animais ndo s&o

considerados invengao.

Meétodo Terapéutico

1.28 Métodos terapéuticos sao aqueles que visam a cura e/ou
a prevencao de uma doenca ou disfuncdo do corpo humano
ou animal, ou alivio de sintomas de dor, sofrimento e

desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas

condi¢cdes normais de saude.

1) Renumeracéo de 1.28 para 1.27

2) Solicita-se a inclusao da definicao do que é
um método terapéutico nao patenteavel. Por
exemplo, dosagens, posologia, etc.

1) Renumeracao

2) Dar clareza ao texto

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora
do corpo ndo sao considerados invencdo. Dentre estes
métodos estao incluidos: tratamento contra ectoparasitas.

Exemplo: Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando
laser, método para tratar um paciente através de didlise
extracorpérea ou um método de filtragem, no qual o sangue

filtrado é retornado para o corpo no final do processo.

1) Renumeracao de 1.29 para 1.28
2) Alteracao de texto e retirada de termo:

“1.29 Assim, os métodos de terapia realizados
dentro ou fora do corpo ndo sao considerados
estes métodos estao
de

ectoparasitas compreendendo.....

invencdo. Dentre

incluidos: método tratamento contra

Exemplo: Piethes, métodos de tratamento de
retina utilizando laser, método para tratar um
paciente através de dialise extracorporea ou

um método de filtragem, no qual o sangue

1) Renumeracao

2) Dar clareza ao texto

Retirar piolho por ser o
animal e nao se referir ao
tratar

método para

infestacao.

18
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filtrado é retornado para o corpo no final do
Processo.

1.30 Os seguintes formatos de reivindicagdes sao | Renumeracao de 1.30 para 1.29 Renumeracao

considerados como métodos terapéuticos: o tratamento de

condicdo médica Y caracterizado pela administracdo da

substancia X; o uso da substancia X caracterizado por ser

para tratar uma condicdo médica Y.

1.31 Embora tanto a prevencdo e a cura de doencas sejam | Renumeracéo de 1.31 para 1.30 Renumeracgao

considerados como métodos terapéuticos, deve haver uma
ligacédo direta entre o tratamento e a condicao a ser tratada ou
prevenida. Nesse sentido, métodos de higiene nao séao
considerados terapéuticos, embora possam resultar numa
reducao da incidéncia de infeccdo. Da mesma forma, métodos

puramente cosméticos nado sdo considerados como
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terapéuticos. Contudo, se o método cosmético estiver
diretamente relacionado com a prevencdo ou cura de uma
enfermidade, tal método sera enquadrado como tendo um
carater terapéutico associado e, portanto, ndo considerado

invencao.

1.32 Métodos de tratamento que ndo apresentam carater

terapéutico:

Exemplo': Meétodo para aumentar a producdo de Ia

caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;

Exemplo?: Método para hidratar a pele humana caracterizado
por aplicar a composicdo Y a pele humana prevenir o
envelhecimento precoce da pele - nesse caso, ndao ha
indicativo no pedido de que a composicdo e o método de
hidratacdo também possam ser usados para prevencdo de
alguma doenca de pele.

1) Renumeracéo de 1.32 para 1.31
2)_Alteracéo (inclusao e exclusao) de Texto:

Exemplo?: Método para hidratar a pele humana
caracterizado por aplicar a composicao Y a
pele humana para fins estéticos prevenir—o
envelthecimento-precoce-da-pele - nesse caso,
ndo ha indicativo no pedido de que a
composicdo e o método de hidratacdo também
possam ser usados para prevencao de alguma
doencga de pele.

1) Renumeragéo
2)  Melhor

Explicitar que é para fins

clareza -

estéticos

1.33 No entanto, existem alguns casos nos quais 0os métodos
podem ter simultaneamente carater terapéutico e nao-
terapéutico. Se o efeito nao-terapéutico € indissociavel do

efeito terapéutico, ou mesmo se é apenas uma consequéncia

Renumeracao de 1.33 para 1.32

Renumeracao
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secundaria da terapia, a matéria ndo é considerada invengéo.
Assim, métodos para a remocao da placa dental, ou impedir a
formacao de placas, sao considerados terapéuticos, uma vez
que o efeito terapéutico inerente de remover a placa nao pode
ser separado do efeito puramente cosmético de melhorar a
aparéncia dos dentes. Da mesma forma, no caso de
tratamentos de animais em que ha aumento na producao de
carne ou outro beneficio industrial como uma consequéncia
inevitdvel da cura ou profilaxia de uma patologia do animal,
nao € possivel dissociar o efeito terapéutico.

1.34 Por outro lado, métodos de reducao de pelos do corpo
podem ser utilizados por razbes puramente estéticas ou no
tratamento de hirsutismo (i.e. pode-se dissociar o carater
terapéutico, utilizando uma limitacdo negativa para excluséo

do hirsutismo), podendo ser passiveis de protecao.

1) Excluséo de todo item 1.34

1.34 Poroutro-lado,—métodosde-reducao-de
los.d I lizad ~

1) Nao pode usar limitagao

negativa, é proibido.

Meétodo operatdrio ou cirtrgico
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1.35 Todo método que requeira uma etapa operatéria, ou uma | Renumeracao de 1.35 para 1.33 Renumeracao
etapa invasiva no corpo humano ou animal é considerado
como método operatorio, incidindo naquilo que o artigo 10
(VIII) estabelece ndo ser invengéo.
1.36 Por definicdo, processos operatérios destinados a curar | Renumeracao de 1.36 para 1.34 Renumeracgao

doencgas sao ditos métodos cirurgicos ou cirurgia. A cirurgia
pode ser direcionada para a cura de doencgas ou profilaxia,
como por exemplo, se o apéndice ou as amigdalas sao
removidos antes do aparecimento de qualquer doenca a eles
associados, assim como métodos operatérios que néao
apresentem carater terapéutico, tal como, cirurgia com
finalidade estética. Da mesma forma, métodos que definem a
insercao ou implantacao de dispositivos por meios cirlrgicos

também ndo sdo considerados invengao.

1.37 Além disso, também serdo considerados métodos
operatorios os métodos invasivos tais como endoscopia,
puncéo, injecao, excisao e cateterismo. Da mesma forma, um
método para a implantacdo do embrido, bem como

inseminacao artificial in vivo, sera considerado um método

1) Renumeracao de 1.37 para 1.35

2) Esclarecer que é a aplicagdo em si da

injecao. Sugere-se modificar o texto:

Além disso, também serdo considerados

métodos operatérios os métodos invasivos tais

1) Renumeracao
2) Clareza do texto
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operatério, independentemente de sua finalidade.

como endoscopia, puncao, aplicacao de
injecdo, excisao e cateterismo. Da mesma
forma, um método para a implantagdo do
embrido, bem como inseminacao artificial in
vivo, sera considerado um método operatério,

independentemente de sua finalidade.

Meétodo de diagndstico

1.38 O diagnostico é a determinacdo da natureza de uma
condicao médica, geralmente por meio da investigacdo da sua
histéria, etiologia e sintomas e aplicacdo de testes. O
diagnéstico em si € um exercicio intelectual, que néo é

considerado invencgao.

1) Renumeracéo de 1.38 para 1.36

2) Alteracao (exclusao) de Texto:

1.38 O diagnoéstico é a determinacdao da
natureza de uma condicdo médica, geralmente
por meio da investigacdo da sua histéria,
etiologia e sintomas e aplicagdo de testes. O
diagnéstico em si—é-—um—exercicio—intelectual;

gue-ndo é considerado invencgao.

1) Renumeragéo

2) As vezes ndo depende

de exercicio intelectual,

exemplo diagndstico
gravidez por kit.

de

1.39 O método de diagnédstico envolve uma série de passos
que conduzem para a identificacdo de uma condigéo clinica,

que incluem etapas de analise e interpretacdo dos dados

Renumeracgao de 1.39 para 1.37

Renumeracao
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obtidos. Quando sdo para a aplicagcdo no corpo humano ou
animal, ndo sao considerados invengdo de acordo com o

disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI.

1.40 Um método de diagnostico para aplicacdo no corpo
humano ou animal de acordo com o disposto no inciso VIl do
artigo 10 da LPI incide, quando atende aos seguintes critérios:
(i) possui aplicagéo direta no corpo humano ou animal, como
por exemplo, no caso da determinagao de condicdes alérgicas
por exame de diagndstico aplicado no corpo, ou necessita da
presenca ou da participacdo do paciente para sua
interpretacdo; e (ii) permite a conclusao do estado clinico do
paciente, ou indicam diversos estados clinicos provaveis,
apenas baseando-se no processamento, andlise ou
interpretacdo de dados, informacbes e/ou resultados de

exames clinicos associados ao paciente.

1) Renumeracéo de 1.40 para 1.38

2) Alteracédo de texto:

“1.40 Um método de diagnéstico para
aplicacdo no corpo humano ou animal de
acerdo-com incide o disposto no inciso VIl do
artigo 10 da LPI ineide, quando atende aos

1) Renumeragéo

2) Sugestdo de texto para

melhorar a clareza

1.41 Sao citados alguns exemplos de métodos de diagnédstico

que nao sdo considerados invengao.

Exemplo':  Método de diagnostico automatizado de um

paciente, caracterizado pelo fato que compreende as etapas

1) Renumeracao de 1.41 para 1.39

2) Alteracao de texto:

“1.41

reivindicacao de métodos de diagndstico que

Sdo citados alguns exemplos de

1) Renumeragéo

2) Melhorar texto
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de:

(i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um
primeiro elemento de sintoma tendo um primeiro grau relativo

de importancia para o sintoma;

(i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um
segundo elemento de sinfoma tendo um segundo grau relativo

de importancia para o sintoma;

(iii) aplicar os graus relativos de importdncia para os sintomas,
de modo a obter um escore de diagnosticos para a conclusdo

de uma condicdo médica.

Exemplo?: Meétodo de diagndstico de doencas oclusivas em
pacientes, caracterizado pelo fato de que compreende:

(i) estabelecer dados basicos separados de tamanho e
medicbées de angulo das marcacées da harmonia facial e
valores compilados a partir de um grupo de faces;

(i)  acessar as caracteristicas faciais do paciente, dispor
marcagbes nas estruturas faciais, e medir o tamanho e angulo
do rosto do paciente

(i) comparar os valores de marcagbes medidos e as

ndo séo considerados invengao.”
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medicbées de angulos e valores dos pacientes aos dados
basicos correspondentes.
1.42 Tal método consiste em compilar e estabelecer dados | Renumeracao de 1.42 para 1.40 Renumeracgao

padrdo sobre medicdes faciais, dispondo e realizando
marcac¢des nos pacientes, e comparar os dados para o
estabelecimento de um diagnéstico, sendo, portanto, aplicado
no corpo humano e necessitando do paciente para sua

interpretacéo.

1.43 Ja os testes in vitro, realizados em amostras de sangue
ou outros tecidos removidos do corpo, sdo, por conseguinte,
considerados invencdo. Além disso, os métodos de
diagnéstico podem incluir etapas in vivo e in vitro. Nesses
casos, se 0 método reivindicado inclui etapas técnicas
realizadas in vivo, que sejam indissociaveis da etapa in vitro, o
método como um todo sera considerado como sendo aplicado
sobre o0 corpo e, portanto, ndo considerado invencao. Além
disso, o tratamento de tecidos, células ou fluidos corporais
depois destes terem sido removidos do corpo humano ou

1) Renumeracéo de 1.43 para 1.41

2) Alteracédo de texto:

“1.43 Os métodos de diagndstico podem incluir
etapas in vivo e in vitro. J& os métodos de
diagnostico compreendendo testes in vitro,
realizados em amostras de sangue ou outros
tecidos removidos do corpo, s&o, por
conseguinte, considerados invencao. Nesses
€asos; Se 0 método reivindicado inclui etapas

1) Renumeragéo
2) Melhor redagéo

3) Exclusdo do texto para
melhor entendimento.
Sugerimos a criacdo de
novo item para este texto.

26




27

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

animal, ou métodos sobre eles aplicados, tais como, métodos
in vitro sdo considerados passiveis de protecdo. Nessa
situacao tém-se os métodos de medicao de enzimas e glicose
no sangue, hemograma, testes de sorologia, dentre outros.

técnicas realizadas in vivo, que sejam
indissociaveis da etapa in vitro, o método como
um todo serd considerado como sendo
aplicado sobre o corpo e, portanto, nao

considerado invengao.

3) Alteracao (retirada) de texto:

1) Criacdo de novo item - Inclusdo da

numeragao 1.42 para o novo texto

“1.42 O tratamento de tecidos, células ou
fluidos corporais depois destes terem sido

removidos do corpo humano ou animal, ou

1) Inclusdo para melhor

clareza
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métodos sobre eles aplicados, tais como,
métodos in vitro sdo considerados passiveis de
protecdo. Nessa situagdo tém-se os métodos
de medicdo de enzimas e glicose no sangue,
testes de dentre

hemograma, sorologia,

outros.”

1.44 Adicionalmente, ndo sado considerados métodos de
diagnéstico os métodos de obtencao de informagdes do corpo
humano ou animal, quando os dados coletados representem
meramente um resultado intermediario que por si sé ndo sao

suficientes para uma decisao quanto ao diagndstico.

Exemplo': Métodos que séo passiveis de protegdo incluem
métodos de obtencdo e/ou processamento de imagens de
raios X, ressonancia magnética, além de processamento de
sinais  fisioldgicos, tais como, eletrocardiogramas e
eletroencefalogramas, para a obtengcdo de dados de um

paciente.

1) Renumeracao de 1.44 para 1.43

2) Alteracao (inclusdo) de texto:

Adicionalmente, ndo sao considerados

métodos de diagnostico os métodos de
obtencdo de informagdes do corpo humano ou
animal, dados  coletados

quando  o©s

representem  meramente um  resultado
intermediario que por si s6 ndo sao suficientes
para uma decisdo quanto ao diagndéstico.

Portanto, sdo passiveis de protecéao.

1) Renumeragéo

2) Melhor clareza no texto.
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Secao IX - O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais — Inciso I1X do artigo 10 da LPI

1.45 O todo ou parte de materiais biolégicos, ainda que
isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam
correspondentes de ocorréncia natural, ndo havendo como
distingui-lo destes, ndo sera considerado invengéo, de acordo
com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

1) Renumeracao de 1.45 para 1.44
2) Exclusdo de texto: +45-O-todo-ou-parie-de
iais_biologices—aind isolados.

I I . -
| I istinauido_d i .
dorade_i sod I
i inciso X do. artiae 10-da LI

3) Inclusédo de texto: 1.44 O todo ou parte dos

seres vivos naturais e materiais biol6gicos
encontrados na natureza — ainda que dela
isolados, ou produzidos de forma sintética
que possuam correspondentes de ocorréncia
natural, ndo havendo como distingui-los dos
sdo  considerados

naturais —, produtos

biol6gicos naturais, e nao serao

considerados como invengdo, pois incidem no

1) Renumeracao
2) Texto nao esta
harmonizado com a

Diretriz de Biotecnologia
publicada em 12 de
marco de 2015.

Inclusdo do texto da
Diretriz de Biotecnologia
12 de
margo de 2015 para fins
de

evitar

publicada em

harmonizacdo e
duplicidade de
texto.
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art. 10 (IX) da LPI.
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JUSTIFICATIVA

1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI aplica-se a
reivindicacées de produto. Para reivindicagdes de processo,
como processos, métodos, usos, aplicagdes, entre outros, o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-se unicamente
a processos biologicos naturais, dispondo que estes nao sao
considerados invencdo. Quando o processo reivindicado
envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biolégicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou
germoplasma, mas nao consiste em um processo bioldgico
natural, ndo ha nenhum impedimento para a sua
patenteabilidade de acordo com o disposto no inciso IX do
artigo 10 da LPI. Dessa forma, o processo que utiliza um
produto natural representa o resultado de uma intervencao

humana e é considerado invengao.

Exemplo ': O processo classico de obtencdo de plantas ou
animais ndo € invengdo. Do mesmo modo, processos que
possuam somente etapas que mimetizem eventos que
ocorram na natureza, ndo sdo considerados invengdo. Em

contraste, os métodos baseados na engenharia genética,

1) Renumeracao de 1.46 para 1.45

2) Alteracéo (exclusdo) parte de texto:

3 i inciso 1X_d : ) da LP
aplica-se—a—reivindicacbes—de—produto. Para

reivindicacbes de processo, COMO Processos,

métodos, usos, aplicagdes, entre outros, o
disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI
refere-se unicamente a processos bioldgicos
nao sao

naturais, dispondo que estes

considerados invencao.

1) Renumeracao

2) O item trata somente de

reivindicacoes
processo, nao
necessario
as reivindicagcbes

produto.

de

sendo

mencionar

de
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onde a intervengdo técnica é significativa, sdo considerados

invengéo.

Invengcoes nao patenteaveis — Artigo 18 da LPI
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Secao | O que for contrario a moral, aos bons costumes

e a seguranca, a ordem e a saude publicas - Inciso | do Artigo 18 da LPI

1.47 Nao cabe ao Examinador a avaliacdo dos efeitos
econbmicos e sociais da concessdo de patentes em campos
especificos da tecnologia e a correspondente restricao da

matéria patenteavel.

Exclusao do texto do item 1.47.

Solicitamos a exclusao,

pois o texto ndo €
compativel com a atividade
inventiva, que considera a

importancia econdémica.

1.48 consideradas nao

patenteaveis quando for necessario evitar a exploragcdo em

Invengbes podem ser como
seu territério, de modo a proteger a ordem publica ou a
moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saude
humana, animal ou vegetal ou para prevenir sérios prejuizos
ao meio ambiente, desde que esta determinacédo nao seja feita

apenas por que a exploracao é proibida por sua legislacéo.

1) Renumeracéo de 1.48 para 1.46

2) Alteracdo de Texto:

“Invengdes podem ser consideradas como néo
patenteaveis quando for necessario evitar a
exploragdo em seu territério nacional, de modo
a proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude
humana, animal ou vegetal ou para prevenir

sérios prejuizos ao meio ambiente, desde—gue

| nacio_nie_seiafel
loracio_d hid
loqislacio.”

1) Renumeracao
2) Dar clareza ao texto

conflito com TRIPS.
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PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

1.49 Qualquer invencdo cuja exploracdo comercial seja
contraria a ordem publica ou moral é especificamente excluida
de patenteabilidade. Isto visa negar protecdo a invencodes
tipicas de induzir caos ou desordem publica, ou que levem
comportamento criminoso ou outro geralmente ofensivo.
Minas terrestres sdo um exemplo Obvio disto, apesar desta
provisao ser invocada somente em casos raros e/ou extremos.
Um teste correto a ser aplicado € considerar se é provavel que
0 publico em geral consideraria a invencdo perturbadora a
ponto da concessao dos direitos de patente ser inconcebivel.
Se este é claramente o caso, objecao deve ser levantada. A
simples possibilidade de abuso de uma invengcdo néo é
suficiente para negar protecado patentaria, se a invencao puder
ser explorada de um modo que nao infringe nem infringiria a

ordem publica e a moral.

Renumeracao de 1.49 para 1.47

Renumeracao
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JUSTIFICATIVA

1.50 Deve-se ter especial atencdao a pedidos nos quais a

invengao tem uso tanto ofensivo como nao ofensivo.

Exemplo': Em um processo para a abertura de cofres de
seguranga, 0 uso por um meliante é considerado ofensivo,
mas ndo para o0 uso por um chaveiro em uma situacdo de

emergéncia. Neste caso, ndo deve haver objecao.

Exemplo? Similarmente, se uma reivindicacdo define uma
maquina de copias resultando em uma precisdo aperfeicoada
de reproducdo, e uma modalidade desta maquina pode
compreender caracteristicas adicionais - ndo reivindicadas,
mas aparentes para um técnico no assunto - tendo como
unico propodsito que a mesma também permitiria a reprodugcéo
de faixas de seguranca em cédulas de dinheiro, similares
aquelas em cédulas genuinas de dinheiro, o aparelho
reivindicado cobriria uma modalidade para a fabricagcdo de
cédulas de dinheiro falsificadas, o que seria considerado
contrario a ordem publica. Nao ha, entretanto, razdo para
considerar que a maquina de copias, tal como reivindicada,

seja excluida de patenteabilidade, visto que suas propriedades

Renumeracao de 1.50 para 1.48

Renumeracao
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JUSTIFICATIVA

aperfeicoadas podem ser usadas para diversos propdsitos
aceitaveis. Entretanto, se o pedido contem uma referéncia
explicita a um uso contrario a ordem publica ou moral, deve-se

levantar uma objecéo para a retirada desta referéncia.

1.51 No caso da biotecnologia, considerando que este € um
campo tecnoldgico gerador de invencdes que tratam de
matéria que podem levantar questdes morais e de ordem
publica, a doutrina atual permite que o INPI recuse o
patenteamento dessas inveng¢des de acordo com o disposto
no inciso | do artigo 18 da LPl. Como exemplos, né&o-

exaustivos, temos:
(i) processos de clonagem do ser humano;

(i) processos de modificagdo do genoma humano que
ocasionem a modificacdo da identidade genética de células

germinativas humanas; e

(iii) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento

Renumeracgao de 1.51 para 1.49

Renumeracgao
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aos mesmos sem que nenhum beneficio médico substancial

para o ser humano ou animal resulte de tais processos.

Secao Il - As substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificacao de suas propriedades fisico-
quimicas e os respectivos processos de obtencao ou modificacao, quando resultantes de transformacao do nucleo atémico — Inciso | do Artigo
18 da LPI

1.52 Os métodos de fissdo ou fusdo nuclear em si, assim | Renumeracao de 1.52 para 1.50 Renumeracao
como seus produtos, ndo sado patenteaveis de acordo com o
inciso Il do Art. 18 da LPI. Entretanto, podem receber o
privilégio os processos ou métodos que envolvam materiais

radioativos mas que ndo compreendam a transformacao do
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JUSTIFICATIVA

nucleo atémico. Por exemplo, um método para a separacao de
deutério e tritio a partir de uma massa de hidrogénio (que ja
contém esses isotopos) seria patenteavel. O fato de um
meétodo ser aplicado a engenharia nuclear, por exemplo em
um reator ou acelerador de particulas, nao necessariamente
significa que o mesmo esteja em desacordo com o referido
inciso. Um método de confinamento magnético, por exemplo,
pode ser utilizado tanto para a producdo de condensados de
Bose-Einstein (ndo vedados pelo inciso) quanto para produgcdo
de substancias por fusao nuclear (vedadas pelo inciso). Nesse
caso, o Examinador deve identificar o problema técnico a ser
resolvido e verificar se o pedido em questéo pleiteia, direta ou
indiretamente, o processo de fusgo ou de fissdo em si (vedado
pelo inciso), ou se tem por objetivo as tecnologias associadas
ao confinamento, a geracdo de energia a partir do
aproveitamento de particulas ou do calor emitidos na reagdo

nuclear, a materiais de contengao (ndo vedados pelo inciso).

1.53 Ademais, cabe ressaltar que o inciso em questdao nao
veda o0 patenteamento de dispositivos, maquinas,

equipamentos ou arranjos associados a tecnologia nuclear. O

Renumeracgao de 1.53 para 1.51

Renumeracao
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supracitado confinamento magnético pode ser realizado a
partir de um arranjo experimental que, se compreender
aplicacédo industrial, novidade e atividade inventiva frente ao
estado da técnica, podera receber o privilégio requerido. Da
mesma forma, outros exemplos destas tecnologias sdo os
equipamentos de deteccdo de particulas e radiagéao
eletromagnética, bombeamento de gases, camaras e bombas

de vacuo, sensores, sistemas de controle, etc.

1.54 Outros exemplos de matérias que sdo vedadas de acordo
com o disposto no inciso Il do artigo 18 da LPI s&o citados a

sequir.

Exemplo’: Método de enriquecimento de isétopos radioativos
em que a excitagdo dos nucleos é feita por elétrons e fotons
de alta energia (na forma de RX) ou, até mesmo, por um
LASER como, tal como é descrito no documento US6137073;

Exemplo?: Meétodo de producdo de isotopos radioativos
utilizando aceleradores de particulas, tal como descrito no
documento US20110194662;

Exemplo®: Método de fusado nuclear para produzir elementos

Renumeracgao de 1.54 para 1.52

Renumeracgao
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leves para serem usados como combustivel em um segundo

reator nuclear,

W02009142530.

tal como descrito

documento
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1.55 Sao citados a seguir exemplos de matérias que nao séao
vedadas de acordo com o disposto no inciso Il do artigo 18 da
LPI.

Exemplo': Método de controle interno de um reator através de
um  dispositivo  elétrico, tal como no documento
W02012078939; Exemplo2: Sistema de despressurizacdo
automatizada em um reator nuclear, tal como no documento
US201201655597; Exemplo3: Sistema de desligamento de um

reator nuclear, tal como descrito no documento EP2463864;

Exemplo*; Reator nuclear de agua pressurizada (PWR)
compacto, tal como descrito no documento US20120076254;
Exemplo®: Reator para produzir fusdo nuclear controlada, tal
como descrito no documento WO2012003524.

Renumeracao de 1.55 para 1.53

Renumeracao

Secao lll - O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial — previstos no artigo 82 e que nao sejam mera descoberta — Inciso Ill do Artigo 18 da LPI

1.56 Com relacdo aos micro-organismos transgénicos, o
paragrafo Unico do artigo 18 (Ill) da LPI define que “Para os

fins desta Lei, micro-organismos transgénicos sao

Renumeracao de 1.56 para 1.54

Renumeracao
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organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composigdo genética, uma caracteristica normalmente nao

alcancavel pela espécie em condicdes naturais.”

1.57 De acordo com essa definigdo, o termo micro-organismo
transgénico abrange microorganismos que sao obtidos a partir
de qualquer técnica que tenha por consequéncia a alteragéao
da composicdo genética nao alcangavel pela espécie em
condicdes naturais por interferéncia humana direta.

1) Renumeracao de 1.57 para 1.55

2) Alteracéo (inclusao) de texto:

“De acordo com essa definicdo, o termo micro-
organismo transgénico abrange
microorganismos que sao obtidos a partir de
qualquer técnica que tenha, por consequéncia,
a alteracdo da composicdo genética, nao
alcancavel pela espécie em condigoes
naturais, por interferéncia humana direta. Essa
definicdo nao se limita aos microorganismos
que tiveram inseridos genes exdgenos e/ou de

outros organismos.”

1) Renumeracao

2) Adequar ao item 4.3.2
da Diretriz de
Biotecnologia publicada
em Marco de 2015.

1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para
bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares que nao sao
classificadas no Reino Plantae e protozoarios. Dessa forma,

Renumeracgao de 1.58 para 1.56

Renumeracgao
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JUSTIFICATIVA

dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou
transgénicos, a LPI permite apenas o patenteamento de

micro-organismos transgénicos.

Capitulo Il Aplicacao Industrial

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a invengdo €
considerada suscetivel de aplicacdo industrial quando possa
ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria. O
conceito de aplicagdo industrial deve ser analisado com a
devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicavel
também as industrias agricolas e extrativas e a todos os

produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.02 O termo industria deve ser compreendido como incluindo
qualquer atividade de carater técnico que nao tenha carater
individualizado, ou seja, personalizado e/ou especifico para

um unico individuo, sem caracteristica de repetibilidade.

Exemplo’: Um método de arremessar uma bola de basquete.

1) Alteracdo do texto:

“2.02 O termo industria deve ser compreendido
por incluir eemeo—incldinde qualquer atividade
de carater técnico que nao tenha carater
individualizado, ou seja, personalizado e/ou
especifico para um Unico individuo, sem

caracteristica de repetibilidade.

Sugestao de Exemplo!: Trabalhos manuais,

1) Renumeragéo

2) Melhor redagéo, vide o
exemplo fornecido WIPO.

43




44

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

como por exemplo, artesanato.”

2.03 Considerando o fato de que uma inddstria ndo existe no
sentido de fazer ou usar algo que n&o tenha uma finalidade
conhecida, é necessario que a invencao pleiteada tenha uma
utilidade e que o relatorio descritivo identifique qualquer forma
pratica de explora-la. Dessa forma, concepgdes puramente
abstratas ou indicagbes especulativas nao satisfazem o

requisito de aplicacao industrial.

2.04 O conceito de aplicagdo industrial nao implica
necessariamente no uso de uma maquina ou na manufatura

de um artigo.
Exemplo': Processo para dispersdo de neblina.

Exemplo?: Conversao de uma forma de energia em outra.

1) Retirada dos exemplos ou Esclarecer que os
exemplos tém aplicabilidade industrial.

1)  Os nao

esclarecem o

exemplos
conceito
utilizado. Assim, se faz
necessario esclarecer que
0s exemplos tem

aplicabilidade industrial.
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2.05 A invencdo que nao apresenta aplicacao industrial é
aquela que é operavel de uma maneira claramente contraria

as leis de fisica estabelecidas.

Exemplo: Maquina de movimento perpétuo.

2.06 Métodos de teste geralmente devem ser considerados
como invengdes suscetiveis de aplicagdo industrial e,
portanto, patenteaveis, se o teste é aplicavel para melhoria ou
controle de um produto, aparelho ou processo que em si é
considerado suscetivel de aplicagdo industrial, como por
exemplo, teste de produtos industriais ou algum outro
fendmeno (p.ex. para determinacdo da poluicdo do ar ou da

agua), é considerado suscetivel de aplicacao industrial.

Capitulo lll Estado da Técnica

Definicao e Conceitos Gerais

3.01 De acordo com o paragrafo primeiro do artigo 11 da LPI,
o estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado
acessivel ao publico antes da data do depdsito do pedido de
patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer
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outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto no
artigo 12 - periodo de graca, artigo 16 - prioridade unionista e
artigo 17 - prioridade interna da LPI.

3.02 Nao ha restricdes geograficas, de idiomas ou meios pelos
quais a informacao relevante foi tornada acessivel ao publico,
bem como nenhum limite de tempo é estipulado para os

documentos ou outras fontes de informacao.

Data relevante para busca de anterioridades

3.03 A data a ser utilizada nas buscas de anterioridade devera
ser considerada a data relevante, ou seja, a data de depdsito
ou a data de prioridade, quando houver. E preciso lembrar
também que reivindicagbes diferentes ou diferentes
alternativas pleiteadas em uma reivindicagdo podem ter
diferentes datas relevantes. Os requisitos de patenteabilidade
deverao ser analisados para cada reivindicagdo, ou parte de
uma reivindicacdo quando esta apresenta varias alternativas.
O estado da técnica relativo a uma reivindicagcao ou parte de
uma reivindicagdo podera incluir matéria que pode nao ser

passivel de citacao contra outra reivindicagao ou parte de uma
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reivindicagdo, porque esta ultima tem uma data relevante
anterior. Evidentemente que, se todos os documentos do
estado da técnica estavam disponiveis ao publico antes da
data do documento de prioridade mais antigo, o Examinador
nao devera se preocupar com a associacdo de datas de
prioridade para cada matéria reivindicada.

3.04 Uma descricao escrita, tal como um documento, deve ser
considerado como disponibilizado ao publico se, na data
relevante, foi possivel ao publico ter conhecimento do
conteudo do documento, e se nao havia questbes de
confidencialidade restringindo o uso ou disseminacao de tal

conteudo.

Exemplo: Modelos de utilidade alemaes sdo prontamente
disponibilizados ao publico em sua data de depdsito, o que

precede a data de publicacdo oficial.

3.05 O relatério de busca nao deve citar documentos em que
ha duvidas em relacdo a disponibilidade dos mesmos ao
publico, e a data precisa da publicacado de qualquer

documento.

1) Alteracéo de texto:

“38.05 O relatério de busca nao deve citar
documentos em que ha duvidas em relacao a

disponibilidade e a data precisa da publicacao

1) Sugerimos nova redacéao

para melhor entendimento.

47




48

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

de—qualquer—documento dos mesmos ao

publico.”

Descricao suficiente

3.06 Uma matéria s6 pode ser considerada acessivel ao
publico e desta forma compreendida no estado da técnica, de
acordo com o disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da LPI, se
a informacdo disponibilizada for adequada para que um
técnico no assunto coloque em pratica a dita matéria,
considerando-se o conhecimento geral no campo especifico

da matéria disponivel a época.
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3.07 A anterioridade ndo pode ser uma mera abstracdo mas

deve ser factivel de realizagao.

Exemplo: Um pedido de patente reivindica um método de
recuperacdo de navios naufragados, que consiste na insercgo
de corpos flutuantes dentro do navio através de um tubo
lancado por uma embarcacdo de resgate. Pelo método, a
insercdo destes elementos prossegue até que a forca de
empuxo seja suficiente para levantar o navio do fundo do mar
e trazé-lo a superficie. Uma revista em quadrinhos do Pato
Donald de 1949 “The Sunken Yacht, de Carl Barks” que
descreve um método para a recuperacdo de navios
naufragados utilizando bolas de ténis de mesa ndo podera ser
usado como estado da técnica para este pedido, pois a revista
ndo traz informacgédes suficientes para a concretizacdo do

método nela descrito.

1) Alteracéo de texto:

“8.07 A anterioridade ndo pode ser uma mera

abstracdo, mas deve ser factivel

realizagédo.”

de

1) Melhor redacao

Documentos em lingua nao oficial

3.08 E pratica administrativa do INPl a utilizacdo de
documentos estrangeiros nas buscas realizadas durante o
exame da patente. Portanto, ndo existe qualquer obstaculo ao
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aproveitamento dos documentos apresentados em lingua néo

portuguesa.

3.09 Se o requerente ou terceiros apresentarem documentos
em idioma estrangeiro que o Examinador ndo tenha dominio,
cabe-se solicitar aos mesmos a tradugdo simples destes
documentos para o portugués ou a apresentacdo do mesmo
documento em algum outro idioma de dominio do Examinador,
e uma declaracao do interessado de que a dita traducao é fiel
ao documento original, com base no artigo 22, § 1°, da Lei n®
9.784 - Lei que estabelece normas bésicas sobre o processo
administrativo no ambito da Administracao Federal direta e
indireta, visando, em especial, a protecido dos direitos dos
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da

Administracao.

1) Alteracéo de texto:

“3.09

apresentarem

Se o requerente ou terceiros

documentos em  idioma
estrangeiro que o Examinador n&o tenha
dominio, cabe-se solicitar aos mesmos a
traducdo simples destes documentos para o

portugués ou a apresentacao...”

1) Melhor redacao

3.10 Por outro lado, no caso em que o Examinador apresenta
documento em idioma estrangeiro que o requerente nao tenha
dominio, este ultimo podera solicitar ao INPI uma traducgao
simples das partes do documento utilizadas no parecer. Neste

caso, o Examinador podera fazer uso de maquinas de

1) Retirada integral de texto do item 3.10

1)  Solicitamos

retirada

integral do texto, pois o

proprio titular do pedido de

patente ou

procurador/agente

seu

que
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traducao.

devera providenciar a

traducao.

Em todos os escritérios de
Pl do mundo trabalham
desta forma.

Documentos patentarios de anterioridade ainda nao publicados a data relevante do pedido em exame (arti

go 11 § 22 da LPI)

3.11 O estado da técnica também compreende o conteudo
completo de pedidos depositados no Brasil, cuja data de
depodsito ou de prioridade seja anterior a data do depdsito do
pedido em questdo, mas que tenha sido publicado, mesmo
gue subsequentemente a esta data. Tais documentos servem
apenas para fins de afericdo de novidade. Por “conteudo
completo” entende-se toda a revelacdo, isto &, o relatério

descritivo, desenhos, reivindicacdes e resumo, incluindo:
(i) qualguer matéria explicitamente revelada;

(i)  qualquer matéria para a qual uma referéncia véalida a
outros documentos é feita, tais como, se um documento é
citado em um pedido tal como originalmente depositado, o
conteudo deste documento € considerado parte do estado da

Renumeracao de 3.11 para 3.10

Renumeracao
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técnica; e
(iii)  estado da técnica tanto quanto explicitamente descrito.
Meios de Divulgacao
3.12 Os meios de divulgacao do estado da técnica incluem | Renumeracgéo de 3.12 para 3.11 Renumeracao

documentos publicados, divulgacao por uso e divulgagéo por

outros meios.

Exemplo: Divulgagéo oral.
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3.13 E importante que tais divulgacdes sejam revestidas dos
seguintes elementos: certeza quanto a existéncia e a data;
suficiéncia de modo que um técnico no assunto seja capaz de
compreender devidamente o conteido da matéria exposta; e
publicidade, ou seja, que esteja disponivel ou suscetivel de
ser conhecida por terceiros (publico).

Renumeracao de 3.13 para 3.12

Renumeracao

3.14 A expressao "acessivel ao publico" de acordo com o
disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da LPI representa
situacdes onde a informacédo pode ser acessada por qualquer
pessoa. Nao é necessario que esta informacado se torne
realmente conhecida, bastando esta possibilidade

1) Renumeracao de 3.14 para 3.13
2) Alteracao de texto:

A expressao "acessivel ao publico", de acordo
com o disposto no paragrafo 1°do artigo 11 da
LPI, representa situacées onde a informacao
pode ser acessada por qualquer pessoa. Nao-é
L i ~
realmente——conhecida,—bastando——esta
inilidad

1) Renumeracao
2) Melhor  clareza

redacao

na

3.15 Deve-se observar que informacdes técnicas em
condicOes de segredo nao fazem parte do estado da técnica.
A condicdo de segredo inclui as situacées em que a obrigacao

em se manter o segredo advém de regulamentos ou acordos

Renumeracgao de 3.15 para 3.14

Renumeracao
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de confidencialidade.
3.16 Entretanto, se uma pessoa tendo a obrigacdo de manter | Renumeracgéo de 3.16 para 3.15 Renumeracao
segredo quebra o regulamento, acordo ou entendimento
implicito, descrevendo as informagdes e tornando as
tecnologias disponiveis ao publico, estas tecnologias devem
fazer parte do estado da técnica.

Secao | - Documentos Publicados

3.17 Documentos publicados sdo meios de disseminacao que | Renumeracéo de 3.17 para 3.16 Renumeracgao

devem indicar ou apresentar qualquer outra evidéncia que

comprove a data da publicacao.
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3.18 Os documentos com a definicdo acima podem ser
documentos impressos ou datilografados, tais como
documentos de patente, revistas e livros cientificos e técnicos,
anais de eventos, tais como, simpésios, seminarios e
workshops, teses de doutorado, dissertacbes de mestrado,
monografias, normas técnicas, documentos especializados,
livros texto, manuais técnicos, procedimentos ou relatérios
técnicos publicados oficialmente, jornais, catalogos de
produtos, e brochuras de propaganda. Podem ser também
materiais de audio ou video obtidos por meio elétrico, dptico,
magnético ou fotografico, tais como microfichas, filmes, filmes
negativos, fitas de video, fitas, DVDs e CD-ROMs. Podem ser
também documentos na internet ou na forma de outras bases

de dados on-line.

Renumeracao de 3.18 para 3.17

Renumeracao

3.19 Em caso de teses de doutorado, dissertacoes de
mestrado e monografias, a data relevante a ser considerada
para efeito de publicacdo serd a data da defesa, salvo os
casos em que tal defesa for realizada em condigbes de sigilo,
onde a data relevante sera a data de publicagcdo do

Renumeracao de 3.19 para 3.18

Renumeracao
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documento, se houver.

3.20 O enquadramento de um documento como uma
descricdo nao deve ser afetado pelo local ou idioma da
publicacdo, da maneira de aquisicdo, ou de sua idade. A
tiragem da publicacao, ou se o depositante esta ciente desta,

também nao sao de relevancia.

Renumeracao de 3.20 para 3.19

Renumeracao

3.21 Quanto a documentos publicados com as palavras
“Materiais Internos” ou “Publicacdo Restrita” ou outras
palavras semelhantes, se de fato foram distribuidas em um
ambito restrito e necessitaram ser mantidas confidenciais, nao
sdo encaradas como documentos publicados, no contexto da
LPI.

Renumeracgéo de 3.21 para 3.20

Renumeracao
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3.22 A data de uma publicacao é considerada como a data de
divulgagdo. Quando apenas o0 més ou ano especifico é
indicado como data de publicacdo, o ultimo dia do més ou do
ano deve ser considerado como a data de divulgacéo.
Normalmente, nos documentos originais as datas estao
localizadas na folha de rosto, ou seja, no inicio do documento.
Em alguns casos, a data somente é citada no final da
publicacdo. Entretanto, quando nao houver qualquer descricao
que permita identificar a data do documento, a Biblioteca do
INPI podera ser demandada para pesquisa junto aos editores.

Renumeracgéo de 3.22 para 3.21

Renumeracao

3.23 A certeza quanto a data e suficiéncia descritiva do
documento de anterioridade pode ser comprovada, por
exemplo, através de uma nota fiscal devidamente datada e
que especifica o produto de forma incontestavel. Catalogos e
desenhos de fabrica poderdao ser usados com as notas fiscais
com a finalidade de permitir a caracterizacdo do documento
quanto a sua suficiéncia descritiva, de modo que o conjunto da
prova - nota fiscal e catadlogo/desenho - ndo deixe duvidas de
que o objeto corresponde efetivamente aquele que se

Renumeracgéo de 3.23 para 3.22

Renumeracao
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pretende impugnar.

Secao Il - Divulgacgao Oral

3.24 Divulgacéo oral inclui conversas, relatos, palestras em

simpa@sios, radiodifuséo, transmissdo  televisiva e
cinematografia, que possam tornar as informacdes técnicas
conhecidas do publico. Para informagbes por conversas,
relatos ou palestras em simpésios, a data da acao deve ser
considerada como a data de divulgacao. Para informacdes de
radiodifusdo, transmissao televisiva ou cinematografia, que
possam ser recebidas pelo publico, a data de transmissao ou

mostra deve ser considerada como a data de divulgacgao.

1) Renumeracéo de 3.24 para 3.23

2) Exclusdo do texto e inclusdo no item

imediatamente posterior: “Divuigagie-oralinclui

1) Renumeracéao

2 e 3) Inversdo de textos
para ter maior clareza no

entendimento.
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lovici . fia

bid lo—piiblicoa-d I I
ou—mostra-deve-serconsiderada-como-a-data
o divulaacio.”

3) Inclusdo do texto: “Cabe ressaltar que

qualquer divulgacao oral deve vir
acompanhada de uma evidéncia da sua
origem, de seu conteudo por meio de um
registro, e data de divulgacdo, como, por

exemplo, uma transcricao de uma palestra.”

3.25 Cabe-se ressaltar que qualquer divulgacao oral deve vir
acompanhada de uma evidéncia da sua origem, de seu
conteldo por meio de um registro, e data de divulgacao,

como, por exemplo, uma transcricdo de uma palestra.

1) Renumeracéo de 3.25 para 3.24

2) Exclusdo do texto e inclusdo no item

imediatamente anterior: Gabe-se-ressaltar-que
| hlaacs | I .

3) Inclusdo do texto: “Divulgacao oral inclui

1) Renumeragéo

2 e 3) Inversao de textos
para ter maior clareza no

entendimento
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conversas, relatos, palestras em simpdésios,
radiodifusdo,  transmissdo  televisiva e
cinematografia, que possam tornar as
informacdes técnicas conhecidas do publico.
Para informagdes por conversas, relatos ou
palestras em simpoésios, a data da acédo deve
ser considerada como a data de divulgacéo.
Para informagdes de radiodifusdo, transmissao
televisiva ou cinematografia, que possam ser
recebidas pelo publico, a data de transmissao
ou mostra deve ser considerada como a data

de divulgacao.”

Secao lll - Divulgacao pelo Uso

3.26 A divulgacao por uso significa que pelo uso a solugcao
técnica é colocada em condigao de ser avaliada pelo publico.

Renumeracgao de 3.26 para 3.25

Renumeracgao
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3.27 Meios de divulgagéo pelo uso incluem produzir, utilizar,
vender, importar, trocar, apresentar, demonstrar ou exibir, que
possam tornar a informagéao técnica disponivel ao publico. Na
medida em que pelos meios acima a informacao técnica é
colocada em uma condi¢éo tal que o publico possa conhecé-
la, a divulgacdo por uso pode ser estabelecida, e ndo é
relevante se o publico de fato a conheceu. Entretanto, se na
exibicdo ou demonstracdo de um produto, nenhuma
explicagdo de conteudo técnico deste é provida de tal forma
que a estrutura e funcdo ou composicao do produto nao é
dada a conhecer a um técnico no assunto, a exibicdo ou
demonstracado nao constitui uma divulgagao por uso.

Renumeracgéo de 3.27 para 3.26

Renumeracao

3.28 Quando a divulgacao por uso refere-se a um produto,
esta pode ser estabelecida mesmo que o produto ou
dispositivo utilizado necessite de engenharia reversa para se
conhecer sua estrutura e funcao. Além disto, a divulgacao por
uso inclui também a divulgacdo em um estande de exibicao ou
em uma vitrine de materiais informativos ou materiais

diretamente visiveis, que sejam compreensiveis pelo publico,

Renumeracgao de 3.28 para 3.27

Renumeracgao
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tais como cartazes, desenhos, fotografias, exemplares e

amostras.

3.29 A data na qual o produto ou processo é disponibilizado
para o publico deve ser considerada como a data da

divulgacao por uso.

Renumeracao de 3.29 para 3.28

Renumeracao

3.30 No caso de documento, por exemplo, tal como uma
matéria jornalistica, que reproduza uma divulgagéao oral, tal
como uma conferéncia publica, ou informagédo dada de um uso
prévio, tal como uma mostra em uma exibicdo publica, a
divulgacao oral ou uso prévio tendo sido postos a disposicao
do publico antes da data de depésito do pedido, mesmo que o
documento em si tenha sido publicado depois da dita data de
deposito, o Examinador deve partir do principio de que o
documento representa fielmente a conferéncia, mostra ou
exibicdo publicas e, desta forma, considerar tal documento
como parte do estado da técnica.

Renumeracgao de 3.30 para 3.29

Renumeracgao

Material encontrado na internet usado como anterioridade

3.31 Conteudos provenientes da internet sé poderdo ser

aceitos como anterioridades em caso de haver comprovacao

Renumeracao de 3.31 para 3.30

Renumeracao
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de data da publicacao.
3.32 A restricdo do acesso a um circulo limitado de pessoas, | Renumeracéao de 3.32 para 3.31 Renumeracao

tal como por meio de senha, ou a exigéncia de pagamento
para o acesso - analoga a compra de um livro ou a subscricdo
de um jornal - ndo impede uma pagina da internet de fazer
parte do estado da técnica. E suficiente que a pagina da
internet esteja, em principio, disponivel sem qualquer grau de
confidencialidade. Paginas da internet nas quais a informacgéao
€ codificada de tal modo que a mesma nao possa ser lida de
modo geral - excluindo casos onde uma ferramenta de
decodificacdo é amplamente acessivel, com ou sem o
pagamento de uma taxa - € um caso onde a informacao é
considerada nao acessivel ao publico. Se antes da data de
depésito ou da prioridade do pedido de patente, um
documento armazenado na internet e acessivel através de um
endereco virtual (1) puder ser encontrado com a ajuda de uma
ferramenta publica de busca da internet através de uma ou
mais palavras-chave, todas relacionadas a esséncia da

matéria do documento e (2) permanecer acessivel no
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endereco por um periodo de tempo longo o suficiente a
qualquer pessoa, ou seja, a alguém sem nenhuma obrigacao
de manter o documento em segredo, tiver acesso direto e sem
ambiglidades ao documento, entdo o documento estara
disponivel ao publico de acordo com o disposto no paragrafo
12 do artigo 11 da LPI.
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3.33 Em relacdo a matéria divulgada em e-mails, a mesma | Renumeracéao de 3.33 para 3.32 Renumeracao
nao pode ser considerada como documento acessivel ao
publico, pois sdao entendidos como documentos revestidos de
confidencialidade.
3.34 O termo ‘"internet" refere-se a todos os meios que | Renumeracéao de 3.34 para 3.33 Renumeracgao

oferecem informacbes técnicas através de meios de
telecomunicagdes elétricas, incluindo a internet, bases de

dados comerciais e listas de discussao.

3.35 Divulgagdes na internet fazem parte do estado da técnica
de acordo com o disposto paragrafo 1° do artigo 11 da LPI.
Informagbes divulgadas na internet ou em bancos de dados
online sao consideradas a disposicao do publico a partir da
data que a informacao foi divulgada publicamente. Paginas da
internet frequentemente contém informacdes de grande
relevancia técnica. Algumas informacdes podem até mesmo
estar disponiveis apenas na internet a partir de tais paginas da

internet.

Exemplo: Manuais e tutoriais online para produtos de software

ou outros produtos com um ciclo de vida curto.

1) Renumeracéo de 3.35 para 3.34

2) Alteracdo de texto: “Divulgacdes na internet
fazem parte do estado da técnica de acordo
com o disposto paragrafo 1° do artigo 11 da
LPI. Informagdes divulgadas na internet ou em
bancos de dados online sdo consideradas a
disposicao do publico a partir da data que a
informacdo foi divulgada publicamente.
Paginas da internet frequentemente contém
informacées de grande relevancia técnica.

Algumas informagbes podem até mesmo estar

1) Renumeragéo

2) Melhor redacéao
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disponiveis apenas na internet-a—partir-de-tais
7 . | H l aa Et_”

3.36 Para o efeito da determinacédo do estado da técnica de
um pedido de patente, torna-se muitas vezes importante citar
publicacbes que podem ser obtidas a partir de paginas da

internet.

Exclusdo do texto na integra

1) O mesmo texto ja fora

descrito anteriormente

Secao | - Estabelecimento de uma data de publicacao

3.36 Uma informacao técnica eletrénica sem uma indicagéo da
data de publicacdo ndo pode ser citada como estado da

técnica.

Renumeracao de 3.36 para 3.35

1) Duplicacao

numeracao

2) Renumeracao

de

3.37 Estabelecer uma data de publicacdo tem dois aspectos.
Deve ser avaliado separadamente se uma determinada data é
indicada corretamente, e se o conteddo em questao foi

realmente disponibilizado ao publico a partir dessa data.

1) Renumeracéo de 3.37 para 3.36

2) Alteracao de texto:

“Estabelecer uma data de publicacdo tem dois
aspectos: Deve ser avaliado separadamente
se uma determinada data ¢é indicada
corretamente, e se o conteldo em questao foi
realmente disponibilizado ao publico a partir
dessa data.”

1) Renumeracao

2) Melhor clareza
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3.38 A natureza da internet pode tornar mais dificil estabelecer
a data real em que a informagéao foi tornada acessivel ao

publico.

Exemplo: Nem todas as paginas da internet mencionam
quando as mesmas foram publicadas. Além disso, paginas da
internet sdo facilmente atualizadas, mas a maioria ndo fornece
registros de material previamente apresentado, nem exibe
aqueles que permitam que o publico estabeleca precisamente

0 que foi publicado e quando.

Renumeracao de 3.38 para 3.37

Renumeracao

3.39 Quando um documento de internet é citado contra um
pedido ou patente, as mesmas consideracdes devem ser
realizadas tanto quanto para qualquer outra referéncia,
incluindo publicacbtes padroes em papel. Em muitos casos, os
documentos de internet apresentam uma data de publicagédo
explicita. Essas datas em principio sdo aceitas e o énus de
provar o contrario serd do depositante e uma evidéncia
circunstancial pode ser necessaria para estabelecer ou
confirmar a data da publicagao.

Renumeracao de 3.39 para 3.38

Renumeracao

3.40 Enquanto as datas de conteudo de divulgacdes na

Renumeracao de 3.40 para 3.39

Renumeracao
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internet podem ser tomadas a principio como validas, ha,
naturalmente, diferentes graus de confiabilidade. Quanto mais
confiavel a data da fonte da divulgacao, mais dificil sera para o

depositante contestar a mesma.

3.41 Quando uma divulgacédo de internet é relevante para o
exame, mas nao da qualquer indicacdo explicita da data de
publicacdo no texto de divulgacdo, ou se o depositante
questiona se uma determinada data ndo € confiavel, o
Examinador pode tentar obter mais provas para estabelecer
ou confirmar a data de publicagdo. Especificamente, ele pode

considerar a utilizagdo das seguintes informacoes:

(i) As informagoes relativas a uma pagina da internet disponivel a
partir de um servigo de arquivamento de internet, tais como o Internet
Archive, acessivel através da chamada "Wayback Machine"

www.archive.org. O fato do Internet Archive ser incompleto ndo diminui
a credibilidade dos dados arquivados. Ressalvas legais relativas a
precisdo das informagdes fornecidas, rotineiramente utilizadas em
paginas da internet, ndo devem ser consideradas para refletir

negativamente a precisao dos mesmos;

(i)  Registro de data relacionado ao histérico de modificagbes

Renumeracgao de 3.41 para 3.40

Renumeracgao
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aplicadas a um arquivo ou pagina da internet tais como disponivel para
paginas wiki, como Wikipedia e em sistemas de controle de versao,

como os utilizados para o desenvolvimento de software distribuido;

(iii)  Registro de data gerado por computador como disponivel a
partir de diretérios de arquivos ou outros repositérios, ou como
automaticamente acrescentado ao conteldo, tais como grupos de
discussao, datas de indexagao atribuidas a pagina da internet pelas
ferramentas de busca, tal como a partir do cache do Google. Estas
datas serao posteriores a data de publicagao do documento, uma vez
que as ferramentas de busca levam algum tempo para indexar uma

nova pagina da internet.

(iv)  Informacdo sobre a replicagdo das divulgagbes em varias

paginas da internet - paginas espelhos - ou em diversas versodes.

3.42 Também é possivel realizar consultas com o proprietario
ou o autor da pagina da internet ao tentar estabelecer a data
de publicacdo a um grau suficiente de certeza.

Renumeracgao de 3.42 para 3.41

Renumeracao

3.43 As seclOes a seguir tratam da confiabilidade dos diversos
tipos de divulgacao de internet.

Renumeracgao de 3.43 para 3.42

Renumeracgao
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Secao Il - Revistas Técnicas
3.44 As revistas técnicas online de editores cientificos sdo de | Renumeracéao de 3.44 para 3.43 Renumeracao
particular importancia para a determinacdo do estado da
técnica. A confiabilidade destas publicacbes € a mesma que a
das revistas tradicionais em papel, ou seja, muito elevada.
3.45 Note-se que a publicacdo na internet de um assunto | Renumeracéao de 3.45 para 3.44 Renumeracgao
especifico em uma revista pode ser anterior a data de
publicacdo da versao correspondente em papel. Neste caso, a
data de publicacdo do documento a ser considerada é a mais
antiga.
3.46 Se a data de publicacdo de uma revista online é vaga, | Renumeracgao de 3.46 para 3.45 Renumeracao

tais como apenas o0 més e o ano €& conhecido, e a
possibilidade mais pessimista - o ultimo dia do més - é tardia
demais, o Examinador podera solicitar a data de publicagédo
exata. Essa solicitacdo pode ser feita diretamente através de
um formulario de contato que o editor pode oferecer na
internet, ou por meio da biblioteca do INPI.
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3.47 As informagdes publicadas nas seguintes paginas da

internet sdo consideradas confiaveis:

(i) paginas da internet de editores que tém emitido
publicacbes bem estabelecidas, tais como paginas da internet
com os dados eletrénicos de jornais, revistas, que oferecem

publicacdes eletrbnicas de revistas académicas;

(i)  paginas da internet de instituicbes académicas, tais
como péaginas de sociedades académicas e universidades;

(iii)  péaginas da internet de organizagdes internacionais, tais
como dos organismos de normatizacdo que publicam

informagdes sobre padrao de medidas; e

(iv) péaginas da internet de organizagdes publicas, tais como
de ministérios e agéncias que publicam detalhes de atividades
de pesquisa, noticias de descobertas cientificas,
especialmente de institutos de pesquisa.

Renumeracao de 3.47 para 3.46

Renumeracao

Secao |

V - Outras Publicacoes

3.48 A internet também é usada para trocar e publicar

Renumeracao de 3.48 para 3.47

informacdes em outros formatos, por exemplo, grupos de

Renumeracao
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discussao da internet, blogs, arquivos de e-mail de grupos de
discussao ou paginas da wikipédia. Os documentos obtidos a
partir de tais fontes constituem também estado da técnica,
desde que a data de publicacdo possa ser estabelecida com
precisao e a disponibilidade do conteudo ao publico.

3.49 Marcacbes de data geradas pelo provedor de um
determinado servigo - geralmente vistas, tais como, em blogs,
grupos de discussdo, ou o histérico de versao disponivel a
partir de paginas da wikipédia - podem ser consideradas como
datas de publicacéo confiaveis.

Renumeracao de 3.49 para 3.48

Renumeracao

Secao V - Detalhes técnicos e observacoes gerais

3.50 Paginas da internet sdo, por vezes, divididas em quadros
(“frames”), cujo conteudo €& criado a partir de diferentes
origens. Cada um destes quadros pode ter a sua propria data
de publicagdo, que podera ser verificada. Em caso do
Examinador utilizar tal documento, o0 mesmo deve se certificar
de estar usando a data de publicagao correta, isto €, que a
data de publicacao citada refere-se ao conteudo pretendido.

Renumeracgao de 3.50 para 3.49

Renumeracgao

3.51 Alguns enderecos de internet - URLs sdo temporarios,

Renumeracao de 3.51 para 3.50

Renumeracao
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por exemplo quando sdo projetados para trabalhar apenas
durante uma Unica sessao - enquanto o usuario estiver logado
na pagina da internet. URLs longas com numeros e letras
aparentemente aleatérios sdo indicativos destas. A presenca
de tal URL nao impede a divulgacdo de ser utilizada como
estado da técnica, embora a URL n&o funcione para outras
pessoas — por exemplo: o depositante quando receber o
relatério de busca. Para URLs temporarios, o Examinador
devera indicar a forma como ele chegou a essa URL
especifica da respectiva pagina da internet, ou seja, quais
links foram seguidos, ou que termos de pesquisa foram
utilizados.

3.54 Ao imprimir uma pagina da internet, deve-se tomar
cuidado para que a URL completa seja claramente legivel. O
mesmo se aplica a data de publicacdo relevante em uma

pagina da internet.

Renumeracao de 3.54 para 3.51

1) Erro de numeragao

2) Renumeragéo

3.55 Deve-se ter em mente que as datas de publicagao
podem ser apresentadas em diferentes formatos,

especialmente no formato brasileiro/europeu dd/mm/aaaa, no

Renumeracgao de 3.55 para 3.52

1) Erro de numeragao

2) Renumeracao
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formato americano mm/dd/aaaa ou no formato [ISO
aaaa/mm/dd. A menos que o formato seja explicitamente
indicado, sera impossivel distinguir entre o formato brasileiro e

o formato americano para dia 1-12 de cada més.

3.56 O Examinador deve sempre indicar a data em que a
pagina da internet foi acessada. Ao citar a divulgacao da
internet, ele deve apresentar os dados do documento do
estado da técnica, tais como e onde obteve a data de
publicacao, bem como qualquer outra informacéao relevante.

Exemplo: Onde dois ou mais documentos relacionados séao
citados, como eles estao relacionados, e/ou indicando que um
determinado link no primeiro documento leva a um segundo

documento.
Exemplo segundo formato eletrénico ABNT:

KRUG, C A.; ANTUNES FILHO, H.. Melhoramento do
cafeeiro: Ill - Comparacao entre progénies e hibridos da var.
bourbon. Bragantia, Campinas, v. 10, n. 11, 1950.
Disponivel em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-

1) Renumeracéo de 3.56 para 3.53

2) Alteracédo de texto:

“O Examinador deve sempre indicar a data em
que a pagina da internet foi acessada. Ao citar
a divulgacao da internet, ele deve apresentar
os dados do documento do estado da técnica,
tais como a forma que se e-ende obteve a data
de publicacdo, bem como qualquer outra

informacao relevante”

1) Erro de numeracgao e

Renumeracao

2) Melhor clareza
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87051950001100004&Ing=pt&nrm=iso>.acessos
jul.2012.http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87051950001100004.

em 25

Referéncias cruzadas entre os documentos do estado da técnica

3.57 Se um documento "primario" refere-se explicitamente a

um

outro

documento "secundario"

como

fornecendo

Renumeracao de 3.57 para 3.54

Erro

de numeracao

Renumeracgao

e
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informacées  mais  detalhadas sobre  determinadas
caracteristicas, o ensino deste Ultimo deve ser considerado
como incorporado ao documento primario, se o documento
estava disponivel ao publico na data da publicacdo do
documento primario. A data relevante para fins de exame de

novidade, no entanto, &€ sempre a data do documento primario.

Erros nos documentos do estado da técnica

3.58 Erros podem existir em documentos do estado da
técnica, como por exemplo, um documento que descreva um
composto quimico com carbono pentavalente. Usando o

conhecimento geral comum, o técnico no assunto pode:

(i) ver claramente que a divulgacdo de um documento do

estado da técnica relevante contém erros, e

(i) identificar qual seria a Unica corregao possivel.

Renumeracao de 3.58 para 3.55

Erro de numeracéao

Renumeracao

3.59 Assim, os erros na divulgacdo nao afetam a sua
relevancia como estado da técnica, e o documento pode ser
considerado para avaliar sua relevancia para a

patenteabilidade.

Renumeracgao de 3.59 para 3.56

Erro de numeracéo

Renumeracgao
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Periodo de Graca — Artigo 12 da LPI

3.60 O periodo de graca estabelece uma excecao ao estado
da técnica. Divulgacbes realizadas pelo préprio inventor do
pedido de patente de invengdo, pelo INPlI sem o
consentimento do inventor, ou por terceiros com base em
informacdes obtidas direta ou indiretamente do inventor, ndo
serdo consideradas como estado da técnica, desde que
ocorridas nos 12 (doze) meses que precedem a data do
deposito do pedido ou da sua prioridade reivindicada, de
acordo com o artigo 12 da LPI.

Renumeracao de 3.60 para 3.57

Erro de numeracdo e

Renumeracao

3.61 Cabe-se ressaltar que as divulgacées que sao aceitas
para o periodo de graca sdo documentos nao-patentarios.

Exemplo:

Publicacdo de artigo cientifico e comunicagbes orais, desde

que haja registro dos mesmos, tal como uma transcrigcao.

1) Renumeracéo de 3.61 para 3.58

2) Alteracédo de texto:

“Cabe-se ressaltar que as divulgacgdes gue-sao
aceitas para o periodo de graca sao o0s

documentos nao-patentarios.”

1) Erro de numeracdo e

Renumeracao

2) Melhor redacéao

3.62 Logo, um pedido de patente do préprio inventor, anterior
ao pedido em andlise, ndo pode ser considerado como uma

divulgagéo que recaia nos termos do periodo de graga.

1) Renumeracéo de 3.62 para 3.59

2) Alteracéo (inclusao) de texto:

“Logo, um pedido de patente do préprio

1) Erro de numeracdo e

Renumeracao

2) Melhor redagéo
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inventor, anterior ao pedido em analise e em
qualquer pais, ndo pode ser considerado como
uma divulgacdo que recaia nos termos do
periodo de graca.”

3.63 Portanto, uma vez encontrado um documento do préprio
inventor que se enquadre de acordo com o disposto no artigo
12 da LPI, o Examinador ndo deve utilizar o documento para
realizar objecbes quanto a novidade do pedido, mas deve
menciona-lo no relatério de busca e no parecer, justificando
nesse Uultimo sua nao utilizagdo para objecdes, por se

enquadrar no periodo de graga.

Renumeracgao de 3.63 para 3.60

Erro de numeracéao

Renumeracao

e

Cap

itulo IV - Novidade

4.01 De acordo com o artigo 8% da LPI, qualquer invengéo
para a qual um direito de patente pode ser concedido deve
possuir novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial.
Desta forma, novidade ¢€é um dos requisitos de
patenteabilidade a ser satisfeito para que uma invencao
receba um direito de patente.

4.02 De acordo com o disposto no artigo 11 da LPI, a
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invencdo é considerada nova quando ndo compreendida no

estado da técnica

4.03 O atendimento ao requisito de novidade deve ser
observado para cada reivindicacdo do pedido de patente. Se
uma reivindicagdo independente apresenta novidade, nao é
necessario examinar a novidade de suas reivindicacbes
dependentes, uma vez que todas estas apresentardo
novidade.

4.04 Ao contrario, se a reivindicacao independente nao
apresenta novidade, as suas reivindicacbes dependentes
devem ser examinadas, pois podem conter elementos

especificos que tornem aquela matéria nova.

4.05 A novidade exigida para uma reivindicagdo deve ser
apurada sobre a reivindicacdo como um todo, e ndo somente
sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a
analise individual dos elementos que a compdem, que
poderdo separadamente estar abrangidos pelo estado da
técnica. Assim, se o preambulo define as caracteristicas A e
B, e a parte caracterizante define as caracteristicas C e D, ndo
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importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se
sdo conhecidas em associacdo com A e B - ndo somente com

A nem somente com B, mas com ambos.

4.06 A matéria em exame nao serad nova quando todas as
caracteristicas de uma dada reivindicagdo (elementos de um
produto ou inclusive as

etapas de um processo),

caracteristicas apresentadas no predmbulo, estiverem
reveladas em uma Unica anterioridade. Tais caracteristicas
podem ser encontradas na anterioridade quando séao
claramente apresentadas e/ou quando nao ha qualquer davida
de que a informacédo estd inerente ao que foi literalmente

revelado.

1) Alteracao (exclusao) de texto:

“4.06 A matéria em exame nao sera nova
quando todas as caracteristicas de uma dada
reivindicagdo (elementos de um produto ou
etapas de um processo), inclusive as
caracteristicas apresentadas no preambulo,
estiverem reveladas em uma Unica
anterioridade. Tais caracteristicas podem ser
encontradas na anterioridade quando séao
claramente apresentadas e/ou quando nao ha
qualquer duvida de que a informacao esta

inerente ao-gue foi literalmente revelado.”

1)  Melhor clareza

entendimento do texto.

no

4.07 A auséncia de novidade frente a um documento
encontrado no estado da técnica ndo pode ser baseada em
possibilidades, hipéteses ou especulacdes a partir da matéria
revelada na anterioridade. A relacdo entre os documentos

1) Alteracéo (excluséo) de texto:

“A auséncia de novidade frente a um
documento encontrado no estado da técnica

ndo pode ser baseada em possibilidades,

1) Melhor clareza

entendimento do texto.

no
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comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que
um Uunico documento deve descrever cada elemento da
reivindicacdo analisada, seja explicitamente ou de forma
inerente, caso contrario, a questao se desloca para analise de

atividade inventiva.

hipbteses ou especulacdes a partir da matéria
revelada na anterioridade. A relacdo entre os
documentos comparados deve ser de
identidade estrita, o que significa que um Unico
documento deve descrever cada elemento da
reivindicacdo analisada;-seja explicitamente eu
de-ferma-inerente, caso contrario, a questao se

desloca para analise de atividade inventiva.”

4.08 Para a andlise do requisito de novidade, ndo é possivel
combinar dois documentos diferentes do estado da técnica.
Quando tal combinacao for necessaria, apenas a atividade
inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um
documento do estado da técnica pode ser citado para
argumentacdes contrarias a novidade da matéria pleiteada,
desde que essas anterioridades ndo necessitem ser
combinadas para suportar tais alegacdes, conforme o0s

seguintes casos:

() podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a
novidade de matérias de reivindicagcoes diferentes;

Colocar o item abaixo no item referente as
Formulas Markush (ltens 6.05 e 6.06):

(i) para diferentes alternativas em uma mesma
reivindicagdo, reivindicagdes Markush, podem ser
utilizadas diferentes anterioridades incidindo na
novidade da matéria de uma mesma reivindicagao,
quando cada anterioridade referir-se a alternativas
diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela
reivindicacdo. Cabe ressaltar que na analise de
reivindicacbes com alternativas, uma anterioridade
que revele uma das alternativas é suficiente para
destituir a novidade da reivindicacdo como um todo.

No entanto, podem ser aceitas reformulacées da
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(ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicagéo,
reivindicagbes Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades
incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicacao, quando
cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das
possibilidades oferecidas pela reivindicacdo. Cabe ressaltar que na
andlise de reivindicagbes com alternativas, uma anterioridade que
revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da
reivindicagdo como um todo. No entanto, podem ser aceitas
reformulagdes da reivindicagao de forma a excluir a matéria encontrada

no estado da técnica;

(i)  pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionario
ou documento similar de referéncia na discuss@o acerca da novidade
da matéria de uma reivindicagao, de modo a interpretar o significado de
um termo especifico, tais como, para comprovar que 0 queijo é um
laticinio, ou para demonstrar sinonimia, ressaltando-se que somente a
primeira anterioridade citada € impeditiva para a novidade da matéria

reivindicada;

(iv)  onde um documento do estado da técnica faga referéncia a um
segundo documento publicado, este serd considerado incorporado por

referéncia ao primeiro.

reivindicagao de forma a excluir a matéria encontrada

no estado da técnica;

4.09 Para a avaliagdo da novidade, o Examinador deve aplicar

1) Alteracéo (excluséo) de texto:

1)

Melhor clareza

no
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as seguintes etapas:
(i) identificar os elementos contidos na reivindicagao;

(i)  determinar se um documento em analise faz parte do
estado da técnica - Capitulo Il destas Diretrizes; determinar
se todos os elementos ou etapas da reivindicagdo foram
explicitamente ou inerentemente combinados no documento,
para um técnico no assunto, na data da publicagdo do
documento, e de modo a antecipar a reivindicagao.

“4.09 Para a avaliacdo da novidade, o

Examinador deve aplicar as seguintes etapas:

(i) identificar os elementos contidos na
reivindicacao;

(ii) determinar se um documento em analise
faz parte do estado da técnica - Capitulo Il
destas Diretrizes;

(iii)
etapas—da reivindicacao foram explicitamente
od—inerentemente—combinades revelados no
documento, para um técnico no assunto, na

data-da-publicacdo-do-documento; de modo a

antecipar a reivindicagao.”

determinar se todos os elementos ou

entendimento do texto.

410 A delimitacdo do entendimento do que seja uma
informacao técnica dedutivel diretamente e sem ambiguidade
do documento do estado da técnica, também é importante.
Assim, quando se considera a novidade, ndo é correto
interpretar os ensinamentos de um documento do estado da

técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os
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quais ndo sao descritos explicitamente no dito documento;
esta € uma questao relativa a obviedade, ou seja, a atividade

inventiva.

Termo Especifico e Termo Genérico

4.11 Quando a matéria é reivindicada de forma genérica e
ampla, e existe no estado da técnica um documento em que a
matéria é revelada de forma especifica dentro dos parametros
reivindicados no pedido em exame, a falta de novidade deve
ser apontada. Por exemplo, um produto “feito de cobre”
descrito em um documento de anterioridade afeta a novidade
de uma invengdo para 0 mesmo produto “feito de metal”.
Entretanto, a divulgacao do produto feito de cobre nao afeta a
novidade de uma invencdo para o mesmo produto feito de

outro metal especifico.
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4.12 Por outro lado, uma divulgacdo em termos genéricos nao
afeta a novidade de uma invencdo definida em termos

especificos.

Exemplo': Um produto “feito de metal” descrito em um
documento de anterioridade ndo afeta a novidade de uma

invencdo para o mesmo produto “feito de cobre”.

Exemplo2:Uma reivindicagdo de composicao alimentar que
consiste de um laticinio ndo é nova frente a uma anterioridade
na qual € apresentado um alimento com a mesma
composicdo, no qual é substituido “laticinio” por ‘queijo”.
Nesse caso, ndo ha qualquer duvida de que o queijo € um
laticinio, e assim, a anterioridade revela implicitamente uma

composicdo idéntica a reivindicada contendo um laticinio

(queijo).

1) Alteracéo (excluséo) de texto:

E lo2:J, i A A -
i . : timimin. nAn &

5 ST 4
apresentado um alimento com a mesma

.~ 7 o s TP T}

J

“ e 1} =
J

Visictos L i0-6-um-aticinio, -
o o i i
s s :

nticinioausiiol

1)  Melhor

entendimento do texto, pois

clareza no

o exemplo 2 contradiz o

conceito.

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento ndo se aplica na

situacdo inversa, em que a anterioridade menciona
genericamente laticinio e a reivindicacao refere-se a queijo, ja
que nem todo laticinio € um queijo. Portanto, documentos

genéricos nao antecipam matéria especifica.

1) Excluséo integral de texto:

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento
- p . - ’
oridad : , laticini
windicacio rof

1)  Melhor

entendimento do texto, pois

clareza no

ja foi mostrado no item

acima
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Valor Numérico e Faixa Numérica

4.15 Se a invengédo reivindicada contém uma caracteristica
técnica definida por valores numéricos ou uma faixa numérica
de

temperatura, pressao, ou o teor de componentes em uma

continua, tal como dimensdes um componente,

composi¢do, sendo que todas as outras caracteristicas
técnicas sdo idénticas as de um documento de anterioridade,
entdo a determinacdo da novidade deve ser conduzida de

acordo com as regras a seguir:

() Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no
documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada
da caracteristica técnica, o documento de anterioridade afeta a
novidade do pedido.

Exemplo: O pedido reivindica uma

compreendendo 10%-35% em peso de zinco, 2%-8% em peso de

liga a base de cobre

aluminio, e o restante sendo cobre. Se o documento de anterioridade
descreve uma liga a base de cobre compreendendo 20% em peso de

1) Renumeracao de 4.15 para 4.13
2) Alteracao (exclusao) de texto:

e I | — (ai L
tai | , | I ioridad .

apresenta—qualquer—ponto—exiremo—em-—comum-—com
_o-d | R ——"

dado dai o roivindicada.

1) Erro de numeragdo e

Renumeracgao

2) Esse detalhamento ja
esta descrito no item de
Patentes de Selegcdo. Os
exemplos estdo confusos e
nao agregam explicagcdo ao
uso de valor numérico e

faixa numérica.
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zinco e 5% em peso de aluminio, este afeta a novidade da mencionada

reivindicag&o.

Exemplo% O pedido reivindica um forno para tratamento térmico, onde
seu arco linear apresenta uma espessura de 100-400 mm. Se o
documento de anterioridade descreve um forno para tratamento térmico
no qual o arco linear apresenta uma espessura de 180-250 mm, este
documento afeta a novidade da dita reivindicag&o.

(i) Quando a faixa numérica descrita no documento de anterioridade e
a faixa numérica da caracteristica técnica se sobrepdem parcialmente
ou apresentam pelo menos um ponto extremo em comum, O

documento de anterioridade afeta a novidade da invengéo.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para produzir cerdmicas de
nitreto de silicio, onde o tempo de calcinacdo é de 1-10 horas. Se o
documento de anterioridade descreve um processo para a producdo de
ceramicas de nitreto de silicio onde o tempo de calcinacdo é de 4-10
horas, uma vez que as duas faixas se sobrepbem no tempo de
calcinacdo de 4-10 horas, o documento de anterioridade afeta a
novidade da dita reivindicacdo, mas nao afeta a novidade da dita
reivindicacdo para o caso do tempo de calcinagdo de 1-4 horas.

Exemplo2: O pedido reivindica um processo para revestimento por
aspersao, onde a poténcia da pistola de aspersdo é de 20-50 kW

durante o revestimento. Se o documento de anterioridade descreve um
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processo de revestimento por aspersao em que a poténcia da pistola
de aspersdo é de 50-80 kW durante o revestimento, uma vez que as
duas faixas apresentam um ponto extremo em comum, 50 kW, o

documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicagcéo.

(iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento
de anterioridade afetam a novidade da invengdo, quando a
caracteristica técnica em questdo apresenta valores numéricos
discretos incluindo um dos ditos pontos extremos, mas ndo afetam a
novidade da invencdo quando a caracteristica técnica em questao é um

valor numérico em qualquer ponto entre os dois ditos pontos extremos.

Exemplo': O pedido reivindica um processo para a producdo de
fotocatalisador de didxido de titdnio, onde a temperatura de secagem é
de 40°C, 58°C, 75°C ou 100°C. Se o documento de anterioridade
descrever um processo para a producdo de fotocatalisador de dioxido
de titdnio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 100°C, esta
divulgacdo afeta a novidade da dita reivindicagdo para o caso de
temperatura de secagem de 40°C ou 100°C, mas ndo afeta a novidade
da dita reivindicacdo para o caso da temperatura de secagem de 58°C
ou 75°C, fazendo-se necessdria a reformulagéo da reivindicacao.

(iv) Quando os valores numéricos ou faixa numérica da caracteristica
técnica em questao recai dentro da faixa descrita no documento de

anterioridade e ndo apresenta qualquer ponto extremo em comum com
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este, o documento de anterioridade ndo afeta a novidade da invengao

reivindicada.

Exemplo': O pedido reivindica um anel de pistdo para um motor de
combustao interna, onde o didmetro do anel do pistdo é de 95 mm. Se
o documento de anterioridade descreve um anel de pistdo de 70-105
mm de didmetro utilizado em motor de combustdo interna, este nao
retira a novidade da dita reivindicacdo, desde que o anel com 95 mm
n&o tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

Exemplo2 O pedido reivindica um copolimero de etileno-propileno,
onde o grau de polimerizagdo é de 100-200. Se o documento de
anterioridade descreve um copolimero de etileno-propileno no qual o
grau de polimerizagdo é de 50-400, este nio retira a novidade da dita
reivindicacdo, desde que o grau de polimerizacdo de 100-200 n&o
tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

4.16 Para maiores detalhes a respeito de patentes de selecédo, | Renumeracgao de 4.16 para 4.14 Erro de numeracdo e
vide paragrafo 4.24 deste capitulo. renumeracao
Reivindicacoes de Produto Definido por Caracteristicas de Desempenho, Parametros, Uso ou Processo de Fabricacao

4.17 Para o exame da novidade de reivindicacées de produto | Renumeracgéo de 4.17 para 4.15 Erro de numeracdo e

incluindo caracteristicas de desempenho, parametros, uso ou
processo de fabricagdo, as regras a seguir devem ser

renumeracao
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observadas.

4.18 Reivindicacbes de produto definido por caracteristicas de
desempenho ou parametros Para este tipo de reivindicacao, o
Examinador deve considerar se a caracteristica de
desempenho ou parametros na reivindicacao implica no fato
do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou
composigdo particular. Se o desempenho ou parédmetros
implicarem no fato do produto reivindicado apresentar uma
estrutura e/ou composicdo distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacdo apresenta
novidade. Por outro lado, se o técnico no assunto, a partir do
desempenho ou pardmetros, ndo pode distinguir o produto
reivindicado do descrito no documento de anterioridade,
podese presumir que o produto reivindicado é idéntico ao
produto do documento de anterioridade e, desta forma, a

reivindicacdo ndo apresenta novidade.

Exemplo:

Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino
definido por uma variedade de pardmetros incluindo dados de

1) Renumeracao de 4.18 para 4.16
2) Alteracao (excluséo) de texto

“Reivindicacbes de produto definido por
caracteristicas de desempenheo distincao ou
parametros Para este tipo de reivindicagéo, o

deve considerar se a

caracteristica de desempenrhe distincao ou
parametros na reivindicacao implica no fato do

Examinador

produto reivindicado apresentar uma certa

estrutura e/ou composicao particular. Se e a
caracteristica de distincdo desempenho ou
paréametros implicarem no fato do produto
reivindicado apresentar uma estrutura e/ou
composicao distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacao
apresenta novidade. Por outro lado, se o

técnico no assunto, a partir da caracteristica de

distincdo de-desempenho—ou-pardmetros, nao

1) Erro de numeragdo e

renumeracao

2) Melhor
entendimento da redagao

clareza para

3) Incluir exemplos fora da

area farmacéutica para

melhor entendimento.
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difracdo de raios-X, e o documento de anterioridade também
descreve um composto A em um estado cristalino. Se 0s
estados cristalinos de ambos ndo podem ser distinguidos
entre si com base na descricaio do documento de
anterioridade a partir destes parametros, pode-se presumir
que o0 produto reivindicado € idéntico ao produto do
documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicagdo

ndo apresenta novidade.

pode distinguir o produto reivindicado do

descrito no documento de anterioridade,
podese presumir que o produto reivindicado é
de

anterioridade e, desta forma, a reivindicacao

idéntico ao produto do documento

ndo apresenta novidade.

3) Sugere-se incluir outros exemplos, por

exemplo, na area mecanica.

4.19 Reivindicacdes de produto caracterizado pelo uso

Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador deve considerar
se a caracteristica de uso implica no fato do produto
reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composicao
particular. Se o0 uso & completamente determinado pela
propriedade inerente do produto e ndo implica em qualquer
alteracdo na estrutura e/ou composicdo do produto, a
reivindicacao de produto definida por sua caracteristica de uso
nao apresenta novidade em comparacdo com o produto do

documento de anterioridade.

Exemplo: Reivindicacdo para um composto X para uso como

1) Renumeracéo de 4.19 para 4.17
2) Alteracao (inclusdo) de texto:

Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de uso

implica no fato do produto reivindicado
apresentar uma certa estrutura e/ou
composi¢do particular. Se o uso é

completamente determinado pela propriedade
inerente do produto e n&do implica em qualquer
alteracdo na estrutura e/ou composicdo do
produto, a reivindicagdo de produto definida

1) Erro de numeracdo e

renumeracao

2) Alteracdo de redacao

para melhor entendimento
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antiviral ndo seria considerada nova em relacdo ao mesmo
composto X utilizado como corante descrito em um documento
de anterioridade. Embora o uso do composto X tenha sido
trocado, a formula quimica que determina suas propriedades
ndo foi alterada. Desta forma, a invengcdo do composto
antiviral X ndo apresenta novidade.

por sua caracteristica de uso ndo apresenta
novidade em comparagdo com o produto do
documento de anterioridade. O uso nao pode

conferir novidade ao uso.

4.20 Entretanto, se o uso indica que a estrutura e/ou
composicdo do produto foi alterada, entdo o uso como uma
caracteristica que define a estrutura e/ou composicao do
produto, assim como o produto, apresenta novidade.

Exemplo: Se uma reivindicagéo se refere a um molde para ago
liquido, isto implica certas limitagbes para o molde. Assim,
uma forma plastica para gelo com um ponto de fusdo muito

inferior ao do aco n4o afeta a novidade da reivindicacao.

1) Renumeracao de 4.20 para 4.18

2) Inclusdo de exemplo para a area

farmacéutica.
3) Alteracao (inclusao) de texto:

“Entretanto, se o uso indica que a estrutura
e/ou composicao do produto foi alterada, entéao
0 uso como uma caracteristica que define a
estrutura e/ou composicao do produto, assim
como o produto, apresenta novidade. O uso

nao pode conferir novidade ao uso.”

1) Erro de numeragdo e

renumeracao

2e3) Para melhor

compreenséo do texto

4.21

produtos devem apresentar suas caracteristicas proprias, de

Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais

1) Renumeracéo de 4.21 para 4.19

2) Alteracao (inclusao) de texto:

1) Erro de numeracdo e

renumeracao
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modo a trazer clareza a reivindicagao.

Para produtos novos caracterizados pelo uso,

tais produtos devem apresentar suas

caracteristicas préprias, de modo a trazer
clareza a reivindicagcdo. O uso nao pode

conferir novidade ao uso.

2) Para melhor

compreensdo do texto

4.22 Reivindicacbes de produto caracterizado pelo processo
de fabricagdo. Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de processo de fabricacéao
resulta em uma estrutura e/ou composicdo particular do
produto. Se o técnico no assunto pode concluir que o

processo ira necessariamente resultar em um produto
apresentando uma estrutura e/ou composicdo diferente
daquela do produto no documento de anterioridade, a
reivindicagcdo apresenta novidade. Por outro lado, se o produto
reivindicado, quando comparado com o produto no documento
de anterioridade, apresenta a mesma estrutura e composi¢ao
apesar do processo de fabricacao diferente, a reivindicacao de

produto ndo apresenta novidade.

Exemplo: Pedido reivindica um copo de vidro obtido pelo

1) Renumeracéo de 4.22 para 4.20

1) Erro de numeracdo e

renumeracao
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processo X, e um documento de anterioridade descreve um
copo de vidro obtido pelo processo Y. Se os copos de vidro
obtidos por ambos 0s processos apresentam a mesma
estrutura, formato e material constituinte, a reivindicagdo de
produto ndo apresenta novidade.Por outro lado, se o processo
X compreende uma etapa de cozimento a uma temperatura
particular ndo descrita no documento de anterioridade, a qual
aumenta consideravelmente a resisténcia a quebra do copo de
vidro, quando em comparacdo com o copo de vidro do
documento de anterioridade, ento isto indica que o copo de
vidro reivindicado apresenta uma microestrutura diferente
devida ao processo de fabricacdo diferente, e apresenta uma
estrutura interna diferente daquela do copo de vidro no
documento de anterioridade. Desta forma, a reivindicacdo
apresenta novidade.

Reivindicacoes de segundo uso nac-médico

4.23 Uma reivindicacdo para o uso de um composto
conhecido para um propésito particular - uso ndo médico, que
€ baseada em um efeito técnico, deve ser interpretada como

1) Renumeracéo de 4.23 para 4.21

2) Alteracao (exclusao) do texto:

“Uma

reivindicacdo para 0 uso de um

1) Erro de numeragdo e

renumeracao

2) Melhor redacao — se ha
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incluindo o efeito técnico como uma caracteristica técnica
funcional. Assim, tal reivindicacdo apresenta novidade, desde
que tal caracteristica técnica ndo tenha sido previamente
colocada a disposi¢ao do publico.

composto conhecido para um propoésito

particular - uso-ndo-médico; que é baseada em
um efeito técnico, deve ser interpretada como
incluindo o efeito técnico

como uma

caracteristica técnica funcional. Assim, tal
reivindicacdo apresenta novidade, desde que
tenha sido

tal caracteristica técnica néao

previamente colocada a disposicao do publico.”

3) Solicitamos inclusao de exemplo

efeito técnico novo e esse

sera considerado para
avaliagcdo do requisito de
novidade, nao devera haver
distincdo entre o uso nao

médico e o uso médico.
3) A inclusdo de exemplo
ira auxiliar no

entendimento.

Patentes de Selecao

4.24 Uma invencdo por selegcdo consiste em selecionar
elementos individuais, subconjuntos ou faixas dentro de uma
descricdo genérica do estado da técnica, quer seja dentre
opcdes para substituintes em um composto, componentes
presentes em composicoes ou faixas de paréametros de
processos, e que apresentem propriedades particulares e
inesperadas, em relacdo ao estado da técnica mais proximo. E
possivel encontrar patentes de selecdo em pedidos de
processos  envolvendo nao

condicbes  particulares

Renumeracgao de 4.24 para 4.22

de

renumeracao

Erro numeragcao e
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especificamente reveladas anteriormente no estado da
técnica, e/ou em pedidos de produtos selecionados dentre
produtos definidos de forma abrangente, tipicamente nas
férmulas de produto do tipo Markush, como também, por
exemplo, em compostos derivados e composigoes.

4.25 A patente de selecédo deve seguir os seguintes critérios:

(i) O componente selecionado ndo pode ter sido
especificamente revelado, para atender ao critério de
novidade;

(i) O componente selecionado deve apresentar algum
efeito técnico inesperado claramente demonstrado, para
atender ao critério de atividade inventiva (vide o tépico
“Invencgéao por Sele¢ao” no capitulo de Atividade Inventiva).

Renumeracao de 4.25 para 4.23

Erro de numeracao

renumeracao

4.26 Entende-se por especificamente revelada aquela matéria
contida no corpo do pedido, quer seja no relatério descritivo,
nos desenhos, nos exemplos de preparacao/utilizacao, ou nas
reivindicagdes, de forma clara e concreta, sem necessidade

de deducao do Examinador.

Renumeracao de 4.26 para 4.24

Erro de numeracéo

renumeracao
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4.27 Assim, a novidade para tal selecao podera ser atribuida
se a descricio em um documento anterior for apenas
genérica, sem que o item especifico que estd sendo
selecionado tenha sido mencionado de maneira explicita, isto
€, textualmente e concretizado na forma de exemplos, testes e
resultados. Desta forma, uma descrigdo anterior genérica por

si sO ndo tira a novidade de uma matéria especifica revelada.

1) Renumeracao de 4.27 para 4.25
2) Alteragao (exclusao de texto):

Assim, a novidade para tal selegcdo podera ser
atribuida se a descricio em um documento
anterior for apenas genérica, sem que o item
especifico que esta sendo selecionado tenha
sido mencionado de maneira explicita, isto &,
textualmente e concretizado na forma de
exemplos, testes e resultados. Desta forma,
uma descricdo anterior genérica por si s6 nédo
tira a novidade de uma matéria especifica
revelada-

1) Erro de numeragdo e

renumeracao

2)

para melhor entendimento.

Alteracdo de

redacao

4.28 Se um produto foi revelado em um documento do estado
da técnica, por exemplo, um composto, através de sua
nomenclatura, ou pela sua férmula estrutural, dentre os
compostos ditos preferenciais e concretizados nos exemplos
de preparacao/utilizacao, esse nao pode ser a matéria objeto
de uma patente de selecéo, pois 0 composto é considerado
como especificamente revelado e ndo preenche o requisito de

Renumeracgao de 4.28 para 4.26

de

renumeracao

Erro numeracao

e
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novidade.

4.29 No caso de pedidos de selecao de processo em que €
selecionada uma subfaixa de uma faixa mais ampla
compreendida no documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade € necessario que a
subfaixa selecionada nao tenha sido especificamente revelada
e concretizada no estado da técnica e nem inclua partes da

faixa especificamente revelada em documento anterior.

Exemplo': Pedido de patente trata de um processo de
obtencdo de um produto, com controle de temperatura, entre
125°C e 130°C. O estado da técnica revela o mesmo processo
de obtencdo do produto, utilizando temperaturas de 120°C a

180°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de

1) Renumeracéo de 4.29 para 4.27
2) Alteracao de texto:

No caso de pedidos de selecdo de processo
em que é selecionada uma subfaixa de uma
faixa mais ampla compreendida no documento
do estado da técnica, para o preenchimento do
requisito de novidade € necessario que a
subfaixa selecionada nao tenha sido
especificamente revelada—e—concretizada no
estado da técnica e nem inclua partes da faixa
especificamente revelada concretizada em

documento anterior.

1) Erro de numeracdo e

renumeracao

2) Alteracdo de redacgao

para melhor entendimento.
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140°C e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado é novo
tendo em vista que o mesmo trata de uma selegdo especifica
de temperatura em um intervalo comparativamente amplo e
diferente do explicitamente revelado e concretizado no estado

da técnica.

Exemplo? Pedido de patente trata de um processo de
obtengdo de um produto, com controle de temperatura, entre
125°C e 140°C. O estado da técnica revela um processo de
obtencdo do produto, utilizando temperaturas de 120°C a
160°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de
140°C e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado inclui
temperatura que foi explicitamente revelada e concretizada no
estado da técnica (140°C), e dessa forma, a selecao da faixa

de temperatura pleiteada nao é considerada nova.

4.30 O técnico no assunto deve levar em conta que os valores
numeéricos relacionados a medidas estao sujeitos a erros, que
apresentam limites em sua precisdo. Por este motivo, a
convencao geral na literatura técnica e cientifica € aplicavel,

na qual a ultima casa decimal de um valor numérico indica o

1) Renumeracao de 4.30 para 4.28

2) Inclusdo de exemplo completo e ndo apenas

uma diferenciacao entre medidas.

3) Alteracao de texto

O téenicono-assunto examinador deve levar

1) Erro de numeragdo e

renumeracao

2) A inclusao de exemplos
ird melhorar 0

entendimento.

99




100

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

seu grau de precisdo. Em casos onde nao existe nenhuma
outra margem de erro, a margem maxima deve ser
determinada por meio do arredondamento da ultima casa

decimal.

Exemplo: Em uma medicao de 3,5 cm, a margem de erro é de
3,45 a 3,54 cm.

em conta que o0s Vvalores numeéricos
relacionados a medidas estdo sujeitos a erros,
que apresentam limites em sua precisao. Por
este motivo, a convencao geral na literatura
técnica e cientifica é aplicavel, na qual a ultima
casa decimal de um valor numérico indica o
seu grau de precisdo. Em casos onde néao
existe nenhuma outra margem de erro, a
margem maxima deve ser determinada por
meio do arredondamento da dltima casa

decimal.

3) Neste caso refere-se ao

examinador e nao

técnico no assunto.

ao

Capitulo V - Atividade Inventiva Conceito

5.01 A invencdo é dotada de atividade inventiva, de acordo
com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o
estado da técnica, ndo decorra de maneira evidente ou Obvia
para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva
sao critérios diferentes e a pergunta "existe atividade

inventiva?" - sé surge se a invengao é nova.
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5.02 O termo "6bvio ou evidente" significa aquilo que nao vai
além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o
faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja,
algo que nao envolve o exercicio de qualquer habilidade ou
capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar a invencao tao
somente por analise logica, inferéncia ou sem experimentagéao
indevida com base no estado da técnica, seguindo as
orientacbes apresentadas nas Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente - Bloco I, a invencdo é Obvia e, desta
forma, ndo apresenta qualquer solucao técnica inesperada. Se
assim for o caso, o pedido ndao é patenteavel por falta de

atividade inventiva.

1) Alteragéo (exclus&o) no texto:

Se o técnico no assunto pode chegar a
invencao tao somente por analise lbgica,
inferéncia ou sem experimentacdo indevida
com base no estado da técnica, seguindo—as
Exame—de—Pedidos—dePatente—Bloco—, a

invencdo € Obvia e, desta forma, nao

apresenta qualquer solucao técnica

inesperada. Se assim for o caso, o pedido nao

€ patenteavel por falta de atividade inventiva.

1) Sugerimos a exclusao de
parte do texto para melhor

entendimento.

Estado da técnica

5.04 Para efeito de analise de atividade inventiva, o "estado da

técnica" de acordo com o disposto no paragrafo 12 do artigo
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11 da LPI, deve ser entendido como relativo a qualquer
informacao relevante para uma determinada area tecnolégica,
ou seja, é constituido por toda informacao tornada acessivel
ao publico antes da data de depdsito ou da prioridade - se
houver, do pedido em exame, que € a data relevante para o
pedido e ndo inclui documentos de acordo com o disposto no
paragrafo 2° do artigo11 da LPI.

O Técnico no Assunto

5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva,

apresenta o mesmo conceito referente a suficiéncia descritiva.

1) Alteragéo de texto: Inclusdo de novo texto

A definichio de técnico no assunto ¢é
abrangente. O técnico no assunto pode ser
aquele com conhecimento mediano da técnica
em questdo a época do depdsito do pedido,
com nivel técnico-cientifico, e/ou aquele com
conhecimento pratico operacional do objeto.

Considera-se que o0 mesmo teve a disposicao

1) Sugerimos a inclusao da
definicdo de Técnico no
Assunto referente a
suficiéncia descritiva,
constante na Resolugado n®
124/2013 -

Exame de Pedidos

Diretrizes de
De
do
Patente,

dia

para

-Conteudo
de

no

Patente
Pedido
publicado
04/12/2013,
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0S meios e a capacidade para trabalho e
experimentacdo rotineiros, usuais ao campo
técnico em questdo. Pode haver casos onde
seja mais apropriado pensar em termos de um
grupo de pessoas, como no caso de uma
equipe de producéo ou pesquisa. Isto pode se
aplicar, particularmente, em certas tecnologias
avancadas tais como computadores e

nanotecnologia.

harmonizacao de texto.

Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao | Visao Geral

5.06 Para avaliacdo da atividade inventiva, o Examinador deve
considerar ndo apenas a solugao técnica em si, mas também
o campo técnico ao qual a invencao pertence, o problema
técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela

invencéo.

5.07 A invencgao reivindicada devera ser considerada como um
todo, levando-se em conta os elementos constantes no

predmbulo e na parte caracterizante. Na determinacdo das

1) Alteracéo (exclusao) de texto:

‘A invengdo reivindicada devera  ser

considerada como um todo, levando-se em

1) Melhor entendimento
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diferengas entre as reivindicagdes e o estado da técnica e, a
questdo nao € se as diferengas seriam dbvias individualmente,
mas se a invengao reivindicada seria 6bvia como um todo.
Assim sendo, como regra geral, no caso de reivindicagdes que
combinem diversas caracteristicas, ndo ¢é correto se

considerar a matéria reivindicada como O&bvia, sob a
argumentacdo de que as ditas diversas caracteristicas
técnicas, tomadas cada uma em separado, sdo conhecidas ou
Obvias em relacédo ao estado da técnica. Entretanto, quando a
reivindicacdo € meramente uma "agregacao" ou "justaposicao”
de caracteristicas conhecidas, ou seja, uma combinacao que
resulta em um efeito que é a simples soma dos efeitos
esta nao

individuais das caracteristicas, reivindicacao

apresenta atividade inventiva.

conta os elementos constantes no preambulo e
na parte caracterizante. Na determinacao das
diferengas entre as reivindicagbes e o estado
da técnica e, a questao nao é se as diferencas
seriam Obvias individualmente, mas se a
invencdo reivindicada seria Obvia como um

todo. ....”

5.08 Em geral, se uma reivindicacdo independente envolve
atividade inventiva, ndo é necessario examinar a atividade

inventiva de suas reivindicacdes dependentes.

1) Alteragéo de texto:

“Em geral, se uma reivindicacao independente
apresenta enveolve atividade inventiva, ndo é
necessario examinar a atividade inventiva de

suas reivindica¢des dependentes.”

1) Melhor entendimento
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5.09 Ao contrario, se a reivindicacdo independente nao

apresenta atividade inventiva, as suas reivindicagdees

dependentes devem ser examinadas, pois podem conter

elementos especificos que tornem aquela matéria inventiva.

1) Alteragéo de texto
Exclusao: Ao—contrario,—se—a—reivindicacao
ind I - widad
, va, windicacs
I I I nadas. ,

I I i
: | oria e
Inclusédo: Se a reivindicacao independente nao
apresenta atividade inventiva, e a mesma sera,
indeferida,

portanto, as dependentes da

mesma também serdo indeferidas. Nesse
caso, devera ser formulada uma exigéncia
para que as caracteristicas com atividade
inventiva da reivindicacao dependente sejam

incluidas na reivindicagao independente.

Sugerimos um novo

1)
texto, pois a reivindicagao
independente nao
apresenta atividade
inventiva, € a mesma sera,

portanto, invalidada.

Secao Il Etapas para

averiguacao de atividade inventiva

5.10 Trés etapas sdo empregadas para determinar se uma
invencao reivindicada é ébvia quando em comparagdo com o

estado da técnica:
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(i) determinar o estado da técnica mais préximo;

(i)  determinar as caracteristicas distintivas da invengéo

e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invencgéao; e

(iii)  determinar se a invencdo é ou nao Obvia para um

técnico no assunto.

Determinar o estado da técnica mais proximo
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5.10.1 O estado da técnica mais proximo é constituido por um
ou dois documentos, excepcionalmente trés, relacionados com
a invengao pleiteada em cada reivindicagcado independente, e
devem ser a base para avaliar a presenca de atividade
inventiva. O estado da técnica mais préximo pode ser:

Exemplo': Uma tecnologia existente no mesmo campo técnico
que o da invengdo reivindicada, em que o problema técnico a
ser solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido sdo
0s mais proximos da invengdo reivindicada; ou descreve o
maior numero de caracteristicas técnicas da invencio

reivindicada.

Exemplo?: Uma tecnologia existente que, apesar de ser em

um campo técnico diferente do campo da invencao
reivindicada (vide item 5.4 deste capitulo), é capaz de realizar
a funcdo da invengdo, e descreve o maior numero de

caracteristicas técnicas da invengéo.

1) Alteragéo (excluséo) de texto:

“O estado da técnica mais proximo €
constituido por wm—eu—deis—documentos,
excepeionalmente—irés; relacionados com a

invencdo pleiteada em cada reivindicagdo
independente, e devem ser a base para avaliar
a presencga de atividade inventiva. O estado da

técnica mais proximo pode ser: ...”

1) Sugerimos a retirada do
de
documentos, pois 0 estado

quantitativo

da técnica nao deve ser
limitado. O da
técnica € amplo e pode

estado

englobar diversos

documentos.

5.10.2 O estado da técnica mais proximo deve ser aferido
através da perspectiva de um técnico no assunto a data
relevante do pedido.
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5.10.3 Deve ser observado que, quando da determinacédo do
estado da técnica mais préximo, deve-se considerar
primeiramente o estado da técnica do mesmo campo ou

campo semelhante ao da invencgéo.

Determinar as caracteristicas distintivas da invengdo e/ou problema técnico solucionado pela invengdo

5.104 O Examinador deve analisar e determinar
objetivamente o problema técnico solucionado pela invengéo.
Deste modo, o Examinador deve primeiramente determinar as
caracteristicas distintivas da invengdo reivindicada em
comparacado com o estado da técnica mais proximo e avaliar
se o técnico no assunto poderia facilmente chegar a esse
resultado, ou ainda opcionalmente determinar o problema

técnico que é de fato solucionado pela invencao.

5.10.5 Tendo em vista que o estado da técnica mais proximo
identificado pelo Examinador pode ser diferente do
apresentado pelo depositante no relatério descritivo, o
problema técnico de fato solucionado pela invencéao pode nao

ser o mesmo que o descrito no relatorio.
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5.10.6 Em uma circunstancia tal, o problema técnico de fato
solucionado pela invencgao deve ser reformulado com base no

estado da técnica mais proximo identificado pelo Examinador.

5.10.7 Como principio, qualquer efeito técnico de uma
invengao pode ser utilizado como base para a reformulacao do
problema técnico, desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a partir do que é

apresentado no relatério descritivo.

1) Alteracéo (inclusdo) de texto:

“Como principio, qualquer efeito técnico de
uma invengado pode ser utilizado como base
para a reformulacdo do problema técnico,
desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a partir
do que é apresentadeo suficientemente descrito

no relatério descritivo.”

1) Questionamento: Quanto
de

seria necessario?

suficiéncia descritiva

5.10.8 Na hipétese de resultados/testes/ensaios ou similares
apresentados durante o exame técnico - apdés o pedido de
exame, com o objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencao, a apresentacdo de tais dados na argumentacao da
requerente deve ser inerente a matéria inicialmente revelada.
Nestes casos, o efeito técnico da invengao deve estar descrito
na matéria inicialmente revelada, ainda que ndo em uma

forma quantitativa.

1) Alteragéo (incluséo) de texto:

“Na hipotese de resultados/testes/ensaios ou
similares apresentados durante o0 exame
técnico - ap6s o pedido de exame, com o
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencado, a apresentacdo de tais dados na
argumentacao da requerente deve ser inerente

restrita @ matéria inicialmente revelada. Nestes

1) Alteragcdo da redacao

para melhor entendimento
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casos, o efeito técnico da invengao deve estar
descrito na matéria
inicialmente revelada;—ainda—gque—nado-em-uma

suficientemente

510.9 de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam de efeito técnico

Nos casos em que estes dados

nao revelado e tampouco inerente no pedido originalmente
depositado, tais informacdes deverdo ser desconsideradas na
avaliagao do efeito técnico da invengao.

1) Alteracéo (inclusdo) de texto:

de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam
de efeito técnico nao revelado e—tampouco
inerente no pedido originalmente depositado,

“Nos casos em que estes dados

tais informacdes deverdo ser desconsideradas
na avaliagcdo do efeito técnico da invengéo.”

1) Alteracdo da redacédo

para melhor entendimento

5.10.10 Caracteristicas que nao contribuem, tanto de modo
independente ou em combinacdo com outras caracteristicas,
ao carater técnico da invengédo, ndo sao consideradas para
avaliacao de atividade inventiva. Tal situacao pode ocorrer, se
uma caracteristica contribui apenas para a solugdo de um
problema nado técnico, tal como um problema em um campo

excluido pelo artigo 10 da LPI.

Exemplo: Considere uma xicara caracterizada por um

1) Alteragéo de texto:

Caracteristicas que nao contribuem, tanto-de
o _ind I binacs
outras—caracteristicas;—ao carater técnico da

invencdo, nao sdo consideradas para

avaliacdo de atividade inventiva. Tal situacao
pode ocorrer, se uma caracteristica contribui
apenas para a solugdo de um problema néao

1) Alteragcdo da redacao

para melhor entendimento.
2) Sugerimos a alteragao

do exemplo para melhor

entendimento.
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desenho X. O desenho X nao possui qualquer efeito técnico,
mas meramente estético. Neste caso a avaliagcdo de atividade

inventiva deve se ocupar apenas com xicaras, ndo importa o

desenho, ele é simplesmente desconsiderado.

técnico, tal como um problema em um campo
excluido pelo artigo 10 da LPI. Quando a
invencao contiver elementos que ndo sejam
considerados invengao, de acordo com o artigo
10, estes elementos deverdo ser excluidos e

considerados apenas o0s elementos relevantes.

2) Exclusao do exemplo.

£ \o:Consid ; .

por um desenho X. O desenho X ndo possui

: i <erico,
Y inedo.-deatividad
. o . ’
. : ho—ele—6—simpl
deseconsiderado-
3) Inclusdo de novo Exemplo: Composicao X
caracterizada pela via de administracdo. A
atividade inventiva ndo deve ser avaliada
considerando o método de administracdo

(artigo 10 da LPI) e sim a sua composicao em
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si, por sua definicao quali-quanti.

5.10.11 Deve ser observado que o problema técnico objetivo
deve ser formulado de modo a nao conter quaisquer
referéncias a solucao técnica, uma vez que, ao incluir parte da
solucdo técnica oferecida pela invencdo na definicdo do
problema, o Examinador pode ser induzido a concluir que a

invencao ndo apresenta atividade inventiva.

Exemplo: Um veiculo possui luzes de freio situadas fora da
linha de visdo do motorista de um outro veiculo que segue
atras do primeiro, o que favorece a ocorréncia de colisées.
Considere que o problema técnico foi definido pela falta de
alinhamento entre as luzes de freio do primeiro veiculo e a
linha de visdo do motorista do segundo veiculo, e que a
solucdo do problema consiste em elevar a posicdo das luzes
de freio de modo a alcancar tal alinhamento. A presenca de
parte da solugdo — alinhamento - na definicdo do problema
poderia induzir o Examinador a concluir pela falta de atividade
inventiva. Neste caso, o problema técnico seria melhor

definido por “dificuldade de alertar o segundo veiculo a

1) Alteragéo de texto:

“Deve ser observado que o problema técnico

objetivo deve ser formulado de modo a néo

: forénciasa solucao téenica.

uma—vez—que,—ao—incluir parte da solucao

técnica oferecida pela invencao na-definicdo-do
bl = inad I induzid

" . . -
widade.

2) Exclusao de Exemplo:

Exemplo: Um veiculo possui luzes de freio
situadas fora da linha de visdo do motorista de
um outro veiculo que segue atras do primeiro,
0 que favorece a ocorréncia de colisées.
Considere que o problema técnico foi definido
pela falta de alinhamento entre as luzes de
freio do primeiro veiculo e a linha de visdo do

motorista do segundo veiculo, e que a solugcao

1) Harmonizacdo com a

propria definigéo de
problema.
2 e 3) Sugerimos a

alteragdo do exemplo para

melhor entendimento.
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respeito de frenagens do primeiro veiculo’.

do problema consiste em elevar a posicao das
luzes de freio de modo a alcancgar tal
alinhamento. A presenca de parte da solugdo —
alinhamento - na definicdo do problema
poderia induzir o Examinador a concluir pela
falta de atividade inventiva. Neste caso, o
problema técnico seria melhor definido por
“dificuldade de alertar o segundo veiculo a

respeito de frenagens do primeiro veiculo’.

3) Sugestdo: outro exemplo para melhor

entendimento.

Determinar se a invencdo é ou ndo obvia para um técnico no assunto

5.10.12 Nesta etapa, o Examinador deve julgar, a partir do
estado da técnica mais proximo e da solugcao proposta para o
problema técnico, se a invengdo é ou ndo Obvia para um
técnico no assunto. Durante o julgamento, o que deve ser
determinado é se existe uma motivacao para aplicar as ditas
caracteristicas distintivas da invencao ao estado da técnica

mais proximo visando solucionar o problema técnico existente.
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5.10.13 O técnico no assunto nao deve ser considerado como
um mero autdmato motivado apenas pelo conteudo revelado
nos documentos, mas como uma pessoa dotada de um
minimo de criatividade e discernimento. Se as informacdes do
estado da técnica, aliadas ao conhecimento e experiéncia
atribuidos ao técnico no assunto conduzi-lo a aperfeigoar o
estado da técnica mais proximo de forma a chegar a invengao
reivindicada, a invencao é considerada Obvia. Deve ser
avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como
um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto,
diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado
da técnica mais proximo, de modo a alcancar a solugao

proposta pela reivindicacao.

1) alteracao (exclusao) de texto:

O téeni 5o d

um-minimo-de-criatividade-e-discernimento. Se
as informacdes do estado da técnica, aliadas
ao conhecimento e experiéncia atribuidos ao
técnico no assunto conduzi-lo a aperfeigoar o
estado da técnica mais proximo de forma a
chegar a invengéao reivindicada, a invengao é
considerada Obvia. Deve ser avaliado se
qualquer ensinamento no estado da técnica,
como um todo, conduziria necessariamente um
técnico no assunto, diante do problema
técnico, a modificar ou adaptar o estado da
técnica mais proximo, de modo a alcancar a

solucao proposta pela reivindicacao.

1) Alteragcdo da redacao

para melhor entendimento.
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Secao lll Combinacao

de documentos do estado da técnica

511 Ao determinar

excepcionalmente trés divulgacdes distintas resulta em dbvia

se a combinacdo de duas ou

ou nao, o Examinador devera atender os seguintes critérios:

(i)

assunto seria capaz de combina-los diante do problema

se o conteudo dos documentos € tal que um técnico no

solucionado pela invencéao; e

(ii)

técnicos similares ou proximos e, caso nao, se os documentos

se o0s documentos sao provenientes de campos

sdo pertinentes a um problema particular com o qual a

invencao esta relacionada;

(i)

documento poderia ser Obvia se existe uma base razoavel

a combinagdo de duas ou mais partes de um mesmo

para que um técnico no assunto associe estas partes entre si.

1) alteracao (exclusao) de texto:

Ao determinar se a combinacdo de duas—ou

excepcionalmente—trésdivulgacdes distintas

resulta em 6bvia ou ndo, o Examinador devera

atender os seguintes critérios:

(i)

um

se o conteudo dos documentos € tal que
técnico no assunto seria capaz de
combinar os documentos ecembinra-les para
alcancar a solucdo proposta diante—do
problema-solucionade pela invencao; e

1) Alteragcdo da redacao

para nao limitar os

documentos no estado da

técnica.

Situacoes Especificas na Avaliacao de Atividade Inventiva

Secao | Invencao que Abre um Campo Novo
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5.12 Uma invencdo que abre um campo novo envolve
atividade inventiva. A seguir sdo dados exemplos destas

invengdes revolucionarias:

Exemplos: Bussola, papel, técnica de impressdo, pdlvora,
motor a vapor, lampada de filamento, radio, radar, fibra dtica e

laser.

Secao Il Invencao por Combinacao

5.13 Uma invengéo por combinagédo de elementos refere-se a
uma nova solucdo de um problema técnico, obtida por

combinacao de certas solucdes do estado da técnica.

5.14 Na determinagéo da atividade inventiva de uma invengao
por combinagdo, usualmente os seguintes fatores devem ser
considerados:

(i) se as caracteristicas técnicas combinadas se integram
funcionalmente;

(i) se existe dificuldade ou facilidade na combinagéo;

(i) se existe qualquer motivacdo para se realizar a
combinacao; e

(iv) o efeito técnico decorrente da combinagéo.
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5.15 Nao é necessario encontrar explicitamente no estado da
técnica alguma sugestdo, motivacdo ou ensinamento para
uma combinagdo de documentos conhecidos. A motivacao
pode estar mesmo em outro ramo da técnica e se referir a
outro problema, ou um técnico no assunto, dotado de
criatividade e bom senso ordinarios, pode ser motivado a

realizar esta combinacgao.

Combinacéo dbvia

5.15.1 Se uma invengdo reivindicada € meramente uma
agregacao ou justaposicao de certos elementos conhecidos,
cada um funcionando em sua forma de rotina, e o efeito
técnico total é apenas o somatério dos efeitos técnicos de
cada parte sem qualquer sinergia ou interagao funcional entre
as caracteristicas técnicas combinadas, entao, a invengao por

combinacao nao envolve uma atividade inventiva.

Exemplo: A invencgéo refere-se a uma caneta esferografica
com reldgio eletrénico, onde a solugcdo € meramente se fixar
um reldgio eletrénico conhecido em uma caneta esferografica

conhecida. Apds a combinacdo, o reldgio eletrbnico e a
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caneta esferografica ainda funcionam como de costume, sem
qualquer interagdo funcional entre eles, e, desta forma, a
invencdo € apenas uma mera agregacdo e ndo envolve

atividade inventiva.

5.15.2 Além disto, se a combinacdo recai no escopo do
desenvolvimento normal da tecnologia, sem qualquer efeito
técnico inesperado, entdo a invengcdo nao envolve atividade

inventiva.

Combinacdo ndo obvia
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5.15.4 Se as caracteristicas técnicas combinadas interagem
funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico novo,
ou, em outras palavras, se o efeito técnico apds a combinagao
¢ diferente que o somatério dos efeitos técnicos das
caracteristicas individuais, entdo tal combinacdo apresenta
atividade inventiva. O fato de quaisquer das caracteristicas
técnicas em si na invencao por combinacao ser conhecida nao

compromete a atividade inventiva da dita invencgao.

Exemplo: O efeito técnico de um transistor individual é
essencialmente o de um interruptor eletrénico. Entretanto,
transistores interconectados de modo a formar um
microprocessador interagem sinergicamente para alcancar
efeitos técnicos, tais como processamento de dados. Desta
forma, os efeitos técnicos se encontram além da soma dos

seus respectivos efeitos técnicos individuais.

Secao |

Il Invencao por Selecao

5.16 Na afericdo da atividade inventiva em patentes de
selecdo, deve-se ter em mente que o(s) elemento(s) ou a

subfaixa selecionado(s) deve compor uma invengao
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independente e/ou um novo ensinamento, € ndo uma mera

selecao arbitraria a partir do estado da técnica.

5.17 Caso seja verificado que um membro pontual do grupo
genérico do estado da técnica também ja apresenta tal
caracteristica, a selegcdo nao apresentara atividade inventiva.
A mera escolha de elementos/subgrupos/subfaixas arbitrarios
nao garante a atribuicdo de atividade inventiva para a selecao,
ja que os efeitos/propriedades decorrentes de tal escolha
serdo avaliados sempre do ponto de vista do técnico no
assunto. Destaca-se que dados complementares podem ser
aceitos para a comprovacao de atividade inventiva.

Questionamento: E dever

do examinador fazer esta

demonstracao?

Selecao ébvia
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5.17.1 Os seguintes casos correspondem a uma selegao
Obvia:

(i) Se a invengdo consiste meramente na escolha dentre
um numero de possibilidades conhecidas, ou meramente na
escolha de um numero de alternativas igualmente possiveis, e
a solucdo selecionada nao produz qualquer efeito técnico

inesperado, a invengado nao envolve atividade inventiva.

Exemplo: No estado da técnica muitos processos de
aquecimento sdo descritos, quando a invengcdo reside na
selecdo de um processo conhecido, tal como, de aquecimento
elétrico para uma reacdo quimica que requer aquecimento, no
caso da selecdo nao produzir qualquer efeito técnico

inesperado, a invengdo ndao envolve atividade inventiva.

(i)  Se a invengcdo reside na escolha de dimensdes
particulares, faixas de temperatura ou outros parametros a
partir de uma faixa limitada de possibilidades, se tal escolha
puder ser feita pelo técnico no assunto por procedimentos
normais de projeto e nado produzir qualquer efeito técnico

inesperado, a invengado nao envolve atividade inventiva.

1) Exclusédo dos exemplos

2) Fornecer outros exemplos

1 e 2) Os exemplos nao
refletem uma patente de

selecéao.
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Exemplo: A invengdo refere-se a um processo para a
realizacdo de uma reagcdo conhecida e € caracterizada por
uma taxa de fluxo especifica de um gas inerte. Uma vez que a
determinacdo da taxa de fluxo pode ser feita por um técnico
no assunto através de calculo convencional, a invencdo nao

envolve atividade inventiva.

(i) Se a invencao pode ser obtida por mera extrapolacao
direta a partir do estado da técnica, a mesma nao envolve

atividade inventiva.

Exemplo: A invencdo consiste em aumentar a estabilidade
térmica de uma composicao Y, caracterizada pelo uso de uma
quantidade minima especifica de um componente X na
composicdo Y, enquanto que, de fato, a quantidade minima
especifica do componente X pode ser derivada a partir da
curva de relacdo entre a quantidade do componente X e a
estabilidade térmica da composicdo Y. Desta forma, a

invengdo ndo envolve atividade inventiva.

Selecdo ndo obvia
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5.17.2 Os seguintes casos correspondem a uma sele¢ao nao
Obvia:

(i) Quando a invencao envolve uma selecao especial de
condi¢des operacionais particulares, tais como temperatura e
pressao em um processo, dentro de uma faixa conhecida, e tal
selecao produz efeitos técnicos inesperados no funcionamento

do processo ou nas propriedades do produto resultante.

Exemplo: Processo em que as substancias A e B sdo
transformadas a altas temperaturas em uma substéncia C, é
conhecido um processo entre 50°C e 130°C, com exemplos
ilustrativos utilizando as temperaturas de 110°C e 125°C.
Agora se determina que na faixa de temperatura entre 63°C e
65°C, a qual nao foi explorada previamente, o rendimento da
substancia C foi consideravelmente superior ao esperado e

com maior grau de pureza.

(i) A invengdo consiste na selecdo de certos compostos
quimicos ou composi¢des - incluindo ligas, a partir de um
campo amplo, onde estes compostos ou composicoes

apresentam efeito técnico inesperado.

123




124

TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo: A invengéo reside na selegdo de um radical “R” de
um conjunto de possibilidades definidas no estado da técnica
(comumente numa Fdérmula Markush). Os compostos
selecionados apresentam propriedades ndo obvias, sem que
existam indicagbes que induziriam um técnico no assunto a
realizar esta selecdo em particular. Em geral, tais efeitos sdo

comprovados através de testes comparativos apresentados.

(i) Se a invencdo é obtida de uma selecdo que produz
efeito técnico inesperado, a invencado apresenta atividade

inventiva:

a) Nos casos em que 0s parametros variam e o estado da
técnica nao fornece indicacoes sobre os parametros mais
criticos a serem testados ou sobre as possibilidades mais

promissoras; €

b) Nos casos de exploracdao de uma tecnologia nova que
se apresenta como campo promissor de investigacdo, mas
cujo estado da técnica apresenta apenas indicagdes genéricas

sobre as possibilidades da invengao.

Exemplo: Em um documento do estado da técnica que
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descreve a producdo de um acido, a proporcdo de catalisador
para 1 mol de matéria-prima é acima de 0 e abaixo ou igual a
100% (mol). No exemplo dado, a quantidade de catalisador é
de 2% a 13% (% molar), e é indicado que a produtividade
comeca a aumentar a partir de 2% da quantidade de
catalisador. Além disto, o técnico no assunto considera o
aumento da quantidade de catalisador de maneira a aumentar
a produtividade. Em uma inveng&o por selecdo referente a um
processo para a producdo do referido acido, é utilizada uma
quantidade menor de catalisador (0,02% a 0,2%). No entanto,
a produtividade cresce em 35%, excedendo em muito a
produtividade esperada, e, além disto, o processamento do
reagente é também simplificado. Tudo isto mostra que a
solugdo técnica selecionada por esta invengdo produziu
efeitos técnicos inesperados, pois a partir dos ensinamentos
prévios, o técnico no assunto seria levado a aumentar a
quantidade de catalisador para melhorar a produtividade do
processo, e ndo a diminui-la, e, desta forma, a invencao

envolve atividade inventiva.
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Secao IV Invenca

o por analogia de campo técnico

5.18 Uma invencao por analogia de campo técnico refere-se a
uma invengdo que aplica uma tecnologia conhecida em um

campo técnico aplicada a um outro campo técnico.

1) Alteragéo (excluséo) do texto:

“Uma invencao por analogia de campo técnico

refere-se a uma invencdo que aplica uma
tecnologia conhecida em um campo técnico
aplieada a um outro campo técnico.”

1) Alteragcdo da redacao
para melhor entendimento.

5.19 O técnico no assunto pode ser levado a buscar
sugestdes em outros campos técnicos afins ou remotos. A
averiguacao realizada pelo Examinador se a solucao envolve
atividade inventiva deve ser baseada no conhecimento e na

habilidade do técnico no assunto.

5.20 Na determinagéo da atividade inventiva por analogia de
campo técnico, usualmente os seguintes fatores precisam ser
considerados: a proximidade entre os dois campos técnicos;
se existe a motivacdo técnica correspondente; o nivel de
dificuldade em adaptar a tecnologia conhecida para o outro
campo técnico; quaisquer dificuldades técnicas a serem
superadas; e o efeito técnico alcancgado.
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5.21 Se a analogia de campo técnico € realizada entre

campos técnicos semelhantes ou préximos, e nenhum efeito

técnico inesperado € obtido, a invengdo nao envolve atividade

inventiva.

Exemplo: Aplicacdo de uma estrutura de suporte de um

armario para suportar uma mesa ndo envolve atividade

inventiva.
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5.22 Se a analogia de campo técnico produz um efeito técnico
inesperado superando dificuldades encontradas no estado da

técnica, entao a invencao apresenta atividade inventiva.

Exemplo: A invengdo refere-se a ailerons de submarino. No
estado da técnica, um submarino permanece em um local
arbitrario sob a agua pelo balanco entre seu peso morto e
flutuabilidade da agua, e sobe pela operacdo horizontal da
cabine para aumentar a flutuabilidade. Em uma area técnica
remota como a aerondutica, um aeroplano voa pela forca de
flutuacdo do ar produzida completamente pelas asas
principais. A invengéo se vale das medidas técnicas aplicadas
em aeroplanos e aplica a ideia das asas principais do
aeroplano ao submarino. Como resultado, sob as forcas de
flutuacdo ou submersdo criadas pelas abas modveis que
funcionam como ailerons do submarino, o desempenho de
subida e descida do submarino € significativamente
melhorado. Tendo em vista que muitas dificuldades técnicas
foram superadas na aplicacdo da tecnologia aérea a
subaquatica, a invengdo produz efeitos técnicos inesperados e
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envolve atividade inventiva.

Secao V Invencao de novo uso (hao-médico) de produto conhecido

5.23 Uma invencédo de novo uso de um produto conhecido
refere-se a invengao que utiliza um produto conhecido para

Retirar o termo

médico”

nao
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um novo propasito.

5.24 Na determinacéo da atividade inventiva de uma invengéo
de novo uso de um produto conhecido, usualmente os
seguintes fatores precisam ser considerados: a proximidade
do campo técnico do novo uso com o do uso anterior e o efeito
técnico inesperado do novo uso.

5.25 Se o novo uso utiliza meramente uma propriedade
conhecida de um material conhecido, a invengdo de novo uso

nao envolve atividade inventiva.

Exemplo: O uso de uma composicdo conhecida como auxiliar
de corte de materiais (novo uso), em que o estado da técnica

a utiliza como lubrificante, ndo envolve atividade inventiva.

1) Excluséo do Exemplo:

E o O ! e
mind i A ! .

” abyifi _pa : o
2) Sugere-se a elaboracao de outro exemplo.

O uso de uma composicdo como inseticida, em
comparagdo com O USO como conservante
para madeira revelada pelo estado da técnica,
produz efeito técnico esperado, e, desta forma,

nao envolve atividade inventiva.

1 e 2) Alteracao da redacéao

para melhor entendimento.
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5.26 Se o0 novo uso utiliza uma propriedade observada de um
produto conhecido e pode produzir um efeito técnico
inesperado, entdo a invencao de uso apresenta, desta forma,

atividade inventiva.

Exemplo: O uso de uma composicdo como herbicida, em
comparagdo com 0 USO como conservante para madeira
revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico

inesperado, e, desta forma, envolve atividade inventiva.

1) Exclusdo do Exemplo:

£ lo: O ! .

herbicida, ~

conservante—para—madeira—revelada—pelo
o 2 técnica, ! i .

2) Sugere-se a elaboracao de outro exemplo.

1 e 2 O de

composigao herbicida como

uso

conservante € ébvio porque
a atividade-fim é a mesma.
Ele
impossibilita a proliferacéo
de

Exemplo:

conserva porque
microorganismos.

pentaclorofenol
(utilizado como herbicida e
cupinicida e ainda como

conservante de madeira)

Secao VI Invencao por alteracao de elementos

5.27 Invencgdes por alteragdo de elementos incluem invengdes
que alteram as relagcdes entre elementos, invencdes que

substituem elementos e inven¢des que omitem elementos.

5.28 Na determinagéo da atividade inventiva de uma invengao
por alteracdo de elementos, usualmente os seguintes fatores
precisam ser considerados: se existe motivagédo técnica para a

alteracdo nas relacdes entre elementos ou para a substituicao
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ou omissdo de elementos e se o efeito técnico seria esperado.

Invencéo por alteracdo de relagbes entre elementos

5.28.1 Uma invencado por alteragdo das relacdes entre
elementos significa que, quando em comparagdo com o
estado da técnica, o formato, tamanho, proporcdo, posicao,
relacdo operacional, alteracdo de ordem de etapas de um
método, ou semelhante, foi alterado.

5.28.2 Se a alteracdo nas relacbes entre elementos nao
conduz a uma alteracdo no efeito, funcdo ou utilizagcdo da
invencdo, ou a alteracdo no efeito, fungdo ou utilizacdo da
invengdo pode ser esperada, a invencdo nao envolve

atividade inventiva.

Exemplo: No estado da técnica é descrito um instrumento de
medicdo contendo um mostrador fixo e manivela rotativa, e a
invengdo € um instrumento de medicdo semelhante, mas
contendo uma manivela fixa e um mostrador rotativo. A
diferenga entre a invengdo e o estado da técnica reside
apenas na alteracdo na relacdo entre os elementos, isto €, a

reversao entre movimento e imobilidade. Este tipo de reversdo
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nao produz qualquer efeito técnico inesperado, e, desta forma,

a invencdo nao envolve atividade inventiva.

5.28.3 Se a alteracao nas relagdes entre elementos produz um
efeito técnico inesperado, a invencado apresenta atividade

inventiva.

Exemplo: A invencéo refere-se a um cortador de grama que é
caracterizado pelo fato do angulo obliquo de sua lamina ser
diferente do de um cortador de grama tradicional, isto é, o

angulo obliquo da invencao possibilita que a lamina seja
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afiada automaticamente, enquanto que o angulo da lamina no
estado da técnica ndo apresenta tal efeito. A invengdo produz
um efeito técnico inesperado por meio da alteragdo de

elementos, e, desta forma apresenta atividade inventiva.

Inveng&o por substituicdo de elementos

5.28.4 Uma invencao por substituicdo de elementos refere-se
a uma invencado que € obtida pela substituicdo de um certo
elemento de um produto ou processo conhecido por um outro

elemento.

5.28.5 A invencéo ndo envolve atividade inventiva quando, na
solucdo de um mesmo problema técnico, ocorre uma
substituicdo de um elemento conhecido por outro com fungéo
equivalente para obter resultados previsiveis, ou seja, sem

qgue se observe nenhum efeito técnico inesperado.

Exemplo': A invengdo refere-se a uma bomba que difere do
estado da técnica no fato da energia motora na invengdo ser
provida por um motor elétrico em vez de um motor hidraulico.
Neste caso, o motor elétrico atua de modo equivalente ao

hidraulico e, portanto, alcangca um efeito previsivel.
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Exemplo ?: A invengdo refere-se a um chassi de automével
feito de aluminio, onde o estado da técnica utiliza aco para
este mesmo chassis. Neste caso, o efeito técnico referente a
reducado de peso é previsivel, pois é uma propriedade inerente

ao aluminio.

5.28.6 Se a substituicdo de elementos confere efeito técnico

inesperado, entdo a invengao apresenta atividade inventiva.

Exemplo: O estado da técnica refere-se a um processo
contendo etapas A, B, C, e D, e a invencgdo substitui a etapa C
por uma etapa funcionalmente equivalente, mas que melhora

surpreendentemente o rendimento do processo.

Invencdo por omissdo de elementos

5.28.7 Uma invengdo por omissdo de elementos refere-se a
uma invengdo na qual um ou mais elementos de um produto

ou processo conhecido sdo omitidos.
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5.28.8 Se, apdés a omissdo de um ou mais elementos, a
funcéo correspondente desaparece como consequéncia, ou se
tais omissdes sao O6bvias para um técnico no assunto, a

invengdo nao envolve uma atividade inventiva.

Exemplo: A invencdo de uma composicdo de tinta difere do
estado da técnica no fato de ndo compreender um agente
anticongelamento. Se o efeito de anticongelamento da
composicao de tinta se perde como consequéncia da omissao
do agente anticongelamento, a invencdo ndo envolve uma

atividade inventiva.

5.28.9 Se, em comparagdao com o estado da técnica, apds a
omissdo de um ou mais elementos (sejam elementos de um
produto ou etapas de um processo), a qual pode estar
associada a uma reformulacdo da invencdo, e os efeitos
técnicos sao preservados ou aperfeicoados, entdo, a invengao

apresenta atividade inventiva.

Exemplo: O estado da técnica trata de um processo para
fabricar uma liga utilizada em um cabecote de motor, onde
uma das etapas deste processo é o tratamento térmico da
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liga. Uma invengcdo que trata de um processo para fabricar
uma liga para ser utilizada em um cabegote de motor altera a
composicdo quimica da liga, tornando desnecessdria a etapa
de tratamento térmico, apresenta atividade inventiva, uma vez

que o resultado final foi preservado.

Fatores secundarios a serem considerados no exame de atividade inventiva

5.29 Os elementos inferidos nas secdes anteriores compdem
o principal critério para a avaliacdo do requisito de atividade
inventiva. Em muitos casos, contudo, os mesmos nao sao
suficientes para uma conclusédo segura acerca da presenca do
requisito e entdo podem ser considerados alguns indicios,
indicativos da atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto, que
tais indicios secundarios sao importantes apenas em caso de
duvida, quando o exame objetivo dos ensinamentos do estado
da técnica nao resulta em uma conclusdo suficientemente

clara.

Sugere-se que seja retirado todo esse item de

fatores secundarios.

Com esses “fatores
secundarios”, as
justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
atividade

pode requerer
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inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
dificil

terminar o exame, uma vez

com isso, sera

que ficara ainda mais
subjetivo.
Secao | Solugcao de um problema técnico ha muito conhecido, mas nao solucionado
5.30 Quando uma invencgéo solucionou um problema técnico | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
que se desejava solucionar hd muito tempo, mas néao | fatores secundarios. secundarios”, as

solucionado com sucesso, a invencao podera apresentar

atividade inventiva.

Exemplo: O problema de marcacdo permanente de animais
de criacdo tais como gado sem causar dor aos animais ou
dano ao couro do animal, existe desde o inicio da criagdo de
animais. Um inventor solucionou com sucesso este problema
técnico por uma solucdo de marcacao a frio baseada na
descoberta de que o couro pode ser permanentemente
pigmentado por congelamento, sem causar dor ao animal.

Esta solugdo pode envolver atividade inventiva.

justificativas para atividade

inventiva serdao infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente

que busque

proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria

atividade inventiva, o titular
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pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez
que ficara ainda mais

subjetivo.
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Secao Il Superacao de um preconceito ou barreira técnica
5.31 A superacao de um preconceito ou barreira técnica ou a | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
prova de que a invencao adotou um caminho contrario ao | fatores secundarios. secundarios”, as

conhecimento consolidado pelo estado da técnica pode
fortalecer uma alegacéao de presenca de atividade inventiva.

Exemplo: Em geral acreditava-se que em um motor elétrico
quanto mais lisa fosse a interface do comutador com a
escova, melhor seria o contato e menor seria 0 consumo de
corrente. A invencdo produz microrranhuras asperas na
superficie do comutador, e o consumo de corrente é ainda
menor que com uma superficie lisa. Tendo em vista que a
solucdo superou o preconceito técnico, pode envolver

atividade inventiva.

justificativas para atividade

inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
dificil

terminar o exame, uma vez

com isso, sera

que ficara ainda mais
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subjetivo.
Secao lll Obtencao de sucesso comercial
5.32 Quando uma invengado alcanga sucesso comercial, tais | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
como, licenciamento de tecnologia, se tal sucesso esta | fatores secundarios. secundarios”, as

diretamente relacionado com as caracteristicas técnicas da

invengdo, isto pode significar que a invencdo apresenta

atividade inventiva. Entretanto, se o sucesso & devido a outros

fatores, tais como campanhas de venda ou propaganda, este

critério ndo deve ser utilizado como base para a avaliagdo da

atividade inventiva.

justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagao
de duas drogas conhecidas
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e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez

que ficara ainda mais

subjetivo.
Secao IV Obtencao de prémios
5.33 Quando uma invencdo recebe algum tipo de | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
reconhecimento quanto ao seu mérito técnico, isso pode | fatores secundarios. secundarios”, as

significar que a invengao apresenta atividade inventiva.

Exemplo: Prémio ou mengdo de honra em congressos.

justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de
patente que busque
proteger uma associagcao
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de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez

que ficara ainda mais

subjetivo.
Secao V Modo como a invencao é criada
5.34 A forma pela qual uma invencao é criada, independente | Sugere-se que seja retirado todo esse item de | Com esses “fatores
de quao ardua ou facil seja, ndo deve afetar a avaliacdo da | fatores secundarios. secundarios”, as

atividade inventiva da invencdo. A maioria das invengdes sdo
o resultado do trabalho criativo do inventor e o resultado de
pesquisa cientifica e experiéncia de trabalho de longo prazo,

embora existam algumas invencdes que sao criadas

justificativas para atividade
inventiva serdo infinitas.
Por exemplo, um pedido de

patente que busque
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acidentalmente.

Exemplo: O pneu de veiculos motorizados apresenta alta
resisténcia mecanica e boa resisténcia a abrasdo. Isto foi
obtido por um técnico que se enganou na adicdo de 30% em
vez de 3% de carbono na preparacdo de materiais para a
producdo de borracha negra. QOs fatos mostram que a
borracha com 30% de carbono apresenta alta resisténcia a
abrasdo o que ndo seria esperado de antemdo. Embora a
invencdo tenha sido criada por acidente, isto ndo deve ser

levado em conta na avaliacdo da atividade inventiva.

proteger uma associacao
de duas drogas conhecidas
e ja prescritas em
combinacdo no estado da
técnica, a qual nao teria
atividade inventiva, o titular
pode requerer atividade
inventiva frente ao sucesso
de vendas do produto. E,
com isso, sera dificil
terminar o exame, uma vez
que ficara ainda mais

subjetivo.

Capitulo VI Formulas Markush Introducao

6.01 As formulas Markush constituem um modo de descrever
e reivindicar diversas alternativas em pedidos de patentes.
Apesar de mais comum nas areas de quimica e biotecnologia,
a apresentacdo de alternativas de invencbes em qualquer

area técnica pode ser considerada como uma férmula
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Markush. A utilizagdo de tal recurso remonta a uma patente
americana de 1924, de autoria de Eugene A. Markush,
apresentando alternativas dentro de um processo de

manufatura de corantes.

6.02 A “férmula Markush” é uma expressao genérica para uma

classe de substancias quimicas, convencionalmente
empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura quimica
basica que € substituida por uma ou mais subestruturas
variaveis, as quais sdo acompanhadas de uma lista de
definicdes dessas porcdes variaveis, onde: R' representa H,
OH, amino; R? representa, H ou CHs; e R® representa um
radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre

1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:

e f M

SO-ni N

A “féormula Markush” é uma expressao genérica
para uma classe de substancias quimicas,
convencionalmente empregada nas patentes, e
consiste de uma estrutura quimica basica que
€ substituida por uma ou mais subestruturas
variaveis, as quais sdo acompanhadas de uma

lista de definicdes dessas porcdes variaveis.

Exemplo: Foérmula Markush, tal como na figura
abaixo, onde: R' representa H, OH, amino; R?
representa, H ou CHs; e R® representa um
radical do grupo de substituintes que consiste
de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e
piridina:
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6.03 Assim, o termo “férmula Markush” tem sido empregado
para designar qualquer estrutura quimica que contenha uma
estrutura basica e um ou mais grupos quimicos variaveis ou
opcionais. Para sequéncias biologicas, €& possivel a
delimitacdo da sequéncia base de nucleotideos ou
aminoacidos e das alternativas previstas em diversas

posicoes.
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6.04 Uma férmula Markush permite a eleicdo de um grande
namero de substituintes, os quais podem se ligar a molécula
em posicdes diversas, assim como através de diferentes
arranjos dos mesmos. Como consequéncia, uma
multiplicidade de compostos pode ser protegida a partir de

uma Unica estrutura de representacao.

Novidade

6.05 Qualquer modificagdo nao prevista em uma férmula
Markush no estado da técnica leva a um novo composto,

preenchendo, assim, o requisito novidade.

Exemplo:Quando se tem uma invengcdo que descreve um
composto com uma estrutura basica de um anel heterociclico
com um grupo substituinte propila, e a técnica descreve um
outro composto com a mesma estrutura basica heterociclica
com um grupo substituinte metila na mesma posicdo; 0s
grupos propila e metila apesar de pertencerem a mesma
classe quimica - alquila com 1 a 6 atomos de carbono, nao
destituem a novidade da invengéo.

6.06 Ressalta-se que, devido as inUmeras possibilidades de
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compostos previstas numa Férmula Markush, a andlise da
matéria reivindicada pode indicar que parte dos compostos

nao apresenta novidade, enquanto outra parte € nova.

Atividade inventiva

6.07 Na avaliacdo de atividade inventiva de uma Fdérmula
Markush deve ser verificada se ela decorre de maneira
evidente ou O6bvia do estado da técnica. Os compostos
definidos na nova férmula Markush apresentardo atividade
inventiva se, baseado nos conhecimentos contidos no estado
da técnica, um técnico no assunto ndao seria motivado a
realizar as modificacdes estruturais propostas. Nos casos em
que o estado da técnica apresentar matéria muito semelhante
a pleiteada, os compostos pleiteados apresentardo atividade
inventiva se houver um efeito técnico inesperado advindo da

modificagao estrutural dos mesmos.

6.08 Para o caso especifico de medicamentos, pode haver um
efeito técnico inesperado.

Exemplo: Reducdo ou eliminacdo de um efeito colateral que
se deseje evitar.

Retirar todo o item

O efeito técnico inesperado
em foérmula markush pode
ocorrer em qualquer caso

em que seja utilizada, por
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colateral que se deseje evitar. exemplo, no caso de
produtos quimicos.
6.09 Para a comprovacdo do efeito técnico, pode se tornar | 6.09 Para a comprovacdo do efeito técnico | Para evitar adicdo de
necessaria a apresentacao de testes comparativos entre os | descrito no pedido, pode se tornar necessaria | matéria.

efeitos provocados pelos compostos pleiteados e os do estado
da técnica, a fim de comprovar a presenca de um efeito
técnico inesperado.

a apresentacdo de testes comparativos entre

os efeitos provocados pelos compostos
pleiteados e os do estado da técnica, a fim de
comprovar a presenca de um efeito técnico

inesperado.

Suficiéncia descritiva

6.10 A descricdo de um modo de executar a invencao €
somente satisfeita se permitir que a invencao seja executada
em todo 0 escopo reivindicado, e ndo somente em algumas
alternativas pertencentes a reivindicacdo. No caso de
compostos definidos em uma férmula Markush, ndo se pode
predizer ou extrapolar que os compostos com substituintes
pertencentes a diferentes classes quimicas possam ser

obtidos por uma mesma maneira de preparo, visto que a
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natureza das reacdes é diferente. Assim, para que todos os
compostos de uma férmula Markush estejam suficientemente
descritos, o relatério descritivo deve apresentar descricao
detalhada das reacdes e condicdes envolvidas nos processos
de preparacéo, incluindo exemplos concretos de preparagao
de pelo menos um representante de compostos para cada
classe quimica dos diferentes substituintes. Deste modo, o
relatério descritivo deve apresentar exemplos claros de como
diferentes substituintes previstos na Markush podem ser
incorporados ao produto final.

6.11 Caso a preparagdo dos compostos e, por consequéncia,
0s préprios compostos com substituintes pertencentes a
diferentes classes quimicas, ndo estejam suficientemente
descritos no relatério descritivo, ndo sera possivel que um
técnico no assunto os reproduza, estando em desacordo com

o disposto no artigo. 24 da LPI.

Exemplo: O relatorio descritivo se refere ao substituinte alquila
e ao substituinte heterociclico em certa posicao da férmula
Markush; pode haver duvida justificada se o composto
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contendo radicais heterociclicos na mesma posicdo pode ser
obtido pelo mesmo processo de preparacdo. Portanto, esse
grupo de substituintes heterociclicos - para os quais ndo foram
dados exemplos de preparacdo, ndo apresentaria suficiéncia
descritiva; uma vez que ndo se pode assumir que a mesma
maneira de preparo das classes quimicas exemplificadas pode
ser aplicada aquelas cuja preparagdo nao foi descrita.

6.12 Logo, quando os exemplos ndo abrangerem todas as
classes quimicas dos compostos reivindicados, o Examinador
devera apresentar objecao de acordo com o disposto no artigo
24 da LPI.

Fundamentacao, clareza e precisdo das reivindicacoes

6.13 E necessario que todos os possiveis substituintes
reivindicados nos compostos estejam fundamentados no

relatorio descritivo e sejam definidos de forma clara e precisa.

6.14 Um pedido que apresenta um composto X no relatério
descritivo e um composto X' no quadro reivindicatorio, nao
mencionado no relatério descritivo, apresenta falta de
fundamentacao de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

Retirar a parte tachada:

6.14 Um pedido que apresenta um composto X

no relatério descritivo e um composto X' no

quadro

reivindicatdério, ndo mencionado no

O titular sé pode reivindicar
0 que estiver inicialmente
revelado no relatorio

descritivo, e nao o)
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Nestes casos, em geral a inclusdo do composto X' no relatério
descritivo dificilmente traz suficiéncia descritiva ao pedido,
estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI,
embora atenda ao critério de fundamentagéao de acordo com o
disposto no artigo 25 da LPI.

relatério  descritivo, apresenta falta de
fundamentacdo de acordo com o disposto no
artigo 25 da LPl. Nestes—cases;—em—gerala
nelusiod X latériod .

contrario, ou seja, 0 que

esta reivindicado,

como revelado.

incluir

6.15 Nao podem ser empregados termos que acarretem em
indefinicdo da matéria a ser protegida, os quais devem ser
definidos, tanto quanto possivel, durante o processo de

exame.

Exemplos: “Arila carbociclica”, “arila heterociclica”, “biarila’,
“alquila inferior”, ‘“cicloalquila”, e ‘“substituido” sdo algumas
expressées que acarretam indefinicdo e imprecisdo, em

reivindicagdes de compostos Markush.

6.16 Quando os substituintes sdo apresentados dessa forma,

ndao sao definidas caracteristicas importantes, tais como
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tamanho da cadeia, nUmero e natureza dos heteroatomos,
presencga ou nao de ramificacdes; apenas indicam a que grupo

quimico os compostos pertencem.

Capitulo VIl Composicoes

7.01 Uma composicdo € uma mistura de elementos ou
componentes quimicos e/ou biolégicos com um determinado
propésito, o qual pode estar presente na reivindicacao, desde
que suficientemente claro de maneira a nao permitir

ambiguidades.

Exemplo: Composicdo detergente caracterizada por conter 0s
elementos A, B e C.

7.02 Deve-se verificar, segundo o apresentado no relatério
descritivo, quais caracteristicas deverao estar presentes na(s)
reivindicacao(des) de composicdo em questdo, de maneira a

definir com precisao a reivindicagao.

7.03 Por outro lado, uma reivindicagao de composicao definida
por um sb componente e sem delimitacbes quantitativas
equivale a uma reivindicagdo para o componente em si, na

medida em que inclui a possibilidade da “composi¢do” conter
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100% do referido componente. Assim, deve-se verificar,
segundo o apresentado no relatério descritivo, quais
caracteristicas deverao estar presentes nas reivindicagdes de
composicdo em questdo, de maneira a definir e delimitar com
precisdo os direitos concedidos aquilo que de fato foi

desenvolvido.

7.04 Isto significa que uma composicdo pode perfeitamente
ser caracterizada pela presenca de um s6 ingrediente, desde
que se verifique ter sido esse o desenvolvimento realizado, e
que existam elementos de texto na reivindicacdo que
determinem que de fato se trata de uma composi¢cdo. Em
outros casos, a composicao necessitara detalhes mais

precisos para sua definicao.

Novidade

7.05 Sao consideradas novas as composicées nao
compreendidas no estado da técnica. A composicao contendo
componente(s) ja4 conhecido(s) do estado da técnica sera
considerada nova se apresentar caracteristicas, tais como,

outros componentes e razio entre os componentes que a
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diferencie do estado da técnica.

7.06 O efeito, 0 uso ou a forma de administracao/aplicacéo
nao conferem novidade a uma composi¢do ja conhecida do
estado da técnica. Porém, esses elementos podem ser aceitos
na redacao das reivindicacdes para conferir clareza e precisao
a matéria pleiteada.

Exemplo: Uma “composicdo farmacéutica caracterizada por
conter X e Y” ndo possui novidade em relagdo a um
documento do estado da técnica que trate de composicdo

detergente caracterizada por conter X e Y.

Deve-se reescrever o item 7.06.

Uma composicdo contendo  composto
conhecido ndo deve ser definida pelo seu uso,
efeito ou forma de administracdo/aplicacdo e
seus ativos e

sim pelos componentes

componentes (quali/quanti).

Exemplo: se reivindicar uma composicao
farmacéutica com os mesmos ingredientes que
uma composicao detergente, a mesma nao

sera nova.

O exemplo nado representa
0 que esta descrito no item.

O item fala de efeito, uso e

forma de
administracao/aplicacao,
enquanto que a

reivindicagdo se refere a

composicao em si.

7.07 No caso de pedidos direcionados a novos produtos
quimicos e/ou biolégicos, que contenham reivindicacao de
composicao, considera-se que a novidade e a atividade
inventiva do(s) serdao estendidas

produto(s) para a

composicao contendo 0s mesmos.

Clareza e precisao

Secao | Necessidade de definicoes qualitativas/quantitativas
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7.08 Definicdes qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou | 7.08 As  Definicbes qualitativas  e/ou

menor grau de precisdo, s6 necessitardo estar presentes | quantitativas, eem—maior—ou—menor—grau—de
quando forem indispensaveis a clareza e precisdo da | precisao,—sé—necessitardo devem estar
reivindicacdo. Exemplo: Composicdo cosmética em que a | presentes para melhor definir a composicao de
invenc&o consiste na adicdo de um corante. interesse. gquando—forem—indispensaveis—a
clareza—e—precisdo—dareivindicagdo. O maior

ou menor grau de precisdo poderdao ser
requeridos, quando for o caso, para dar maior

clareza e precisdo a reivindicacao.

Retirar exemplo que gera duvidas:

E o€ . i
. < , oy _
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7.09 Situacao 1: o relatério descritivo mostra que a invencao
de fato esta na utilizacdo de corante em composicoes
cosmeéticas, e o estado da técnica revela que tal adicdo nao
era conhecida. Nesse caso, uma reivindicagao aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por compreender
corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente

ativos".

7.09 Situacao 1: o relatério descritivo mostra
que a invencao de fato estd na utilizacao de
corante em composicoes cosméticas, e o
estado da técnica revela que tal adigde corante
ndo era conhecido. Nesse caso, o pedido de
patente seria direcionado a novos compostos
quimicos (neste exemplo, o corante) e que
contenha reivindicagdo de composic¢ao, no qual
€ aferida novidade e atividade inventiva aos
compostos, 0s requisitos serdao estendidos
para a composi¢ao contendo os mesmos. Uma
reivindicagao aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender corante associado a um ou mais

ingredientes cosmeticamente ativos".
Adicionar o item abaixo:

Situacao 1°: o relat6rio descritivo mostra que a
invencao de fato estd na utilizagdo do corante

em uma composicdo cosmeética e o estado da

O texto estava confuso e
contraditério em relacao
aos itens 7.06 e 7.07.
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técnica revela o uso de corantes em outras
composicoes (areas distintas). Neste caso, a
composicdo contendo o corante nédo
apresentara novidade conforme descrito no
item 7.06. A novidade podera ser aferida caso
a composicao seja definida quantitativamente
e/ou qualitativamente de forma diferenciada do
estado da técnica.

Uma reivindicacao aceitavel seria:

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender X-Y% de corante associado a um

ou mais ingredientes cosmeticamente ativos".
Qu

"Composicdo cosmética caracterizada por
compreender de X-Y % de corante associado a
um colageno e ingredientes cosmeticamente

ativos".
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7.10 Situacao 2: o relatério descritivo mostra que a invencao
de fato esta na utilizagcdo do corante e pode ser aplicada a
qualquer composicao cosmética. No entanto, verifica-se que
ou a invencgao nao se aplica a qualquer corante (ou classe de)
ou o estado da técnica revela que tal adicdo ja é conhecida
para determinados corantes (ou classe de). Nesse caso, a

reivindicacao aceitavel devera ser:

"Composicao cosmética caracterizada por compreender tais e
tais corantes (ou classe de corantes) associados a um ou mais
ingredientes cosmeticamente ativos (ou outro texto que

implique na existéncia de mais um componente)"

7.11 Situacao 3: o relatério descritivo mostra que a invencao
de fato esta na utilizagcdo do corante e pode ser aplicada a
qualquer composicdo cosmética. No entanto, verifica-se que a
invencdo se aplica apenas a uma determinada faixa de
concentracdo do corante. Nesse caso, a reivindicacao

aceitavel devera ser:

"Composicao cosmética caracterizada por compreender de x

% a 'y % de um corante associado a um ou mais ingredientes
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cosmeticamente ativos (ou outro texto que implique na

existéncia de mais um componente)"

7.12 Situacao 4: o relatério descritivo mostra que a invencao
de fato reside na utilizacdo do corante, mas que o
desenvolvimento foi direcionado para uma determinada
composicao cosmeética com elementos ativos e nao ativos
bem definidos (mesmo que a nivel de classe) inclusive em
suas faixas de concentracdo. Nesse caso a reivindicagao
devera conter todos esses elementos  definidos
(qualitativamente e quantitativamente) de acordo com aquilo
que o Examinador julgar suficiente para clareza e precisao da

reivindicacgao.

Tipos de Composicao

Secao | - Composicoes definidas exclusivamente por seu uso, forma de administracao ou mecanismo de acao

7.13 Reivindicacbes destas categorias ndo sado precisas,
causando uma indefinicAo quanto a matéria protegida, e
devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25
da LPI.
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7.14 Reivindicacdes nédo passiveis de protecao:

Exemplo': Composicdo imunogénica caracterizada pela

aplicacdo induzir uma resposta imunologica contra o antigeno.

Exemplo?: Composicao veterinaria caracterizada por ser para
administragdo  intramuscular, sendo a composicao

caracterizada por sua forma de aplicagéao.

Exemplo®: Composicao caracterizada por ser para tratar asma,
sendo a composicao definida por sua aplicacao terapéutica.

Exemplo*: Composicdo caracterizada por ser um inibidor da
recaptacdo de serotonina, sendo a composicdo caracterizada

por seu mecanismo de acgéo.

Exemplo®: Composicdo pesticida caracterizada por ser para
aplicacao em plantacdo de soja e algodéo.
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Secao Il - Kit incluindo Composicoes

7.15 Nesses conjuntos (kit), os componentes, ou grupos de
componentes estéo fisicamente separados, sendo embalados

juntos ou separadamente.

Exemplo': Kit compreendendo um creme vaginal e um

aplicador.

Exemplo?: Kit compreendendo uma composicdo para

tratamento de asma e um nebulizador.

Exemplo®: Kit para tratamento de gripe compreendendo um
comprimido com fungcdo descongestionante e outro com

funcao antitérmica.

Exemplo*: Kit compreendendo pé de amoxicilina para
reconstituicdo e uma ampola de liquido para injec&o.

Exemplo®: Kit de adesivo, compreendendo uma composicdo

com fung&o adesiva e outra com fungdo endurecedora.

7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma
como esta definida a reivindicacao: se estao definidos apenas

0S grupos de componentes, mesmo que seja mencionado que

7.16 Nesses casos, deve-se observar

atentam

ente a forma como esta definida a

reivindicacdo: se estdo definidos apenas os
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podem ser embalados juntos ou separados, sdo passiveis de | grupos de componentes, mesmo que seja
protecédo; e se estdo definidos os componentes e a forma | mencionado que podem ser embalados juntos
especifica de administragdo (intervalos de tempo | ou separados, sdo passiveis de protecio. e-se
determinados, por administracdo parenteral, oral, por | estdo—definidos—os—componentes—e—aforma
exemplo). Nesse caso, é necessario que se decida, pelo | especifica—de—administracdo—{(intervalos—de
estudo do relatério descritivo e estado da técnica, se a retirada | tempo—determinados,—por—administracdo
da forma de aplicacao é possivel, isto &, sem que isto implique ; ; ; —€
numa mutilacdo ou ampliacédo indevida da protegao. necessario—gue—se—decida,—pelo—estudo—do

latério_d " lo—da_técnica,
rada da f I loacio. & vel_i
1 . ol e
lacio. indevida d o
Secao lll - Produto incluindo composicoes caracterizado pela sua forma fisica e/ou forma de aplicacao
7.17 Um produto incluindo uma composicdo pode ser | Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
reivindicado por sua forma fisica. 7.19.
Exemplo: Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, | Sugestdo de redacéao:
granulos, pilula, tablete, solucdo, e supositorio. Um produto incluindo uma composicio pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
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granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositério); sua forma de aplicagdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicdo
dos componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, formato,  espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

7.18 Um produto incluindo uma composicdo pode ser

reivindicado por sua forma de aplicacéao.

Exemplo: Intravenosa, subcutdneo e sublingual.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢cao pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositorio); sua forma de aplicagédo (por

exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
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sublingual). Nesses casos, além da definicao
dos componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenga no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, Formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do

produto).

7.19 Nesses casos, além da definicdo dos componentes da
composicao em si, € indispensavel a presenca no texto da

reivindicagdo das caracteristicas construtivas.

Exemplo:  Formato, espessura, granulometria e tipo de
revestimento do produto.

Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e
7.19.

Sugestao de redacao:

Um produto incluindo uma composi¢cao pode
ser reivindicado por: sua forma fisica (por
exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositorio); sua forma de aplicagdo (por
exemplo, Intravenosa, subcutaneo e
sublingual). Nesses casos, além da definicdo
dos componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenca no texto da
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reivindicacdo das caracteristicas construtivas
(por  exemplo, formato, espessura,
granulometria e tipo de revestimento do
produto).

7.20 Cabem aqui todas as consideracdes feitas acima com
relacdo as demais composicoes.

7.21 Assim, uma reivindicacao de "Composicao caracterizada
por estar na forma de pilula", unicamente definida por sua
forma fisica deve ser rejeitada, uma vez que nao define
precisamente o objeto protegido. Note-se que, nesse caso, a
protecao recairia sobre toda e qualquer composicao em forma
de pilula. No entanto, caso a composicao esteja definida de
forma especifica e detalhada quanto aos seus constituintes, a
reivindicacdo poderia ser concedida.

Exemplo: Composicdo consistindo de X, Y e Z caracterizada
por estar na forma de pilula.

Secao IV - Combinacao de ingredientes ativos

7.22 Uma combinacdo é a associagdo de dois ou mais
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ingredientes ativos na forma de um produto. A combinacao
pode estar contida em uma unica forma ou em formas

separadas para administracao simultanea.

7.23 Em relagdo ao requisito de novidade para uma
combinacdo, cabem as mesmas observacdes feitas para
composicoes em geral.

7.24 Uma combinacao € dotada de atividade inventiva sempre
que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira
evidente ou 6bvia do estado da técnica. Nesse caso, devese
observar se a interagcdo entre as substancias ativas
associadas na combinacdo produz um efeito técnico
inesperado, diferente do previsto, por exemplo, um efeito
sinérgico ou supra-aditivo, no qual nao corresponde a mera
soma dos efeitos individuais de cada substancia ativa que
compbe a associacdo (efeito aditivo), reducdo de efeitos
indesejados, entre outros.
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7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito sinérgico nao
confere necessariamente atividade inventiva a invengao, pois
ele ja poderia ser previsto para determinada classe de

compostos.

Reescrever o item 7.25.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito
sinérgico nao confere necessariamente
atividade inventiva a invengdo, pois ele—ja
poderia-serprevisto a sinergia ja era conhecida
do estado da técnica para determinada classe

de compostos.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.26 O efeito sinérgico € uma resposta obtida a partir da
associacdo de dois ou mais ingredientes ativos, cuja
resultante € maior do que aquela apresentada pelo simples
somatério dos efeitos quando considerados individualmente.

Exemplo: Promotor quimérico; sinergia.
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TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

7.27 Reivindicacao: Promotor quimérico constituido pela fusdo

do promotor A e do promotor B.

O pedido descreve um promotor quimeérico constituido pela
fusédo de dois promotores ja conhecidos no estado da técnica.
Os resultados apresentados demonstram que a expressao de
um gene X controlada pelo promotor quimérico foi superior a
expressdo do gene X controlada pelos promotores

isoladamente ou somados.

Juntar o item 7.27 como exemplo do item 7.26.

7.28 Composigdes que envolvam componentes com efeito
sinérgico podem ser caracterizadas apenas qualitativamente
(sem especificar as quantidades de cada componente), desde

que:

(i) combinacdo de produtos ja conhecidos para uma
mesma aplicagdo em quaisquer proporcdes nao tenha sido
prevista no estado da técnica;

(i) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e

(iiiy  efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer

proporcdes dos produtos envolvidos.
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TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

Exemplo: Composicéo agricola

7.29 Reivindicacdo: Composicao sinérgica caracterizada por

conter o composto A + composto B

O pedido descreve uma composicao herbicida constituida
pelos compostos A e B, para uso no combate de plantas
daninhas em culturas de cereais. Ambos compostos
isoladamente ja sdo conhecidos no estado da técnica, mas
ndo combinados. Os resultados da composicdo foram
apresentados para varios teores dos dois compostos e
demonstram claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi
superior a acdo herbicida dos dois compostos isoladamente

ou somados.

Colocar item 7.29 como exemplo do item 7.28.

7.30 Portanto, se qualquer uma das condicdes definidas acima
nao for atendida, as reivindicagcdes devem ser definidas
quantitativamente, especificando claramente quais sdo as
proporcoes desejadas dos componentes presentes, limitadas
aquelas que estejam suportadas no relatério descritivo.
Devem ser apresentados dados comparativos relativos ao
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TEXTO ORIGINAL CP

PROPOSTA DE ALTERAGAO

JUSTIFICATIVA

efeito dos componentes isoladamente e da combinacdo dos
mesmos, sendo que todos os testes referentes aos dados

comparativos devem ser realizados nas mesmas condigoes.

7.31 Nos casos em que o estado da técnica ja compreende
composi¢cdes que contenham os componentes de interesse,
ainda que nao observado/descrito qualquer efeito sinérgico
entre eles, ou ainda se ha evidéncias de incompatibilidade na
faixa ampla de concentracdo pleiteada, as reivindicacdes
devem ser definidas qualitativamente e quantitativamente,
especificando claramente quais sao as proporcoes desejadas
dos componentes presentes, limitadas aquelas que estejam

suportadas no relatério descritivo.
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FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela
Integracéo dos Povos (GTPI/Rebrip)

( ) agente
( ) usuario

ARTIGO DA

MINUTA

() representante de 6rgdo de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
( ) representante de 6rgaos de defesa do consumidor

PROPOSTA DE ALTERACAO

(X) outros, especificar: Organizacédo da Sociedade Civil

JUSTIFICATIVA

1.04

Um produto que apresente aquela propriedade, mesmo conferindo-

lhe um uso pratico, ndo pode ser considerado invengéo.

Somente o uso pratico ndo faz de um produto umal
invencao. A Lei 9.279/96, em seu artigo 42, somente
garante protecao patentaria para um produto ou para
um processo, e ndo para 0 seu uso. Para um produto
OU processo ser uma invengao, 0 mesmo deve cumprir
0s critérios de patenteabilidade estabelecidos em lei
(novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial),
além de se enquadrar nos artigos 10 e 18 da Lei
9.279/96. Como estabelecido no item 1.03, uma nova
propriedade de um produto j& conhecido é uma
descoberta e ndo uma invencao. Assim, ainda que a
nova propriedade tenha um uso prético, se o produto
ja for conhecido, ndo pode haver protecdo patentéria
em razdo do uso conferido pela propriedade
descoberta.

3.05

O relatério de busca deve citar mesmo os documentos em que h&
davidas em relagcdo a disponibilidade dos mesmos ao publico, e &
data precisa da publicacdo de qualquer documento. Esses
documentos em principio sdo aceitos e o dnus de provar o
contrario sera do depositante e uma evidéncia circunstancial pode

Todos os documentos relevantes encontrados devem
ser citados no relatério de busca, mesmo com duavidas
sobre a disponibilidade ao publico e sobre a data de
divulgacdo, a fim de que o processo seja 0 mais

transparente possivel.




ser necessaria para estabelecer ou confirmar a anterioridade dos
mesmos.

O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para
cada reivindicagdo do pedido de patente. Mesmo que uma

Todas as reivindicagbes devem ser analisadas quanto

4.03 T . . . ._|a novidade, mesmo sendo dependentes. Nao se pode
reivindicacdo independente apresente novidade, € necessario ) A
: . o~ pressupor novidade em wuma reivindicacdo sem
examinar a novidade de suas reivindicacdes dependentes, uma .
~ ~ . analisar cada uma.
vez que ndo se sabe se todas estas apresentam ou ndo novidade.
As reivindicagbes dependentes estdo diretamente
vinculadas a reivindicacdo independente a qual se
relacionam, cabendo-lhes a funcdo apenas de
detalhamento das caracteristicas. Segundo as
4.04 Por outro lado, se a reivindicacdo independente ndo apresentaldiretrizes de exame de pedido de patente do INPI,
' novidade, as suas reivindicacdes dependentes ndo precisam ser|bloco |, item 3.30, as reivindicacdes dependentes
examinadas, pois também n&o apresentardo novidade. mantém uma relagdo de dependéncia com a
reivindicacdo independente. Assim, se a reivindicacao
independente n&o apresenta novidade, suas
reivindicacoes dependentes também nao
apresentarao.
. . . . |Da mesma forma quanto a analise de novidade, todas
Se uma reivindicagdo independente envolve atividade inventiva, o ) R
: R L . I : . as reivindicagbes devem ser analisadas quanto a
ainda assim é necessario examinar a atividade inventiva de suas|_.. . : ) .
5.08 T . atividade inventiva, mesmo sendo dependentes. Nao
reivindicacbes dependentes, pois podem conter elementos - : i
e ~ o o . . se pode pressupor atividade inventiva em uma
especificos que ndo atendam ao requisito de atividade inventiva. L .
reivindicacdo sem analisar cada uma.
As reivindicagbes dependentes estdo diretamente
vinculadas a reivindicacdo independente a qual se
relacionam, cabendo-lhes a funcdo apenas de
detalhamento das caracteristicas. Segundo as
509 Se a reivindicagao independente ndo apresenta atividade inventiva,|diretrizes de exame de pedido de patente do INPI,
' as suas reivindica¢des dependentes ndo precisam ser examinadas,|bloco |, item 3.30, as reivindicacbes dependentes
pois também ndo apresentardo atividade inventiva. mantém uma relagdo de dependéncia com a
reivindicacao independente. Assim, se a reivindicacao
independente ndo apresenta atividade inventiva, suas
reivindicacoes dependentes também nao
apresentarao.
O estado da técnica mais proximo é constituido por todos os|N&o se pode limitar o nimero de documentos a serem
510.1 documentos relevantes relacionados com a invengéo pleiteada emjapresentados na determinacdo do estado da técnica.

cada reivindicagéo independente, e devem ser a base para avaliar
a presenca de atividade inventiva. O estado da técnica mais

Ao contrario: quanto mais documentos e informacdes
sobre 0 estado da técnica, mais embasada fica essa




proximo pode ser:

determinacao.

A combinacdo de elementos ja disponiveis no estado
da técnica ndo cumpre o requisito de atividade
inventiva e ndo pode ser objeto de protecao patentaria.

5.13 até 5.15 | Exclusao T T .
Patentes de combinagédo ndo devem ser concedidas.
Por isso, propomos a retirada de todo o capitulo que
trata de combinacdes.
Se as caracteristicas técnicas combinadas interagem
funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico inesperado, , o
. 3§ -~ ~_ /|[Em outros artigos das diretrizes de exame usa-se 0
ou, em outras palavras, se o efeito técnico apds a combinagéo é AT N -
) " ) P 2.~ __|termo “efeito técnico inesperado” e ndo o termo “efeito
diferente que o somatorio dos efeitos técnicos das caracteristicas . = :
5.154 RSN ~ L ~ novo”. E importante o uso da mesma linguagem e a
individuais e ndo esperado por um técnico no assunto, entdo tal , : - -
S o . . . garantia do atendimento ao critério de atividade
combinagé&o apresenta atividade inventiva. O fato de quaisquer das nventiva
caracteristicas técnicas em si na invencdo por combinagdo ser '
conhecida ndo compromete a atividade inventiva da dita invencéo.
Patentes de selecdo ndo cumprem o requisito de
novidade, uma vez que ja estdo contidas em
. ~ documentos disponiveis no estado da técnica. Assim,
5.16 até 5.22 |Exclusdo o ponive: a
nao deve haver protecédo patentaria para as chamadas
“patentes de selec&o”. Por isso, propomos a retirada
de todo o capitulo que trata de patentes de selecao.
Reivindica¢des de novo uso ndo sdo invencgdes. O que
é passivel de patenteabilidade na legislacdo brasileira
5.23 até 5.26 |Exclusao sdo produtos e processos, nao “usos” (artigo 42, Lei
9.279/96). Por isso, propomos a retirada de todo o
capitulo que trata de reivindicacfes de novo uso.
A obtencdo de sucesso comercial ou de prémios ndo
esta relacionada ao cumprimento ou ndo do requisito
5.32e5.33 |Exclusdo de atividade inventiva. Dessa forma, & desnecessario
e até prejudicial ao exame do pedido de patente a
manutencdo desses artigos.
O exemplo colocado nesse artigo ndo corresponde a
um efeito técnico inesperado, por isso deve ser
6.08 Exclusao excluido. Para o caso de medicamentos, diretrizes de

exame especificas podem tratar mais detalhadamente
do que corresponde ao efeito técnico inesperado.




Reivindicacdes de composi¢bes ndo patenteaveis, ja
que tratam essencialmente de uma mistura de
701 até 7.31 |Exclusio com_ponente§ quimicos ou biologicos ja (_:qnhecidos.

Assim, ndo  cumprem 0S  requisitos  de
patenteabilidade. Por isso, propomos a retirada de
todo o capitulo que trata de composicoes.

Este formulério devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou
diretamente a uma das recepcdes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.



NOME: Gusmao & Labrunie

FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

(x) agente
( ) usuario

() representante de érgao de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
() representante de érgaos de defesa do consumidor

( ) outros, especificar:

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Mddulo Il — Patenteabilidade.

ARTIGO DA
MINUTA

PROPOSTA DE ALTERACAO

JUSTIFICATIVA

1.01 A

1.01A Deve-se também ter em mente que, na maioria das

vezes, o pedido contém uma invencao principal e uma ou

mais invencoes a ela associadas — invencoes acessorias

— que devem ser analisadas, estas ultimas, no contexto

da invencao principal, ho que diz respeito aos requisitos

de novidade e atividade inventiva. Uma vez que a(s)

reivindicacao(oes) relativa(s) a esta(s) invencao(oes)

aqui_chamada(s) “acessoria(s)” esteja(m) interligada(s)

a(s) reivindicacao(oes) relativa(s) a invencao principal,

deve-se entender que, ndo s6 apresenta(m) novidade e

atividade inventiva, bem como preenche(m) a exigéncia

do Art. 25 guanto a clareza e precisao.

Sugerimos a inclusdo de um item, apés o item 1.01,
relativo as reivindicacbes acessorias, 0 qual esta
presente nas Diretrizes para o Exame de Pedidos de
Patente nas Areas de Biotecnologia e Farmaceutica
Depositados apds 31/12/1994,

entendimento € aplicado a invengdes em qualquer,

visto que tal

campo técnico, devendo, pois, constar nas novas

Diretrizes bloco Il.
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1.04

1.04 Um produto que apresente aquela propriedade,

conferindo-lhe um uso pratico,_ou novo uso, pode ser

considerado invengéo.

Entendemos ser essa redacao mais adequada.

1.48

1.48 Invengbes podem ser consideradas como nao
patenteaveis guando-fornecessario-evitara-exploracdo-em-seu
territério, de modo a proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude humana, animal ou
vegetal ou para prevenir sérios prejuizos ao meio ambiente, desde
que esta determinacado ndo seja feita apenas por que a exploracéao

€ proibida por sua legislagéo.

Entendemos que o trecho em referéncia ¢é

desnecessario e deveria ser excluido.

1.58

1.58 O termo genérico “micro-organismo” € empregado para

bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares, protozoarios,

virus, acaros, que nao sao classificadas no Reino Plantae e

Animalae protozoarios. Dessa forma, dentre o todo ou parte dos
seres vivos, naturais ou transgénicos, a LPI permite apenas o

patenteamento de micro-organismos transgénicos.

Entendemos que essa € a redagdao mais adequada.

2.01

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a invengcao ¢é
considerada suscetivel de aplicacao industrial quando possa ser
utilizada ou produzida em qualquer tipo de industria. O conceito
de aplicacdo industrial deve ser analisado com a devida

A inclusdo da industria cosmética como area
passivel de aplicacao industrial torna o referido item
mais completo, visto que assim como nas industrias
agricolas e extrativas, ha também neste campo

técnico controvérsia quanto a tal requisito de
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flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicavel
também as industrias agricolas, cosméticas e extrativas e a

todos os produtos manufaturados, desde que dotados de
repetibilidade.

patenteabilidade, embora a suscetibilidade de
aplicagdo industrial as invencdes voltadas a

industria cosmética também seja inegavel.

2.05 A invencéao que nao apresenta aplicacao industrial é

também aquela que é operavel de uma maneira claramente

Entendemos que essa € a redagao mais adequada

2.05 contréria as leis de fisica estabelecidas.
Exemplo:
Maquina de movimento perpétuo.
3.03 A data a ser utilizada nas buscas de anterioridade devera o
3.03 _ _ o Entendemos que essa redagéo € mais adequada
ser considerada a data relevante, ou seja, a data de depdsito ou
a data de prioridade mais antiga, quando houver. (...)
Entendemos que o trecho em referéncia ¢é
_ desnecessario e deveria ser excluido.
3.10 Por outro lado, no caso em que o Examinador apresenta
documento em idioma estrangeiro que o requerente ndo tenha , )
o . ] o _ |Sobre trecho a ser incluido, esclarecemos que se
dominio, este ultimo podera solicitar ao INPlI uma traducao o o o
. . requerente que ndo tiver dominio no idioma do
3.10 simples das partes do documento utilizadas no parecer. Neste

No caso de solicitacao de traducao simples, o prazo para

manifestacao do requerente fica suspenso até que a

referida traducao seja disponibilizada.

documento apresentado pelo Examinador deve ter

tempo habil de avaliar o contetdo da traducéo

fornecida para poder se manifestar de forma justa e
embasada. Destaca-se que muitos depositantes de
pedidos de patente Brasileiros ndo tém dominio de

outros idiomas, e devem ser capazes de defender
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apropriadamente suas invencoes perante

documentos estrangeiros citados pelo Examinador.

OBSERVACAO: Entendemos que quando solicitado
pelo Requerente, o INPIl deveria apresentar uma
traducdo integral do documento utilizado no parecer.
Além disso, ndo estd claro como sera
operacionalizada essa solicitacdo de traducdo e

como sera feita a devolucao de prazo, automatica?

3.23

3.23 A certeza quanto a data e suficiéncia descritiva do
documento de anterioridade pode ser comprovada, por
exemplo, através de uma nota fiscal devidamente datada e
que especifica o produto de forma incontestavel. Catalogos e
desenhos de fabrica poderdo ser usados com as notas fiscais
com a finalidade de permitir a caracterizagdo do documento
quanto a sua suficiéncia descritiva, de modo que o conjunto da
prova - nota fiscal e catadlogo/desenho - ndo deixe duvidas de
que o objeto corresponde efetivamente aquele que se pretende
impugnar. Nao ha obrigatoriedade de apresentacdao de nota

fiscal comprobatéria no caso do catalogo ou desenho de

fabrica apresentar data explicita e incontestavel.

A redagdo do item deixa duavidas sobre a
apresentacao de catalogo sem nota fiscal, levando
ao entendimento que somente a nota fiscal seria
capaz de comprovar a data de um catalogo.
Catéalogos com data explicita e incontestavel devem
ser considerados documentos do estado da técnica
por si s6, sem necessidade de apresentacado de
nota fiscal.

3.39

O Examinador também pode obter provas
relacionadas a confirmacao da data de divulgacao
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3.39 Quando um documento de internet é citado contra um pedido
ou patente, as mesmas consideracdes devem ser realizadas tanto
quanto para qualquer outra referéncia, incluindo publicacées
padrbes em papel. Em muitos casos, os documentos de
internet apresentam uma data de publicacdo explicita. Essas
datas em principio sdo aceitas e o0 6nus de provar o contrario

sera do depositante, _ou conforme definido nos itens

abaixo, e uma evidéncia circunstancial pode ser necessaria

para estabelecer ou confirmar a data da publicagéo.

de um documento, tal qual definido nos itens abaixo.

3.61/3.62/3.63

Exclusao de todos estes itens

Nao ha qualquer restricdo na Lei da Propriedade
Industrial de que os documentos considerados para

fins de periodo de graca sejam nao patentarios.

4.06

A matéria em exame nao sera nova quando todas as

caracteristicas de uma dada reivindicacdo (por_exemplo,

elementos de um produto ou etapas de um processo),
inclusive as caracteristicas apresentadas no preambulo,
estiverem reveladas em uma Unica anterioridade. Tais
caracteristicas podem ser encontradas na anterioridade quando
sdo claramente apresentadas e/ou quando ndo ha qualquer
duvida de que a

informacédo esta inerente ao que foi

literalmente revelado.

Modificacdo sugerida para enfatizar que elementos
de um produto e etapas de um processo Sao
de de

reivindicacgao.

exemplos caracteristicas uma dada
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4.25 A patente de selecado deve seguir 0os seguintes critérios:

(i) O componente selecionado, ou a combinacao de

elementos _ selecionados, ndao pode ter sido

especificamente revelado, para atender ao critério de
novidade;

O objeto de uma patente de selegcdo pode ser a

4.25 (i) O componente selecionado deve apresentar algum L >
S combinacdo de elementos especificos.

efeito técnico inesperado claramente demonstrado, para

atender ao critério de atividade inventiva (vide o tépico

“Invencdo por Selecdo” no capitulo de Atividade

Inventiva).

Sugerimos que seja indicada de forma clara a

5.05 5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade|definicdo de “técnico no assunto”, seja inserindo a

inventiva, apresenta o mesmo conceito referente a

suficiéncia descritiva

definicdo neste item ou fazendo referéncia ao item o

qual se refere.
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5.07

5.07 A invengdo reivindicada devera ser considerada como um
todo, levando-se em conta os elementos constantes no
predmbulo e na parte caracterizante. Na determinacao das
diferengas entre as reivindicacbes e o estado da técnicae, a
questdo nao é se as diferencas seriam Obvias individualmente,

mas se a invengao reivindicada seria 6bvia como um todo.(...)

Erro tipogréfico: “técnicae”

5.09

5.09 Ao contrario, se a reivindicacdo independente nao
apresenta atividade inventiva, as suas reivindicacbees
dependentes devem ser examinadas, pois podem conter

elementos especificos que tornem aquela matéria inventiva.

Erro tipogréfico: “reivindicacoees”

5.10.1

5.10.1 O estado da técnica mais préoximo é constituido por um
ou dois documentos, excepcionalmente trés, relacionados com a
invengdo pleiteada em cada reivindicacdo independente, e
devem ser a base para avaliar a presenca de atividade
inventiva. O estado da técnica mais préximo pode ser:

Exemplo:

Uma tecnologia existente no mesmo campo técnico que o da
invencdo reivindicada, em que o problema técnico a sen
solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido sdo os
mais proximos da invengdo reivindicada; ou descreve o maior

numero de caracteristicas técnicas da invenc¢ao reivindicada.

Sugerimos a retirada do exemplo por estar amplo,
pois o técnico no assunto ndo seria levado a
considerar estado da técnica com campo técnico
diferente. O campo técnico da anterioridade devera
guardar alguma relacdo com o campo técnico da

invencao em analise.
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5.10.2

5.10.2 O estado da técnica mais préximo deve ser aferido
através da perspectiva de um técnico no assunto a data

relevante-de deposito ou da data da prioridade mais antiga

do pedido.

Sugerimos melhor definir a data relevante do
pedido.

5.10.08

5.10.8 Na hipétese de resultados/testes/ensaios ou similares
apresentados durante e-exame-téenico todo o processamento

do pedido -—apés—o—pedido—de—exame, com 0 objetivo de

comprovar o efeito técnico da invencdo, a apresentacdo de tais
dados na argumentacdo da requerente deve ser inerente a
matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da
invencdo deve estar descrito na matéria inicialmente revelada,

ainda que ndo em uma forma quantitativa.

Sugerimos melhor definir o periodo de apresentacao
dos resultados/testes/ensaios ou similares.
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5.10.11
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conter quaisquer referéncias a solucao técnica, uma vez que,
ao incluir parte da solucao técnica oferecida pela invencao na
definicdo do problema, o Examinador pode ser induzido a

concluir que a invengao ndo apresenta atividade inventiva.

definicdo de sua invencao.

5.10.13

5.10.13 O técnico no assunto ndo deve ser considerado como
um mero autdbmato motivado apenas pelo conteddo revelado

nos documentos;—mas—como—uma—pessoa—dotada—de—um
minimo—de—criatividade—e—discernimento-mas_como _um_alguém

que possui conhecimento e experiéncia no campo da

invencao e é capaz de fazer conexoes e relacoes de forma

razoavel entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as

informagdes do estado da técnica, aliadas ao conhecimento e
experiéncia atribuidos ao técnico no assunto conduzi-lo a
aperfeicoar o estado da técnica mais proximo de forma a chegar
a invencao reivindicada, a invencao € considerada ébvia. Deve
ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica,
como um todo, conduziria necessariamente um técnico no
assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o
estado da técnica mais préximo, de modo a alcancar a solugéo

proposta pela reivindicacao.

Sugerimos alteragcdo da definicdo do técnico no

assunto conforme entendimento apresentado para a
AIPPI no Questionario Q213 “The person skilled in

the art in the context of the

inventive step

requirement in patent law” datado de 25 de marco

de 2010.
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5.11 Ao determinar se a combinacao de duas ou
excepcionalmente trés divulgacdes distintas resulta em 6bvia
ou nao, o Examinador devera atender os seguintes critérios:

(i) se o conteudo dos documentos é tal que um técnico
no assunto seria capaz de combina-los diante do
problema solucionado pela invencao; e

5.11 (i) se os documentos sdo provenientes de campos|Corrigir o erro tipografico apontado: posicdo da
técnicos similares ou proximos e, caso ndo, se OSjogal “e”.
documentos sado pertinentes a um problema particular
com o qual a invencéao esta relacionada; e

(i) a combinacdo de duas ou mais partes de um mesmo
documento poderia ser dbvia se existe uma base razoavel
para que um técnico no assunto associe estas partes
entre si.

5.15 Nae é necessario encontrar explicitamente no estado da

técnica alguma sugestao, motivacdo ou ensinamento para uma

5.15 me oy/Sugerimos retirar os trechos apontados para nao

lcausar confusdo com os demais itens acima deste.
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5.15.1

5.15.1 Se uma invengdo reivindicada é meramente uma
agregacao ou justaposicdo de certos elementos conhecidos,
cada um funcionando em sua forma de rotina, e o efeito
técnico total &€ apenas o somatorio dos efeitos técnicos de cada
parte sem, por_exemplo, qualquer sinergia ou interagéo
funcional entre as caracteristicas técnicas combinadas, entédo, a

invengao por combinagédo ndo envolve uma atividade inventiva.

Sugerimos a inclusdo de “por exemplo” com o intuito

de nao limitar o entendimento.

5.15.4

5.15.4 Se as caracteristicas técnicas combinadas interagem
funcionalmente entre si e ou produzem um efeito técnico novo,
ourem-outraspalawras, se o efeito técnico apds a combinagao é
diferente que o somatorio dos efeitos técnicos das caracteristicas
individuais, entdo tal combinacéo apresenta atividade inventiva. O
fato de quaisquer das caracteristicas técnicas em si na invencéao
por combinagdo ser conhecida ndo compromete a atividade

inventiva da dita invencao.

Alteracdes sugeridas com o intuito de nao limitar o

entendimento.

5.19

5.19 O técnico no assunto pode ser levado a buscar sugestoes
em outros campos técnicos afins ou remotos. A averiguacao
realizada pelo Examinador se a solucdo envolve atividade
inventiva deve ser baseada no conhecimento e na habilidade do

técnico no assunto com base nas informacées disponiveis

até a data de depdsito ou da prioridade mais antiga.

Modificagao sugerida para harmonizagéo do texto
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5.28.1

5.28.1 Uma invencéo por alteracdo das relagbes entre elementos
significa que, quando em comparagado com o estado da técnica,

por exemplo, o formato, tamanho, proporcao, posicao, relacao

operacional, alteracdo de ordem de etapas de um método;—ou
semelhante, foi alterado.

Modificagao sugerida para ressaltar que se trata de
exemplificacdo. Neste caso a palavra “semelhante”
pode ser retirada.

5.28.5

Exemplo:

A invengdo refere-se a uma bomba que difere do estado da
técnica no fato da energia motora na inveng&o ser provida por
um motor elétrico em vez de um motor hidraulico. Neste caso, o

motor elétrico atua de modo eguivalente correspondente, ao

hidraulico e, portanto, alcanca um efeito previsivel.

Entendemos que essa redacao € mais adequada

5.28.6

Exemplo:

O estado da técnica refere-se a um processo contendo etapas
A, B, C, e D, e a invencio substitui a etapa C por uma etapa
funcionalmente equivalente correspondente, mas que melhora

surpreendentemente o rendimento do processo.

Entendemos que essa redacao é mais adequada

5.28.8

Exemplo:
A invencdo de uma composicdo de tinta difere do estado da
técnica no fato de ndo compreender um agente

anticongelamento. Se, como unica diferenca, o efeito de

anticongelamento da composicdo de tinta se perde como

consequéncia da omissdo do agente anticongelamento, a

Como este exemplo € especifico de omissao de
elementos, deve-se deixar claro que nao existe
atividade inventiva se a Unica diferenca da omissao
de um elemento for a caracteristica que este

elemento conferia. Ou seja, podem existir outras
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invengdo ndo envolve uma atividade inventiva.

diferengas consequentes da omisséo e
perfeitamente passiveis de levar a um resultado que

confira atividade inventiva a invengéo.

6.02

6.02 A “formula Markush” é uma expressao genérica para
uma classe de substancias quimicas, convencionalmente
empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura quimica
basica que é substituida por uma ou mais subestruturas
variaveis, as quais sdo acompanhadas de uma lista de
definicdes dessas porcdes variaveis, onde: R' representa H, OH,
amino; R? representa, H ou CH3; e R® representa um-radical-do
grupo-de-substituintes_um_substituinte do grupo que consiste

de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na

figura abaixo:

Modificagao sugerida para uma melhor redagao

6.07

6.07 Na avaliacdo de atividade inventiva de uma Férmula
Markush deve ser verificada se ela decorre de maneira evidente
ou bbvia do estado da técnica. Os compostos definidos na nova
férmula Markush apresentardo atividade inventiva se, baseado
nos conhecimentos contidos no estado da técnica, um técnico
no assunto nao seria motivado a realizar as modificacoes
estruturais propostas. Nos casos em que o estado da técnica
apresentar matéria muito semelhante a pleiteada, os
compostos pleiteados apresentardo atividade inventiva se

apresentarem alternativa ndao 6bvia ou houver um efeito

Deve-se levar em conta que alteragdes na estrutura
de uma molécula “aparentemente semelhantes” nao
necessariamente sao ébvias, pois pequenas
alteragdes feitas um uma molécula podem néo ser
de facil obtencéo, ndo sendo previstas na técnica,
por exemplo, no caso de existir estudos que
mostrem que tais alteracées ndo ocorreriam, ou seja
tornando as novas moléculas resultado de reacdes
guimicas que nao seriam levadas a ocorrer. Neste
caso existe forte indicio de atividade inventiva em

moléculas cuja alteracao na estrutura é
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técnico inesperado advindo da modificacdo estrutural dos|

mesmaos.

aparentemente semelhante”. Ainda, é importante
apontar que pequenas alteracbées em moléculas
podem prejudicar o efeito técnico da mesma nao

tornando tais alteracdes débvias.

6.11

Caso a preparagao dos compostos e, por consequéncia, 0s
préprios compostos com substituintes pertencentes a diferentes
classes quimicas, ndo estejam suficientemente deseritos—o
relatério-deseritivo suportados no pedido de patente como um

todo, ndo sera possivel que um técnico no assunto os reproduza,
estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI

Modificacao sugerida para explicitar que o suporte é
em todo o pedido de patente e ndo somente no
relatério descritivo como especificado.

6.12

6.12 Logo, quando os exemplos ndo abrangerem todas as

classes quimicas dos compostos reivindicados, o

Examinador devera apresentar objecdo de acordo com o
disposto no artigo 24 da LPI. Neste caso, pode se tornar

necessaria a apresentacao de testes adicionais.

Tal sugestdo implica em dar oportunidade ao
requerente de apresentar exemplos a fim de acatar
a exigéncia formulada pelo Examinador. Vale ser
ressaltado que na época do depédsito de muitos
casos que estdo sendo examinados pelo INPI ndo
existia a pratica de serem apresentados exemplos
exaustivos de todas as modalidades preferidas da
Portanto,

invencao. € direito do requerente

apresenta-los.

6.15

6.15 Naopodem-ser-empregados—tTermos que acarretem em
indefinicdo da matéria a ser reivindicada protegida,—os—quais

devem ser melhor definidos, tanto quanto possivel, durante o

Modificacdo sugerida para melhor definir a
terminologia utilizada,
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processo de exame.

7.25

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito sinérgico nao
confere necessariamente atividade inventiva a invengao, pois
ele ja poderia ser previsto descrito para determinada classe

de com postos.

Propomos substituir a palavra “previsto” por
“descrito”, pois 0 termo previsto é extremamente
amplo dando abertura para interpretacdes incorretas
de seu significado, como por exemplo, de que a
mera citacdo sem comprovacao alguma de um
efeito sinérgico no documento do estado da técnica
seria suficiente para que a invencdo nao seja

inventiva.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou
diretamente a uma das recepc¢oes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.
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FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Sr. Fabio Rua, Diretor de Relacées
Governamentais e Assuntos Regulatérios da
IBM Brasil.

( ) agente
() usuario

ARTIGO DA

MINUTA

representante de 6rgao de classe ou associacao

() representante de instituicdo governamental
() representante de 6rgaos de defesa do consumidor

PROPOSTA DE ALTERACAO

X) outros, especificar: representante de instituicao

rivada

JUSTIFICATIVA

Secoes
1.08e1.19

Alteracdo das Secgdes 1.08 e 1.19, em conformidade com os
principios estabelecidos pelo TRIPS e pelo EPO.

Por natureza, a maior parte dos programas de
computadores sao expressos como métodos
matematicos ou algoritmicos. Gostariamos de
relembrar ao INPIl, que este utilize padrdes
consistentes com o0s demais membros da
Organizacao Mundial do Comércio.

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(acrbnimo em inglés, TRIPS), da Organizacao
Mundial do Comércio, estabelece padrées minimos
para os direitos da propriedade intelectual. Nos
acreditamos que o Brasil poderia fornecer a mesma
protecdo, em conformidade com outros paises, no
que diz respeito ao paragrafo n°.1 do artigo 27° do
Acordo TRIPS, que determina que “qualquer
invencado, seja este produto ou processo, em todos
os campos de tecnologia” deverd ser matéria
patenteada. Para este fim, o INPI deveria seguir o




modelo EPO, que determina que:

"Enquanto os ‘programas de computadores" estejam
incluidos entre os itens listados no art. 52 (2), caso
ocorra da matéria reivindicada possuir um caracter,
técnico, esta ndo sera excluida da patenteabilidade,
visto as disposicdes do Art. 52 (2) e (3). Um
programa de computador reivindicado por si mesmo
ndo sera excluido da patenteabilidade caso este
seja capaz de provocar, quando executado ou
carregado em um computador, um novo efeito
técnico que va além das interacoes fiisicas ‘normais’
entre o0 programa (software) e o computador,
(hardware) no qual ele é executado" [Diretrizes de
Exame do Escritério de Patentes Europeu (acrénimo
em inglés, EPO) seccéo 3.6].

Secoes
1.18-1.20

Fornecimento de esclarecimento e previsibilidade necessaria
para o0s examinadores e requerentes, ao abordar as
inconsisténcias e melhor definindo as orientacdes estabelecidas
nas Secoes 1.18-1.20, sobre invengdes computacionais
implementadas, deixando estas mais coerentes.

Particularmente, as Sessdes 1.18-1.20 parecem
estar em conflito com a Secdo 1.08. Esta Secéo
declara:

“Métodos matematicos sdo exemplos particulares do,
principio que métodos intelectuais ou puramente
abstratos ndo s&o considerados invengdo, uma vez
que ndo constituem a solucdo de um problema

técnico’.

Os exemplos que seguem a secao 1.08 mostram
que, embora um método matematico seja utilizado,
dado que resolve um problema técnico, este é
considerado patenteavel:

Exemplo 1:

Um método rapido de divisdo ndo seria considerado
invencdo, mas uma maquina de calcular construida
para tal pode ser considerada invengao.




Exemplo 2:

Um método para desenvolver filtros elétricos,
embora faca referéncia a uma equacao matematica,
€ considerado invencao, pois constitui a solugéo de
um problema técnico.

Exemplo 3:

Um método para criptografar/decifrar comunicacoes
eletrénicas pode ser considerado como um método
técnico, mesmo que seja essencialmente baseado
em um método matematico.

Contudo, a Secao 1.19 e os exemplos seguintes
demonstram o oposto:

“O conjunto de instrugcbes em uma linguagem, seja
em codigo fonte ou a estrutura de codigo fonte,
mesmo que as instrugcbées sejam criativas, ndo é
considerado invengdo, ainda que proporcione
efeitos técnicos’.

Exemplo 1:

Alteracdes no cédigo fonte do programa, que tragam
o beneficio de maior velocidade, menor espago em
mem©éria, modularidade, apesar de serem efeitos
técnicos, pertencem ao ambito do programa de
computador em si.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recep¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.




FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME:

( ) agente
( ) usuario

() representante de érgao de classe ou associacao

( ) representante de instituicdo governamental
() representante de érgaos de defesa do consumidor

( ) outros, especificar:

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Mddulo Il — Patenteabilidade.

AFI\*AT”'\IGUC%ADA PROPOSTA DE ALTERACAO JUSTIFICATIVA
Retirada de trecho, como segue:
“1.48 Invencbes podem ser consideradas como ndolComo boa parte das Diretrizes propostas em
patenteaveis quando for necessario evitar a exploracdo emjrelacao ao inciso | do Artigo 18 da LPI sdo bastante
1.48 seu territério, de modo a proteger a ordem publica ou alsimilares, se ndo idénticas, as diretrizes europeias,
moralidade;—inelusive—para—proteger-a-vida—ou—a-saude-humana; particularmente, item 413 da Parte G
9n|m9| ou \laga‘l-al ou pora pra\lanw ccwno pra]un-;ne 30 mau\ (Patenteabmdade), Capitu'o “’ Sugere_se a
ambiente, desde que esta determinacdo ndo seja feita apenas porjalteracéo do item 1.48.
que a exploracéao é proibida por sua legislagédo.”
Tendo em vista que reivindicagdes de uso do tipo
. . ) “Formula Suica” sdo consideradas aceitaveis pelo
Alteragao do item e exemplo, como segue: INPI, reivindicacbes de produto definidas por seu
uso devem ser aceitas.
“4.19 Reivindicagdes de produto caracterizado pelo uso
4.19 Para-este-tipe 'fe reivindicagae—o-Examinador-deve-consideraf Ademais, reivindicagées de produto conhecido com
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completamente determinado pela proprledade inerente do

produto-e-rae-implica-em—qualqueralteracdo-na-estrutura—efou

um uso nao revelado no estado da técnica, podem
S\ser consideradas dotadas de novidade. O uso pode
\conferir novidade a um produto caso este uso para
0 produto conhecido ndo tenha sido revelado no
estado da técnica para tal produto.




composicdo-do-produte, a reivindicacao de produto definida por

sua caracteristica de uso nao apresenta novidade em
comparacao com o produto do documento de anterioridade. No
entanto, caso o uso ndo tenha sido revelado para o produto em

questao no estado da técnica, o produto é considerado novo.”

Exemplo: Reivindicacdo para um composto X para uso como
antiviral nAde seria considerada nova em relagdo ao mesmo
composto X utilizado como corante descrito em um documento
de anterioridade, caso o uso como antiviral ndo tiver sido

revelado nos documentos do estado da técnica. Embe#a—e—ase

Hn composto X tanha cidn 'l'rnnanln 3 fnrmu
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4.20

Alteragao do item, como segue:

“4.20 Entretanto_Ademais, se o uso indica que a estrutura
e/ou composicdo do produto foi alterada, entdo o uso como
uma caracteristica que define a estrutura e/ou composi¢ao do
produto, assim como o produto, apresenta novidade.

Exemplo: Se uma reivindicacao se refere a um molde para aco
liquido, isto implica certas limitagbes para o molde. Assim, uma
forma plastica para gelo com um ponto de fusdo muito inferior
ao do ago néo afeta a novidade da reivindicagdo.”

Sugere-se a modificacdo para demonstrar
continuidade ao item 4.19.

4.23

Retirada de trecho e inclusdo de subitem, como segue:
“Capitulo IV — Novidade

Reivindicacoes de segundo uso nao-meédico

4.23.1 Uma reivindicagdo para o uso de um composto
conhecido para um propdésito particular - uso nao médico,

que é baseada em um efeito técnico, deve ser interpretada
como incluindo o efeito técnico como uma caracteristica técnica

Nao ha razado para a retirada de segundo uso
médico do Bloco Il das Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente. Alias, as Diretrizes de Exame
do Bloco | (Resolugdo N° 124/2013), ja mencionam
a aceitacdo de segundo uso médico (item 3.75 da
Resolucdo N°124/2013).




funcional. Assim, tal reivindicacao apresenta novidade, desde
que tal caracteristica técnica nao tenha sido previamente
colocada a disposicao do publico.

4.23.2 Uma reivindicacdo para o uso de um composto

conhecido para um propdsito particular — uso médico, como,

por exemplo, estabelecido pelo item 3.75, e tendo em vista o

item 3.76, todos os ultimos dois sendo itens das Diretrizes de

Exame do Bloco | (Resolucdo N° 124/2013), é aceita desde que

atenda aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos por

Lei.

Exemplo de uma reivindicacdo em forma aceitavel de sequndo

uso médico: Uso de um composto X, caracterizado por ser para

a fabricacdo de um medicamento para tratar a doenca Y. O

composto Y era descrito anteriormente tratar uma doenca Z”

Retirada de trecho, como segue:

Nao ha razao para retirada de segundo uso médico

Secao V “Invencao de novo uso (hao—médico) de produto/do Bloco Il das Diretrizes de Exame de Pedidos de
conhecido” Patente.
O item 3.76 do Bloco | das Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente (Resolucdo N° 124/2013)
Inclusio de novo item estabelece que reivindicagées do tipo “uso para
tratamento” ou seus equivalentes corresponde a
5.A. Em relacédo ao novo uso médico, devem ser observadas as reivindicag()es. de métoq 0 terapeutico e, portanto,
Segao V di.sr;osicées da Resolucdo N° 124/é013 particularmente item .né(.) 580 conS|deradas invencao de acordo com o
3.76 da referida Resolucao : inciso VIII do Artigo 10 da LPI. Logo, sugere-se a
. ; inclusdo deste novo item de modo a deixar claro
que o estabelecido no Bloco Il esta em linha com o
disposto no Bloco | das Diretrizes de Exame
(Resolucao N°124/2013).
Retirada do item e seu exemplo O novo uso pode ser de uma propriedade ou
E OE Ca m mavn tiem 1tilion mearameanta Lima nranriadadeCaracteristica conhecida de um material ja revelado
5.25 T henide e i el canidn o ruanag e de anonlPEl0 estado da técnica, porém sua aplicagdo ou

finalidade pode ser nova e acarretar efeitos técnicos
surpreendentes.




6.10

Retirada de trecho e inclusao de trecho, como segue:

“6.10 A descricao de um modo de executar a invencédo é
somente satisfeita se permitir que a invencao seja executada
em todo o escopo reivindicado, € ndo somente em algumas
alternativas pertencentes a reivindicacdo. No caso de compostos
definidos em uma férmula Markush, ndo se pode predizer ou
extrapolar que os compostos com substituintes pertencentes
a diferentes classes quimicas possam ser obtidos por uma
mesma maneira de preparo, visto que a natureza das reacoes é
diferente. Assim, para que todos os compostos de uma férmula
Markush estejam suficientemente descritos, o relatério

descritivo deve apresentar descricdo que permita um técnico no
assunto realizar _a invencdo, utilizando seu conhecimento

tradicional, sem experimentacao indevida e sem a necessidade

de habllldade |nvent|vadetalhaela—elas—rea§ees—e—eend+§ees
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6.10.1 A maioria das reivindicacdoes sdo generalizacées de um

ou mais exemplos particulares. Caso seja razoavel para um

técnico no assunto, a partir de seu conhecimento mediano e

dos ensinamentos revelados no pedido de patente, predizer

que compostos englobados pelas reivindicacdes apresentem

propriedades ou caracteristicas que o depositante atribui a eles

no pedido de patente, o mesmo deve poder reivindicar os

compostos de acordo.”

Tendo em vista que suficiéncia descritiva é tratada
nos item 2.13 até 2.16 do Bloco | das Diretrizes de
Exame de Pedidos de patentes do INPI (Resolugao
N° 124/2013), sugere-se a alteragdo no item 6.10
de acordo com a referida Resolugao.

Sugere-se a inclusdo do subitem de modo que seja
possivel para um depositante reivindicar compostos
englobados pelas reivindicacbes de Markush que
nao estejam exemplificados, mas que sejam
capazes de serem obtidos a partir de variagdes de

tradicional de um técnico no assunto e dos
ensinamentos constantes no pedido de patente. O
subitem proposto estd em linha com as Diretrizes
do EPO, vide item 6.2 da Parte F, Capitulo IV das
Diretrizes.

6.11

Incluséo e retirada de trechos, como segue:

6.11 Caso haja razdes fundamentadas para o Examinador

Sugerem-se as alteracbes de modo que o
Examinador apresente fundamentacdo quando da
objecdo de falta de suficiéncia descritiva e para




chegar a conclusdo que a preparacao dos compostos e, por

consequéncia, 0s proprios compostos com substituintes
pertencentes a diferentes classes quimicas, ndo estejam
suficientemente descritos no relatério descritivo, ndo sendo
possivel gue um técnico no assunto seja capaz de reproduzir a

invencéo, nae—sera—possivelque—um—téenico—no—assunto—os
reproduza; 0 pedido de patente estaria estande em desacordo

com o disposto no artigo. 24 da LPI.

Exemplo:

O relatorio descritivo se refere ao substituinte alquila e ao
substituinte heterociclico em certa posicdo da formula Markush;
pode haver duvida, devendo ser justificada, se o composto
contendo radicais heterociclicos na mesma posicdo pode ser
obtido pelo mesmo processo de preparacdo. Caso justificada a

duvida em relacdo a preparacdo dos compostos contendo

radicais heterociclicos, Pe#a#%e,—esse—g#upe—de—sabsﬁtwntes
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alinhamento com o estabelecido pelo Bloco | das
Diretrizes de Exame de pedidos de Patente
(Resolucao N° 124/2013) e Artigo 24 da LPI.
Ademais, as alteracbes propostas também
apresentam respaldo nas Diretrizes do EPO,
particularmente item 6.3 da Parte F, Capitulo IV.

Inclusdo de trecho, como segue:

“6.12 Logo, quando os exemplos ndo abrangerem todas
as classes quimicas dos compostos reivindicados, e o

Alinhamento com o estabelecido pelo Bloco | das

6.12 pedido de patente ndo oferecer informacdes suficientes para Dlretrlzes~ deo Exame de p_edldos de Pate.nteo
o - Y - (Resolugao N° 124/2013) e Artigo 24 da LPI (Lei n
que um técnico no assunto seja possibilitado de realizar 49 579 de 14 de maio de 1996)
invencdo _reivindicada _na__reivindicacdo __contendo o™ ’
grupamento Markush, o Examinador devera apresentar
objecdo de acordo com o disposto no artigo 24 da LPI.”
Alteracao do item e inclusdo de exemplo, como segue: Reivindicacbes de composi¢coes com efeitos novos
ou usos novos ou formas de
7.05 7.05 Sao consideradas novas as composicoes naoladministracao/aplicagdo como, por exemplo, tratar

compreendidas no estado da técnica. A composicao
contendo componente(s) ja conhecido(s) do estado da

técnica sera considerada nova se apresentar caracteristicas,

cancer em um paciente, sendo que foi previamente
atribuido efeito corante (uso como corante) para tal
composicao conhecida pode ser considerada como




tais como, outros componentes, e—razao entre o0s
componentes, efeito, uso, forma de administracdo/aplicacéo,

que a diferencie do estado da técnica.

Exemplo: Composicdo para tratar cancer, caracterizada por

conter X apresentaria novidade frente a uma composicdo

corante, caracterizada por conter X, caso o estado da técnica

ndo tivesse revelado a referida composicdo para uso no

tratamento de cancer.

nova. O efeito, uso ou a forma de
administragao/aplicacdo podem conferir novidade a
uma composicao caso este efeito, uso ou forma de
administragdo/aplicacdo para a composicao
conhecida nao tenha sido revelado no estado da
técnica para tal composicao.

Ressalta-se que, apesar de técnicas e métodos
operatérios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicacdo no
corpo humano ou animal ndo ser considerado
invengdo nem modelo de utilidade de acordo com o
Art. 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei NS
9279 de 14 de maio de 1996), as composicoes
aplicaveis a tais métodos podem ser consideradas
invencdes, sendo que a finalidade da composicao
pode conferir novidade a mesma, caso nao tenha
sido revelada pelo estado da técnica.

Exclusao do item:

administragdo/aplicacde—nido—conferem—novidade—a—uma
compaoacican 1A caonheoecida do actadn da tAcniea  Pardm  oaccpac
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elementos—podem—ser—aceitos—na—redacao—dasreivindicacdes|, ,. . . .. . . .
7.06 para-conferirclareza-e precisao-a-matériapleiteada: Vide justificativa do item 7.05 acima.
- . ~ , . ~ Ten m Vi reivindicagbes de uso do tipo
Alteracdo do titulo da secdo, do item 7.13 e inclusdo de|, of do e ,sta”qu~e dicag NN P
. Formula Suigca” sdo consideradas aceitaveis pelo
exemplo, como segue: A ,
INPI, reivindicacbes de produto, particularmente
7.13 composicao, definidas por seu uso, forma de

“Tipos de Composicao

administragdo ou mecanismo de acao devem ser
aceitas.




Secao |
Composicoes definidas exclusivamente por seu uso, forma
de

administracao ou mecanismo de acao

7.13 Reivindicagbes destas categorias podem  ser

conS|deradas aceitaveis. nae—sae—pFeelsas,—eausande—uma
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Exemplo de reivindicacdo considerada aceitavell: Composicao

farmacéutica compreendendo X para uso na fabricacdo de um

medicamento para tratar a doenca Y.”

Exemplo de reivindicacdo considerada aceitavel2: Composicao

farmacéutica compreendendo X para uso em um método de

tratamento da doenca Y, em que a composicao é administrada

topicamente.”

Assim, sugerem-se as alteracbes de modo que
reivindicacbes de  composicdo, formuladas
similarmente ao formato “Swiss-type” também
sejam consideradas aceitaveis, em linha com o
estabelecido, por exemplo, no item 7.1.2 da Parte
G, capitulo VI, das Diretrizes de Exame do EPO.

7.14

Exclusao do item 7.14 e todos seus exemplos

De acordo com o item 3.16 das Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente do Bloco | (Resolugdo NS¢
124/2013), existem apenas dois tipos de
reivindicacdes: as reivindicacbes de produto e as
reivindicacbes de processo. No item 3.17 da
Resolugédo N° 124/2013, sdo dados exemplos de
categorias, tendo “composicdo” como um tipo de
reivindicagdes de produto.

Assim, visto que a avaliacdo de reivindicacbes de
produto caracterizado pelo uso é estabelecida nos
itens 4.19 e 4.20, sugere-se a exclusao deste item.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,

ou diretamente a uma das recep¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.



JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F -JIHP TEL: 81 3 5205 3321

6-1 Otemachi 2-chome FAX: 81 3 5205 3391
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN URL: http://www.jipa.or.jp/

13 de maio de 2015

Destinatario: Sr. Otavio Brandelli

Presidente

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Praga Maua, 7 - Centro - RJ - CEP: 20081- 240

Brasil

Prezado Sr. Presidente Otavio Brandelli,

Assunto: Comentarios Publicos sobre as Diretrizes para Exame de Pedidos de Patente

Nés, Japan Intellectual Property Association, somos uma entidade privada de usuarios
sobre os direitos de propriedade intelectual, estabelecida em 1938 no Japao, e estamos
apresentando oportunamente opinides, etc., as partes relacionadas, sobre os sistemas de
propriedade intelectual no mundo e a melhoria da aplicagdo dos mesmos, como associagao

que conta com uns 900 membros, que sdo empresas principais do Japao.

E agora apresentamos a vossa prezada associagdo nossas opinides importantes para os
titulares dos direitos, respeito aos comentarios publicos referidos no assunto, sobre os
quais vocés estao procurando opinides no seu sitio WEB. No&s respeitosamente pedimos

que nossas opinides sejam submetidas ao seu exame e consideragéo.

Com os melhores cumprimentos

7// (At

(Hiroshi MORITA)

Diretor gerente

Japan Intellectual Property Association
2-6-1, 182 andar, Ote-machi, Chiyoda-ku, Toquio
Caodigo postal 100-0004

Japao



FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N° 01/2015

NOME: Japan Intellectual Property Association

( ) agente
( ) usuario

(*) representante de 6rgao de classe ou associagao

) representante de instituicdo governamental

(
( ) representante de 6rgéos de defesa do consumidor
( ) outros, especificar:

Consulta Publica relativa as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Médulo || — Patenteabilidade.

ARTIGO DA
MINUTA

PROPOSTA DE ALTERACAO

JUSTIFICATIVA

Capitulo I,
Secao VIl ou,
Capitulo 1V,

Reivindicacbes

Nés propomos adicionar a seguinte frase; "Reivindicagbes de
segundo uso médico, incluindo as reivindicagdes do tipo suigo
(0 uso da X substancia para a fabricagdo do medicamento para
tratamento da doencga Y), sdo consideradas invengao e tém

Adicionalmente a patente de substancia, a proteg¢ao
das reivindicagdes de segundo uso médico € muito
importante para as companhias farmacéuticas no

de segundo : . . desenvolvimento dos medicamentos uteis para
= novidade se 0 uso € novo, porque as mesmas nao sao .
uso nao . . P : f pacientes.
médico consideradas como método terapéutico ou diagnostico.
Nés propomos adicionar a seguinte frase; "ADN e proteina Como ADN/proteina recombinante e anticorpo
Capitulo I, recombinante, e anticorpo sao considerados invengdes quando |podem ser medicamentos Uteis para pacientes, €
Secéao IX os mesmos podem ser distinguidos do tudo ou parte de seres  |[necessario para as companhias farmacéuticas

vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza."

protegé-los mediante uma patente.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrénico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recep¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.
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Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente INPI: comentarios e sugestfes das associacoes
internacionais que representam a industria biofarmacéutica global

A Federacdo Internacional de Fabricantes e Associacfes de Produtos Farmacéuticos (IFPMA), a
Federacdo Europeia de Industrias e Associacdes Farmacéuticas (EFPIA), a Associacdo de
Pesquisadores e Fabricantes Farmacéuticos dos EUA (PhRMA), a Associacdo Japonesa de
Fabricantes Farmacéuticos (JPMA) e a INTERPAT agradecem esta oportunidade para apresentar
observacOes sobre as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do INPI, publicadas em 16 de
Margo de 2015. Estes comentarios tém por funcdo enquadrar o contexto internacional destas
Diretrizes e complementar a perspectiva local da industria biofarmacéutica.

As Diretrizes procuram estabelecer um processo mais previsivel de exame de patentes no Brasil, e
sdo uma contribuicdo positiva para o0 ambiente de inovacdo do pais. No entanto, ha algumas
preocupacdes que persistem, destacadas a seguir.

Nestes comentarios, destacamos trés areas substantivas na préatica de patentes em que as Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente parecem exigir maior clarificacdo ou alteragdo. Estas areas sao:

e Reivindicagdes de Uso Médico

e Reivindicacdes Markush
e Reivindicagdes de Composic¢do Farmacéutica

Reivindicacdes de Uso Médico

As diretrizes carecem de clareza sobre a aceitabilidade das reivindicacGes de uso médico.
Investimentos significativos em P&D sdo necessarios para desenvolver novos compostos inovadores
e definir seus usos, bem como novos usos para compostos ja conhecidos com a¢do farmacéutica. A
protecdo de patente para essas inovacdes ja € admitido na Unido Europeia (UE), Estados Unidos
(EUA) e no Japdo (JP) e ndo ha motivos para que nao seja também permitido no Brasil, desde que o
formato e linguagem apropriados seja usados na reivindicacao.

A diretriz 1.30 estabelece que o formato de reivindicacdo: “uso da substancia X caracterizado por ser
para tratar uma condicdo médica Y.” ndo pode ser considerada invencao. A justificativa fornecida
para esta exclusao € que este formato de reivindicacdo pode ser interpretado como cobrindo matérias
excluidas por patentes, neste caso, 0s métodos terapéuticos. Escritorios de patentes, incluindo o
Instituto Europeu de Patentes (EPO), permitem a protecao de importantes invengdes nesta area,
mantendo exclusdes legais similares, exigindo formatos tais como:

e "Substancia X para utilizagdo em método terapéutico™ (Se for a primeira utilizagéo
conhecida desta substancia para a terapia), ou
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e "Substancia X para uso no tratamento da condi¢cdo médica Y" (Se for um novo uso de uma
substancia ja conhecida com aplicacéo técnica anterior).

Um formato alternativo para a reivindica¢do de novo uso médico é permitida em alguns paises,
incluindo o Japdo; este é a chamada reivindicagdo "de estilo sui¢o". Essa reivindicacdo é formatada
da seguinte forma:

e "Utilizacdo de substancia X na fabricagdo de medicamento para tratamento da condigéo
clinica Y”

Nenhum dos formatos de reivindicacao acima abrange um procedimento médico praticado em um
paciente e, portanto, ndo contradizem a excluséo legal sob a lei brasileira dos métodos terapéuticos
per se. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente deveriam ser alteradas para esclarecer que
esses tipos de declaragdes sao aceitaveis.

Além disso, a diretriz 4.23 aborda “Reivindicac¢fes de segundo uso ndo médico”, mas ndo ha mencgéo
de segundos usos médicos. Da mesma forma como com a Diretriz 1.30, a Diretriz 4.23 deveria ser
alterada de modo a proporcionar maior clareza para os requerentes de patentes quanto ao fato de que
esses tipos de declaragdes sdo aceitaveis e abordados nas Diretrizes.

Reivindicacdes Markush

O Capitulo VI das Diretrizes trata extensivamente das varias abordagens para avaliar a
patenteabilidade de reivindicacdes Markush, que sdo uma forma necessaria, bem aceita e adequada
para caracterizar o escopo de certas invengdes, particularmente invengfes com compostos
farmacéuticos. No entanto, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente indevidamente sugerem
que as reivindicacdes Markush devem ser sujeitas a diferentes normas de patenteabilidade que as
demais reivindicacoes.

Os Signatarios do PCT, incluindo o Brasil, reconhecem a utilidade e a necessidade das formulas
Markush. A Secéo 5.118 do Guia do Requerente do PCT estabelece:

A “Pratica Markush”, em que uma Unica reivindicacdo define as alternativas
de uma invencao [é] pratica comum para a elaboragéo de invencgdes na area
quimica. Nesta situacdo especial, o requisito de uma inter-relacdo técnica e as
mesmas, ou correspondentes, caracteristicas técnicas especiais é considerado
como cumprido quando as alternativas sdo de natureza similar. Quando os
compostos Markush abarcarem alternativas de compostos quimicos, serdo
considerados de natureza semelhante, mediante a observacao dos seguintes
critérios:

(i) todas as alternativas tém uma propriedade ou atividade em comum, e
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(ii) (a) uma estrutura comum esté presente - isto €, um elemento estrutural
significativo é compartilhado por todas as alternativas, ou (b) nos casos em
que a estrutura comum ndo possa ser o critério unificador, todas as
alternativas pertencam a uma classe reconhecida de compostos quimicos.’

Se for viavel para um perito prever quais compostos abrangidos pelas reivindica¢es apresentam as
propriedades ou caracteristicas que o requerente a eles atribuia na reivindicacédo de patente, dever-se-
a ser possivel reivindicar estes compostos. Uma vez que tenha sido estabelecido que uma
reivindicagdo Markush apropriada tenha sido apresentada, os requisitos formais e materiais restantes
para a apreciacao da sua patenteabilidade devem ser aplicados a reivindicacdo Markush da mesma
forma que seriam aplicados a qualquer outro tipo de reivindicacéo. Esta norma é refletida em muitas
jurisdi¢Ges da PCT, incluindo UE e JP.

As Diretrizes 6.5-16, relativos a avaliacdo das reivindicacdes Markush, deveriam ser interpretadas
como meramente destinadas a ajudar os examinadores de patentes do INPI, e ndo interpretadas como
implicando que as reivindicacdes Markush estariam sujeitas a normas ou padrfes de patenteabilidade
diferentes.

Por exemplo, a Diretriz 6.10 estabelece que “pelo menos um representante de compostos para cada
classe quimica dos diferentes substituintes” deve ser apresentada. Um tnico exemplo ¢é apresentado
na diretriz 6.11 do que poderia eventualmente suscitar “dlvida justificavel” que a descri¢ao dos
processos para a elaboragao de todos os compostos da invengao seja suficiente.

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, neste ponto, parecem arbitrarias e ndo conseguem
descrever com clareza a normatizacéao legal e o processo de exame relevante para determinar se uma
reivindicagdo de um composto Markush foi suficientemente bem descrita. Cada reivindicagao
Markush deve ser considerada caso-a-caso com base na técnica anterior, o contetudo da descri¢éo, e 0
conhecimento geral comum. O 6nus da prova deveria recair sobre o examinador para descrever
claramente por que nao seria possivel fabricar todos 0s compostos que recaem sob o escopo da
reivindicacdo, levando todos estes fatores em consideracdo. Este conceito é bem retratado nas
Diretrizes JPO:

Se a reivindicagdo for definida de modo alternativo por uma formula
Markush, ao passo que apenas um modo de realizacdo de uma parte das
alternativas reivindicadas esteja descrito na explicacdo detalhada da
invencao, e se 0 examinador puder demostrar razdes bem fundadas de
que um perito ndo seria capaz de produzir o resto das alternativas nao
indicadas no modo de realizar o invento, mesmo utilizando as
declaragdes, instrucdes e desenhos da descri¢do, bem como o
conhecimento geral comum a época do pedido, entdo a explicacéo

1Guia do PCT, Secdo 5.118
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detalhada da invencdo ndo poderé ser considerada claramente indicada o
suficiente de modo a permitir que um perito reproduza a invengao.’

Além disso, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente fornecem varios exemplos de termos que
acarretem em indefini¢do (por exemplo, cicloalquila, alquila inferior). Diz-se em 6.15, que devem ser
“definidos, tanto quanto possivel, durante o processo de exame”. Nenhum termo deve ser
inerentemente ou necessariamente interpretado como indefinido. O examinador deve ser capaz de
desafiar ou questionar estes termos apenas quando faltar clareza, tendo sido considerado o termo em
seu contexto, lido a luz do conteudo integral da descricdo, considerando o conhecimento geral
comum.

Composicoes “definidas exclusivamente por seu uso, forma de administracdo ou mecanismo de
acdo”

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente ndo articulam razdes pelas quais as composic¢des
“definidas exclusivamente por seu uso, forma de administracdo ou mecanismo de acao” sdo nao
passiveis de protecdo de patentes. A Diretriz 7.14 fornece cinco exemplos de reivindica¢cdes nao
passiveis de protecdo. Todos esses exemplos dizem respeito a reivindicacdo de composi¢do, mas nao
esta claro se a oposi¢do diz respeito a linguagem especifica da reivindicacao, ou se a inovagdo
relevante poderia ser patentedvel se apresentada em um formato de reivindicagdo mais aceitavel.
Diz-se que a linguagem destas reivindicacdes suscitam “indefinicio quanto & matéria protegida™ o
que pode sugerir que as inovacdes representadas pelas reivindicacbes seriam patentedveis se uma
linguagem mais clara fosse apresentada na reivindicacao.

Da mesma forma que acima, a préatica europeia pode ser util como exemplo. No contexto das
questdes discutidas em 7.13 e 7.14, o EPO néo faz distin¢do entre “substancia” e “composi¢do” ao
considerar as reivindicagdes de uso.

Assim, no artigo 54(4) EPC, afirma-se que o artigo 54(2) EPC “ndo devera excluir a patenteabilidade
de qualquer substancia ou composi¢do, compreendido no estado da arte, para uso em um [novo]
método (...) desde que a sua utilizacdo para este método ndo esteja compreendido no estado da arte.”

Esta capacidade de caracterizar reivindicacdes para substancias ou composicdes farmacéuticas
atraves da sua utilizacdo [nova], foi clarificada pelo EPO como incluindo, inter alia, 0 uso no
tratamento de um novo grupo de individuos; nova forma ou via de administragdo; e novo regime de
dosagem. Como discutido anteriormente no que diz respeito as reivindica¢fes de método de uso, isto
ndo permite que as reivindicagdes incluam metodos terapéuticos reais praticados no corpo humano.

Né&o parece haver nenhuma razdo para que a legislacéo brasileira ndo deva permitir a protecéo de
patentes para 0s inventos acima mencionados, que sdo aceitaveis para a EPO. As Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente deveriam ser alteradas para indicar positivamente de qual forma essas

2 JPO Orientacéo 3.2.1 (3) (grifo nosso).
3 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente INPI, 7.13
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inovagOes possam ser representadas corretamente em linguagem aceitavel nas reivindicagdes, e ndo
apenas listar exemplos negativos de reivindicacGes inaceitaveis.

IFPMA, INTERPAT, EFPIA, PARMA e JPMA agradecem ao INPI pela a realizacéo desta consulta e
pela oportunidade de apresentar observagdes. Estamos ansiosos para trabalhar com o INPI na
implementacao de diretrizes consistentes com as normas internacionais e as melhores praticas
globais, para contribuir positivamente para o ambiente de inovacéo no Brasil.

Resepeitosamente,

Eduardo Pisani
Director General, IFPMA

Yoichi Okumura
Chair, Intellectual Property Committee, JPMA

te Ak

P

Peter Dolton
Executive Director, INTERPAT

Jay Taylor
Vice President, International, PhARMA

D i

Brendan Barnes
Director IP & Global Health, EFPIA



FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N° 01/2015

NOME: Libbs Farmacéutica Ltda

() representante de instituigdo governamental
() representante de Orgdos de defesa do
consumidor
(X)) outros, especificar: Industria Farmacéutica

( ) agente
( ) usuario
( ) representante de 6rgéo de classe ou associacao

ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

Capitulo | Das Invencdes

A) Uma invencdo deve apresentar carater
técnico e realizavel em algum campo A manutencéo desta frase pode
tecnoldgico. E necessario que a invengao levar a necessidade de emenda
esteja inserida em um setor técnico, resolva |do relatério descritivo de todos
problemas técnicos, constituindo a solucdo |os pedidos em andamento para
para tais problemas e possua efeito técnico. |que eles incluam o problema

m, € 21 i i i técnico, o que levaria a um

atraso ainda maior no exame.

1.01 Uma invencao deve apresentar carater
técnico e realizavel em algum campo
tecnoldgico. E necessario que a invencio esteja
inserida em um setor técnico, resolva problemas
técnicos, constituindo a solugéo para tais

roblemas e possua efeito técnico. Sokigao proposta mzm_mm cteitos . .
w,mm:: & :mowmmm:o ue o pedido evidencie o alcancadosA{exclusdo da frase) Indicar que se procedera a
omqmﬂm_ﬂ técnico do qmc_m_j%m ser resolvido. da B) Incluséo de novo item: analise para determinar se a

b ’ Antes de avaliar 0s requisitos de matéria reivindicada pode ser

lucdo proposta e dos efeitos alcangados. - . : - . ) ~
solucao prop ¢ patenteabilidade o examinador deve identificar |considerada uma invengao e se

se a matéria reivindicada, considerada como um [néo € uma invencao excluida de
todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI patenteabilidade.




1.02 Existem trés requisitos para a
patenteabilidade de uma invencao:

(i) aplicacéo industrial;

(i) novidade; e

(iii) atividade inventiva.

Estes requisitos devem ser averiguados na
ordem acima apresentada. Caso o pedido

nao apresente um dos requisitos, ndo se faz
necessario examinar os demais. Pode haver
casos em que o Examinador julgue necessario
avaliar os demais requisitos, no sentido de
exaurir o exame da invencado como um todo.
O Examinador deve identificar se a matéria
reivindicada, considerada como um todo,
incide nos artigos 10 e 18 da LPI, seguindo as
orientacdes apresentadas nos itens das
matérias que nao sado consideradas invencao e
das invencdes ndo patenteaveis destas
Diretrizes.

1.02 Existem trés requisitos para a
patenteabilidade de uma invengao:

() aplicac&o industrial;

(i) novidade; e

(iii) atividade inventiva.

Estes requisitos devem ser averiguados na
ordem acima apresentada. Caso o pedido ndo
apresente um dos requisitos, néo se faz
necessario examinar os demais. Pode haver
casos em que o Examinador julgue necessario
avaliar os demais requisitos, no sentido de
exaurir o exame da invengcdo como um todo.

Deixar claro que se o objeto da
patente incidir nas proibicdes do
art 10 e 18 da LPI ndo havera
necessidade de exame técnico.

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados
dentro ou fora do corpo nao sao

considerados invencdo. Dentre estes métodos
estdo incluidos: tratamento contra
ectoparasitas.

Exemplo:

Piolhos, métodos de tratamento de retina
utilizando laser, método para tratar um paciente
através de didlise extracorpdérea ou um método
de filtragem, no qual o sangue filtrado é
retornado para o corpo no final do processo.

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados
dentro ou fora do corpo nao sao

considerados invencdo. Dentre estes métodos
estdo incluidos: tratamento contra

ectoparasitas

Exemplo:Método para tratamento contra piolhos,
métodos de tratamento de retina utilizando laser,
método para tratar um paciente atravées de
didlise extracorpérea ou um método de filtragem,
no qual o sangue filtrado € retornado para o
corpo no final do processo, dosagens, posologia,
titulacdo de doses.

Piolhos por si s6 ndo € um
método de tratamento.
Dosagens de medicamentos
também devem ser
considerados métodos
terapéuticos. Descrever melhor
posologia, dosagens, etc.

1.32 Métodos de tratamento que ndo apresentam
carater terapéutico:

Exemplo?®:

Método para aumentar a producéo de la
caracterizada por administrar o composto X a
ovelhas;

Exemplo?:

1.32 Métodos de tratamento que ndo apresentam
carater terapéutico:

Exemplo?:

Método para aumentar a producgédo de 1a
caracterizada por administrar o composto X a
ovelhas;

Exemplo?:

Melhor esclarecimento do texto
para evitar confusdo com
tratamentos dermatolégicos.




Método para hidratar a pele humana
caracterizado por aplicar a composicéo Y a pele
humana para prevenir o envelhecimento precoce
da pele - nesse caso, nao ha indicativo no
pedido de que a composicdo e o método de
hidratacdo também possam ser usados para
prevencao de alguma doenca de pele.

Método para hidratar a pele humana
caracterizado por aplicar a composicéo Y a pele
humana para prevenio-envethecimentoprecoce
dapele para fins estéticos - nesse caso, ndo ha
indicativo no pedido ou na arte anterior de que a
composicao e o método de hidratacdo também
possam ser usados para prevencao de alguma
doenca de pele.

1.37 Além disso, também serdo considerados
métodos operatdrios os métodos invasivos

tais como endoscopia, puncéo, injecao, excisao
e cateterismo. Da mesma forma, um método
para a implantacdo do embrido, bem como
inseminacao artificial in vivo, sera considerado
um meétodo operatorio, independentemente de
sua finalidade.

1.37 Além disso, também ser&o considerados
métodos operatdrios os métodos invasivos

tais como endoscopia, punc¢ao, aplicacao de
injecao, excisdo e cateterismo. Da mesma forma,
um método

para a implantacdo do embrido, bem como
inseminacao artificial in vivo, sera considerado
um método operatério, independentemente de
sua finalidade.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

1.43 J& os testes in vitro, realizados em amostras
de sangue ou outros tecidos removidos

do corpo, sdo, por conseguinte, considerados
invencédo. Além disso, os métodos de
diagndstico podem incluir etapas in vivo e in
vitro. Nesses casos, se 0 método reivindicado
inclui etapas técnicas realizadas in vivo, que
sejam indissociaveis da etapa in vitro, 0 método
como um todo ser& considerado como sendo
aplicado sobre o corpo e, portanto, ndo
considerado invencao. Além disso, o tratamento
de tecidos, células ou fluidos corporais

depois destes terem sido removidos do corpo
humano ou animal, ou métodos sobre eles
aplicados, tais como, métodos in vitro sao
considerados passiveis de protecdo. Nessa
situacao tém-se os métodos de medicao de
enzimas e glicose no sangue, hemograma,
testes de sorologia, dentre outros.

1.43 Os métodos de diagndstico podem incluir
etapas in vivo e in vitro. Testes in vitro,
realizados em amostras de sangue ou outros
tecidos removidos do corpo sdo considerados
invencédo. O tratamento de tecidos, células ou
fluidos corporais depois destes terem sido
removidos do corpo humano ou animal, ou
meétodos sobre eles aplicados, tais como,
meétodos in vitro sdo considerados passiveis de
protecdo. Nessasituacédo tém-se os métodos de
medicdo de enzimas e glicose no sangue,
hemograma,

testes de sorologia, dentre outros.

Inclusédo de novo item: Quando o método
reivindicado inclui etapas técnicas realizadas in
Vivo, que sejam indissociaveis da etapa in vitro, o
meétodo

como um todo ser& considerado como sendo
aplicado sobre o corpo e, portanto, ndo

considerado invencao.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.




1.44 Adicionalmente, ndo sao considerados
meétodos de diagndstico os métodos de
obtencéo de informacdes do corpo humano ou
animal, quando os dados coletados
representem meramente um resultado
intermediario que por si s6 ndo sao suficientes
para uma decisédo quanto ao diagndstico.
Exemplo®:

Métodos que sdo passiveis de protecao incluem
métodos de obtencao e/ou processamento

de imagens de raios X, ressonancia magnética,
além de processamento de sinais fisiologicos,
tais como, eletrocardiogramas e
eletroencefalogramas, para a obtencéo de
dados de um paciente.

1.44 Adicionalmente, ndo sdo considerados
métodos de diagndstico os métodos de
obtencéo de informacdes do corpo humano ou
animal, quando os dados coletados
representem meramente um resultado
intermediario que por si s6 ndo sdo suficientes
para uma decisédo quanto ao diagndéstico, sendo,
portanto, considerados invencgdes.

Exemplot:

Métodos que sdo passiveis de protecao incluem
métodos de obtencao e/ou processamento

de imagens de raios X, ressonancia magnética,
além de processamento de sinais fisiologicos,
tais como, eletrocardiogramas e
eletroencefalogramas, para a obtencéo de
dados de um paciente.

Melhorar redacao do artigo para
maior clareza.

1.45 O todo ou parte de materiais bioldgicos,
ainda que isolados, ou produzidos de forma
sintética que possuam correspondentes de
ocorréncia natural, ndo havendo como distingui-
lo destes, ndo sera considerado invencao, de
acordo com o disposto no inciso 1X do artigo

10 da LPI.

1.45 O todo ou parte dos seres vivos naturais e
materiais bioldgicos encontrados na natureza —
ainda que dela isolados, ou produzidos de forma
sintética que possuam correspondentes de
ocorréncia natural, ndo havendo como distingui-
los dos naturais —, sdo considerados produtos
bioldgicos naturais, e ndo serdo considerados
como invencao, pois incidem no art. 10 (1X) da
LPI. Dessa forma, a inclusdo de uma limitacéo
negativa (disclaimer) com o termo “ndo natural”
por si s6 ndo supera a objecdo quanto ao art. 10
(IX) da LPI.

Harmonizacao com as diretrizes
de biotecnologia (resolucéo
144/2015)

1.48 Invenc¢des podem ser consideradas como
nao patenteaveis quando for necessario

evitar a exploragdo em seu territorio, de modo a
proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a saude
humana, animal ou vegetal ou para prevenir
Sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que
esta determinacao nao seja feita apenas por que
a exploracgédo € proibida por sua legislacao.

O artigo 1.49 é suficiente para
explicar a matéria




1.49 Qualquer invencéo cuja exploracao
comercial seja contraria a ordem publica ou
moral é especificamente excluida de
patenteabilidade. Isto visa negar protecéo a
invencoes tipicas de induzir caos ou desordem
publica, ou que levem comportamento criminoso
ou outro geralmente ofensivo. Minas terrestres
sdo um exemplo 6bvio disto, apesar desta
proviséo ser invocada somente em casos raros
e/ou extremos. Um teste correto a ser aplicado é
considerar se é provavel que o publico em geral
consideraria a invencao perturbadora a

ponto da concessédo dos direitos de patente ser
inconcebivel. Se este é claramente o caso,
objecédo deve ser levantada. A simples
possibilidade de abuso de uma invenc¢éo néo é
suficiente para negar protecdo patentéria, se a
invencgao puder ser explorada de um modo que
nao infringe nem infringiria a ordem publica e a
moral.

1.49 Qualquer invencéao cuja exploracao
comercial seja contraria a ordem publica ou
moral € especificamente excluida de

patenteabilidade. Iste-visa-hegarprotecdo-a

z 7z

objecdo-deve-serlevantada—A simples
possibilidade de abuso de uma invencéo nao é
suficiente para negar protecdo patentaria, se a
invencgao puder ser explorada de um modo que
nao infringe nem infringiria a ordem publica e a
moral.

A negativa de exploracao
comercial € um parametro
objetivo suficiente para a
avaliacao da proibicédo do art.
18, | e é consonante com o texto
de TRIPs.




1.57 De acordo com essa definicdo, o termo
micro-organismo transgénico abrange
microorganismos que séo obtidos a partir de
qualquer técnica que tenha por consequéncia a
alteracdo da composicdo genética nao
alcancavel pela espécie em condi¢Bes naturais
por interferéncia humana direta.

Alteracdo do texto: 1.57 De acordo com essa

definicdo, o termo micro-organismo transgénico
abrange microorganismos que séo obtidos a
partir de qualquer técnica que tenha, por
consequéncia, a alteracdo da composicao
genética ndo alcancavel pela espécie em
condi¢cBes naturais, por interferéncia humana
direta. Essa definicdo n&o se limita aos
microrganismos que tiveram inseridos genes
exdgenos e/ou de outros organismos.

Maior clareza do texto com a
adicdo das virgulas e
harmonizacdo com as diretrizes
de biotecnolotia (Res. 144/2015,
item 4.3.2)

Capitulo Il
Aplicacéo Industrial

2.02 O termo industria deve ser compreendido
como incluindo qualquer atividade de

carater técnico que nao tenha carater
individualizado, ou seja, personalizado e/ou
especifico para um unico individuo, sem
caracteristica de repetibilidade.

Exemplo?:

Um método de arremessar uma bola de
basquete.

2.02 O termo industria deve ser compreendido
como incluindo qualquer atividade de

carater técnico que nao tenha carater
individualizado, ou seja, personalizado e/ou
especifico para um unico individuo, sem
caracteristica de repetibilidade.

Exemplo®: Artesanato.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

2.04 O conceito de aplicagéo industrial n&o
implica necessariamente no uso de uma
maquina ou na manufatura de um artigo.
Exemploz:

Processo para dispersao de neblina.
Exemplo?:

2.04 O conceito de aplicagéo industrial ndo
implica necessariamente no uso de uma
maquina ou na manufatura de um artigo.
Exemploz:

Processo para dispersdo de neblina.
Exemplo?:

Alteracao da redacg&o para maior
clareza.




Conversao de uma forma de energia em outra.

Conversao de uma forma de energia em outra.
Inclusdo de texto: Ambos os exemplos séao de

processos que possuem aplicacao industrial.

2.05 A invencado que nao apresenta aplicacao
industrial € aquela que é operavel de uma
maneira claramente contraria as leis de fisica
estabelecidas.

Exempilo:

Maquina de movimento perpétuo.

2.05 Também ndo apresenta aplicacdo industrial

a invencao que € operavel de uma

maneira claramente contraria as leis de fisica
estabelecidas.

Exemplo:

Maquina de movimento perpétuo.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

Capitulo Il Estado datécnica

3.05 O relatorio de busca nédo deve citar
documentos em que ha duvidas em relacéo a
disponibilidade dos mesmos ao publico, e a data
precisa da publicacdo de qualquer documento.

3.05 O relatorio de busca nao deve citar
documentos em que ha duvidas em relacéo a
disponibilidade dos mesmos ao publico e a data
precisa da publicacdo de-gualgquer-documente

dos documentos.

Alteracdo da redacao para maior
clareza.

3.10 Por outro lado, no caso em que 0
Examinador apresenta documento em idioma
estrangeiro que o requerente ndo tenha dominio,
este Ultimo podera solicitar ao INPI uma
traducéo simples das partes do documento
utilizadas no parecer. Neste caso, o Examinador
podera fazer uso de maquinas de traducao.

Retirar o artigo

Sugerimos suprimir este artigo
pois a necessidade do
examinador fornecer traducdes
de documentos pode gerar
atraso na resposta as
exigéncias e pareceres de
exame, criando novos atrasos.

3.14 A expressao "acessivel ao publico” de
acordo com o disposto no paragrafo 1° do
artigo 11 da LPI representa situagdes onde a
informacéo pode ser acessada por qualquer
pessoa. Nao é necessario que esta informacao
se torne realmente conhecida, bastando esta
possibilidade.

3.14 A expressao "acessivel ao publico” de

acordo com o disposto no paragrafo 1° do

artigo 11 da LPI representa situacdes onde a

informacéo pode ser acessada por qualquer

pessoa. Nae-€ A i a

se torne realmente conhecida, bastando esta
ilidade.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

3.62 Logo, um pedido de patente do proprio
inventor, anterior ao pedido em analise, nao
pode ser considerado como uma divulgacéao que
recaia nos termos do periodo de graga.

3.62 Logo, um pedido de patente do proprio
inventor, depositado em qualquer pais anterior
ao pedido em analise, ndo pode ser considerado
como uma divulgacao que recaia nos termos do
periodo de graca.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

Capitulo IV Novidade




4.06 A matéria em exame ndo sera nova quando
todas as caracteristicas de uma dada
reivindicacdo (elementos de um produto ou
etapas de um processo), inclusive as
caracteristicas apresentadas no preambulo,
estiverem reveladas em uma Unica
anterioridade. Tais caracteristicas podem ser
encontradas na anterioridade quando séo
claramente apresentadas e/ou quando nao ha
qualquer duvida de que a informacao esta
inerente ao que foi literalmente revelado.

4.06 A matéria em exame ndo sera nova quando
todas as caracteristicas de uma dada
reivindicacao (elementos de um produto ou
etapas de um processo), inclusive as
caracteristicas apresentadas no preambulo,
estiverem reveladas em uma unica

anterioridade. Fais-caracteristicaspodem-ser
_ oridad o o4

. o litaral lndo,

Facilitar o entendimento da
avaliacao de novidade

4.08 Para a andlise do requisito de novidade,
nao é possivel combinar dois documentos
diferentes do estado da técnica. Quando tal
combinacdo for necessaria, apenas a atividade
inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de
um documento do estado da técnica pode

ser citado para argumentacfes contrarias a
novidade da matéria pleiteada, desde que essas
anterioridades ndo necessitem ser combinadas
para suportar tais alegacdes, conforme os
seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes
para discutir a novidade de matérias de
reivindicacoOes diferentes;

(i) para diferentes alternativas em uma mesma
reivindicacgéo, reivindicacdes Markush,

podem ser utilizadas diferentes anterioridades
incidindo na novidade da matéria de

uma mesma reivindicagdo, quando cada
anterioridade referir-se a alternativas

diferentes dentro das possibilidades oferecidas
pela reivindicacdo. Cabe ressaltar que

na analise de reivindicagbes com alternativas,
uma anterioridade que revele uma das
alternativas é suficiente para destituir a novidade
da reivindicagdo como um todo. No

entanto, podem ser aceitas reformulacdes da

4.08 Para a andlise do requisito de novidade,
nao € possivel combinar dois documentos
diferentes do estado da técnica. Quando tal
combinacdo for necessaria, apenas a atividade
inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de
um documento do estado da técnica pode

ser citado para argumentacfes contrarias a
novidade da matéria pleiteada, desde que essas
anterioridades ndo necessitem ser combinadas
para suportar tais alegacoes, conforme os
seguintes casos:

(i) podem ser utilizados documentos diferentes
para discutir a novidade de matérias de
reivindicacdes diferentes;

(

Passar o item de novidade
Markush para os itens 6.05 e
6.06




reivindicacdo de forma a excluir a

matéria encontrada no estado da técnica;
(i) pode ser citado um segundo documento,
como um dicionario ou documento similar
de referéncia na discusséo acerca da novidade
da matéria de uma reivindicacao, de

modo a interpretar o significado de um termo
especifico, tais como, para comprovar

gue o queijo é um laticinio, ou para demonstrar
sinonimia, ressaltando-se que

somente a primeira anterioridade citada &
impeditiva para a novidade da matéria
reivindicada,;

(iv) onde um documento do estado da técnica
faca referéncia a um segundo

tal

(i) pode ser citado um segundo documento, tal
como um dicionario ou documento similar

de referéncia na discussdo acerca da novidade
da matéria de uma reivindicacao, de

modo a interpretar o significado de um termo
especifico, tais como, para comprovar

gue o queijo é um laticinio, ou para demonstrar
sinonimia, ressaltando-se que

somente a primeira anterioridade citada é
impeditiva para a novidade da matéria
reivindicada,

(iv) onde um documento do estado da técnica
faca referéncia a um segundo

4.09 Para a avaliagdo da novidade, o
Examinador deve aplicar as seguintes etapas:
(1) identificar os elementos contidos na
reivindicacéo;

(il) determinar se um documento em analise faz
parte do estado da técnica - Capitulo IlI

destas Diretrizes; determinar se todos os
elementos ou etapas da reivindicacdo foram
explicitamente ou inerentemente combinados no
documento, para um técnico no

assunto, na data da publicacdo do documento, e
de modo a antecipar a reivindicagao.

4.09 Para a avaliacédo da novidade, o
Examinador deve aplicar as seguintes etapas:
(1) identificar os elementos ou etapas contidos na
reivindicacéo;

(i) determinar se um documento em analise faz
parte do estado da técnica - Capitulo IlI

destas Diretrizes;

(iif) determinar se todos os elementos ou etapas
da reivindicagao foram explicitamente-ou
irerentemente-combinades revelados no
documento, para um técnico no

assunto, na-data-da-publicacado-do-documento, e

de modo a antecipar a reivindicacao.

Alteracao da redacao para maior
clareza.

4.12 Por outro lado, uma divulgacdo em termos
genéricos nao afeta a novidade de uma
invencgao definida em termos especificos.
Exemplo?®:

Um produto “feito de metal” descrito em um
documento de anterioridade ndo afeta a
novidade de uma invencao para 0 mesmo
produto “feito de cobre”.

Exemploz:Uma reivindicagdo de composicao
alimentar que consiste de um laticinio ndo é

4.12 Por outro lado, uma divulgacdo em termos
genéricos nao afeta a novidade de uma
invencgao definida em termos especificos.
Exemplo?:
Um produto “feito de metal” descrito em um
documento de anterioridade nao afeta a
novidade de uma invencao para 0 mesmo
produto “feito de cobre”.
\. e

O exemplo 2 ndo descreve uma
situacdo onde um termo
genérico ndo afeta a novidade
de uma invencgao. Pelo
contrario, o exemplo mostra um
caso onde apesar do termo
genérico a novidade foi
prejudicada.




nova frente a uma anterioridade na qual é
apresentado um alimento com a mesma
composi¢do, no qual é substituido “laticinio” por
‘queijo”. Nesse caso, ndo ha qualquer

davida de que o queijo é um laticinio, e assim, a
anterioridade revela implicitamente uma
composicao idéntica a reivindicada contendo um
laticinio (queijo).

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento nao
se aplica na situacao inversa, em que a
anterioridade menciona genericamente laticinio e
a reivindicacdo refere-se a queijo, ja que

nem todo laticinio € um queijo. Portanto,
documentos genéricos ndo antecipam matéria
especifica.

Ositens 4.11 e 4.12 sao
suficientes para explicar a
guestdo de termos genéricos e
termos especificos.

4.14 AUSENTE

4.14 AUSENTE

O item 4.14 esta ausente

4.15

(iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica
descrita no documento de anterioridade

afetam a novidade da invencéo, quando a
caracteristica técnica em questéo

apresenta valores numéricos discretos incluindo
um dos ditos pontos extremos, mas

nao afetam a novidade da invencédo quando a
caracteristica técnica em questdo é um

valor numérico em qualquer ponto entre os dois
ditos pontos extremos.

Exemplo?:

O pedido reivindica um processo para a
producéo de fotocatalisador de dioxido de titanio,
onde a temperatura de secagem é de 40°C,
58°C, 75°C ou 100°C. Se o documento de
anterioridade descrever um processo para a
producao de fotocatalisador de didxido de
titAnio onde a temperatura de secagem é de
40°C a 100°C, esta divulgacdo afeta a novidade

4.15
(iii) Os-deis-pontes-extremos da A faixa numeérica
descrita no documento de anterioridade

afetam a novidade da invencéo, quando a
caracteristica técnica em questédo apresenta
valores numéricos discretos incluidos no escopo
da faixa. i i

pontos-extremos.
Neste caso a invencao ainda pode ser

patenteavel se demonstrado que se tratar de

uma invencao de selecao do item 4.24.

Exemplo?:
O pedido reivindica um processo para a
producéo de fotocatalisador de dioxido de titanio,

onde a temperatura de secagem é de 40°C,
58°C, 75°C ou 100°C. Se o documento de
anterioridade descrever um processo para a

A faixa continua inclui todos os
valores discretos de modo que
nenhum dos valores discretos
tera novidade. Os valores
intermediarios devem estar
sujeitos a0 mesmo critério de
novidade dos pontos extremos.




da dita reivindicacéo para o caso de temperatura
de secagem de 40°C ou 100°C, mas nao

afeta a novidade da dita reivindicacao para o
caso da temperatura de secagem de 58°C ou
75°C, fazendo-se necessaria a reformulagéo da
reivindicacao.

producéo de fotocatalisador de dioxido de

titAnio onde a temperatura de secagem € de
40°C a 100°C, esta divulgacédo afeta a novidade
da dita reivindicacéo para o caso de temperatura
de secagem para qualquer temperatura

especifica compreendida entre 40 e 100°. de
400C a1 100°9C _mac nao-afata a2 novidade da

dita
T A

U T UU ITUU O Mo TIIiU AT A Mo v I oo T oOco

(iv) Quando os valores numéricos ou faixa
numeérica da caracteristica técnica em questéo
recai dentro da faixa descrita no documento de
anterioridade e ndo apresenta qualquer ponto
extremo em comum com este, o documento de
anterioridade ndo afeta a novidade da invencéo
reivindicada.

Exemplot:

O pedido reivindica um anel de pistdo para um
motor de combustédo interna, onde o diametro
do anel do pistdo é de 95 mm. Se o documento
de anterioridade descreve um anel de pistao

de 70-105 mm de diametro utilizado em motor de
combustao interna, este nao retira a

novidade da dita reivindicacéo, desde que o anel
com 95 mm néo tenha sido explicitamente
citado e concretizado na anterioridade.
Exemploz:

O pedido reivindica um copolimero de etileno-
propileno, onde o grau de polimerizacao é de
100-200. Se o documento de anterioridade
descreve um copolimero de etileno-propileno no
gual o grau de polimerizacao € de 50-400, este
nao retira a novidade da dita reivindicagéo,
desde que o grau de polimerizacao de 100-200
nao tenha sido explicitamente citado e
concretizado na anterioridade.

(iv) Ainda gue os valores numeéricos ou faixa
numeérica da caracteristica técnica em questao
recai recaiam dentro da faixa descrita no
documento de anterioridade e néo apresente
gualguer ponto extremo em comum com este, 0
documento de anterioridade nae-afeta a
novidade da invencéo reivindicada.

Neste caso a invencao ainda pode ser
patenteavel se demonstrado que se tratar de
uma invencao de selecéo do item 4.24.

Os exemplos 1 e 2 devem ser
discutidos na secao de patentes
de selecéo (4.24), pois séo
guestdes muito especificas e
excepcionais.




4.18 Reivindicagdes de produto definido por
caracteristicas de desempenho ou parametros
Para este tipo de reivindicagdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de
desempenho ou parametros na reivindicacao
implica no fato do produto reivindicado
apresentar uma certa estrutura e/ou composi¢cao
particular. Se o desempenho ou parametros
implicarem no fato do produto reivindicado
apresentar uma estrutura e/ou composicéo
distinta do produto descrito no documento de
anterioridade, a reivindicacdo apresenta
novidade. Por outro lado, se o técnico no
assunto, a partir do desempenho ou parametros,
nao pode distinguir o produto reivindicado do
descrito no documento de anterioridade, podese
presumir que o produto reivindicado é idéntico ao
produto do documento de anterioridade

e, desta forma, a reivindicagdo ndo apresenta
novidade.

Exemplo:

Um pedido reivindica um composto A em um
estado cristalino definido por uma variedade de
paréametros incluindo dados de difragéo de raios-
X, e 0 documento de anterioridade também
descreve um composto A em um estado
cristalino. Se os estados cristalinos de ambos
nao podem ser distinguidos entre si com base na
descrigdo do documento de anterioridade a
partir destes parametros, pode-se presumir que o
produto reivindicado € idéntico ao produto

do documento de anterioridade e, desta forma, a
reivindicacdo ndo apresenta novidade.

4.18 Reivindicac¢des de produto definido por
caracteristicas de desempenho ou parametros
Como regra este tipo de reivindicacdo néo é
aceito, ja que caracteristicas de desempenho
tornam o escopo indefinido.

~

partiedlar: Apenas quando o desempenho ou
parametros implicarem no fato do produto
reivindicado apresentar uma estrutura e/ou
composicao distinta do produto descrito no
documento de anterioridade, a reivindicacao
apresenta novidade. Por outro lado, se o técnico
no assunto, a partir do desempenho ou
parametros, ndo pode distinguir o produto
reivindicado do descrito no documento de
anterioridade, podese presumir que o produto
reivindicado € idéntico ao produto do documento
de anterioridade e, desta forma, a reivindicacao
nao apresenta novidade.

Desempenho nédo pode ser
utilizado para caracterizar
produto, pois torna a invencao
indefinida. P ex: formulacdes
caracterizadas por
porcentagem, concentragao
maxima e tempo de dissolucao.
Caracteristicas de desempenho
podem tornar a reivindicacao
indefinida. Contradit6rio com o
item 3.53 do bloco |




4.19 Reivindicac¢des de produto caracterizado
pelo uso

Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador
deve considerar se a caracteristica de uso
implica no fato do produto reivindicado
apresentar uma certa estrutura e/ou composi¢cao
particular. Se o uso é completamente
determinado pela propriedade inerente do
produto e ndo implica em qualquer alteracdo na
estrutura e/ou composicéo do produto, a
reivindicacdo de produto definida por sua
caracteristica de uso ndo apresenta novidade em
comparacao com o produto do documento de
anterioridade.

Exemplo: Reivindicagdo para um composto X
para uso como antiviral ndo seria considerada
nova em relacdo ao mesmo composto X utilizado
como corante descrito em um documento

de anterioridade. Embora o uso do composto X
tenha sido trocado, a formula quimica que
determina suas propriedades néao foi alterada.
Desta forma, a invencao do composto antiviral

X ndo apresenta novidade.

4.19 Reivindicac¢des de produto caracterizado
pelo uso

Estes tipos de reivindicagcdes ndo devem ser
aceitas. O produto deve ser caracterizado pela
sua estrutura. Novos usos de produtos ja
conhecidos devem ser reivindicados como
reivindicacdes de processo (uso).

Um novo uso nao pode conferir
novidade a um produto
conhecido. Um novo uso para
um produto conhecido deve ser
reivindicado com uma categoria
diferente de reivindicacgbes, que
sao reivindicacdes de processo,
e néo de produto.

4.20 Entretanto, se 0 uso indica que a estrutura
e/ou composicéo do produto foi alterada,

entdo 0 uso como uma caracteristica que define
a estrutura e/ou composicao do produto,

assim como o produto, apresenta novidade.
Exemplo: Se uma reivindicagéo se refere a um
molde para aco liquido, isto implica certas
limitagGes para o molde. Assim, uma forma
plastica para gelo com um ponto de fusdo muito
inferior ao do ago n&o afeta a novidade da
reivindicacao.

4.20 Entretanto, se o0 uso indica que a estrutura
e/ou composicao do produto foi alterada,

entdo o uso como uma caracteristica que define
a estrutura e/ou composicéo do produto,

assim como o produto, apresenta novidade.
Nesse caso o produto deve ser caracterizado por
esta nova estrutura e/ou composigao e ndo
apenas pelo seu uso.

Exemplo: Se uma reivindicacdo se refere a um
molde para ago liquido, isto implica certas
limitagGes para o molde. Assim, uma forma
plastica para gelo com um ponto de fusdo muito
inferior ao do ac¢o ndo afeta a novidade da

reivindicacao.

Um novo uso néo pode conferir
novidade a um produto
conhecido. Um novo uso para
um produto conhecido deve ser
reivindicado com uma categoria
diferente de reivindicacdes, que
sao reivindicagdes de processo,
e néo de produto.




4.21 Para produtos novos caracterizados pelo
uso, tais produtos devem apresentar suas
caracteristicas proprias, de modo a trazer clareza
a reivindicagéo.

4.21 Para produtos novos caracterizados pelo
uso, tais produtos devem ser caracterizados por
suas caracteristicas proprias, de modo a trazer
clareza a reivindicacao.

Um novo uso nao pode conferir
novidade a um produto
conhecido. Um novo uso para
um produto conhecido deve ser
reivindicado com uma categoria
diferente de reivindicacgbes, que
sao reivindicacdes de processo,
e nao de produto.

4.23 Uma reivindicacao para o uso de um
composto conhecido para um proposito
particular - uso ndo médico, que é baseada em
um efeito técnico, deve ser interpretada

como incluindo o efeito técnico como uma
caracteristica técnica funcional. Assim, tal
reivindicacdo apresenta novidade, desde que tal
caracteristica técnica ndo tenha sido
previamente colocada a disposi¢ao do publico.

Incluir exemplo para explicar melhor o conceito

Incluir exemplo para explicar
melhor o conceito

4.27 Assim, a novidade para tal selecéo podera
ser atribuida se a descricdo em um

documento anterior for apenas genérica, sem
gue o item especifico que esta sendo
selecionado tenha sido mencionado de maneira
explicita, isto é, textualmente e concretizado

na forma de exemplos, testes e resultados.
Desta forma, uma descrigdo anterior genérica
por si s6 néo tira a novidade de uma matéria
especifica revelada.

4.27 Assim, a novidade para tal selecdo podera
ser atribuida se a descricdo em um

documento anterior for apenas genérica, sem
que o item especifico que esta sendo
selecionado tenha sido mencionado de maneira
explicita, isto é, textualmente e concretizado

na forma de exemplos, testes, resultados, listas e
tabelas. Desta forma, uma descrigao anterior
genérica por si s6 nédo tira a novidade de uma
matéria especifica revelada..

Muitas vezes o composto esta
revelado em uma tabela seguida
de um procedimento geral de
preparo. A forma original como
esta escrita a frase pode dar a
entender que somente se
preparado em um exemplo
especifico o composto estara
revelado.

4.29 No caso de pedidos de sele¢céo de processo
em que é selecionada uma subfaixa de

uma faixa mais ampla compreendida no
documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade é
necessario que a subfaixa selecionada nao tenha
sido especificamente revelada e concretizada no
estado da técnica e nem inclua partes da

faixa especificamente revelada em documento
anterior.

4.29 No caso de pedidos de sele¢céo de processo
em que é selecionada uma subfaixa de

uma faixa mais ampla compreendida no
documento do estado da técnica, para o
preenchimento do requisito de novidade é
necessario que a subfaixa selecionada nao tenha
sido especificamente revelada-e concretizada no
estado da técnica e nem inclua partes da

faixa especificamente revelada concretizada em
documento anterior.

Melhor explicar as
especificidades das patentes de
selecéao.




4.30 O técnico no assunto deve levar em conta
gue os valores numéricos relacionados a
medidas estédo sujeitos a erros, que apresentam
limites em sua precisao. Por este motivo, a
convencao geral na literatura técnica e cientifica
€ aplicavel, na qual a ultima casa decimal

de um valor numérico indica o seu grau de
precisdo. Em casos onde nao existe nenhuma
outra margem de erro, a margem maxima deve
ser determinada por meio do

arredondamento da ultima casa decimal.

4.30 O teenico-no-assunte examinador deve
levar em conta que os valores numéricos
relacionados a medidas estéo sujeitos a erros,
gue apresentam limites em sua precisdo. Por
este motivo, a convencéao geral na literatura
técnica e cientifica é aplicavel, na qual a ultima
casa decimal de um valor numérico indica o seu
grau de precisdo. Em casos onde nao existe
nenhuma outra margem de erro, a margem
maxima deve ser determinada por meio do
arredondamento da ultima casa decimal.

Melhor explicar o texto

Capitulo V
Atividade Inventiva

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar a
invencao tdo somente por andlise logica,
inferéncia ou sem experimentacéo indevida com
base no estado da técnica, seguindo as
orientacOes apresentadas nas Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente - Bloco |, a
invencéo é 6bvia e, desta forma, ndo apresenta
qualquer solucéo técnica inesperada. Se

assim for o caso, o pedido néo é patenteavel por
falta de atividade inventiva.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar a
invencado tdo somente por analise ldgica,
inferéncia ou sem experimentacéo indevida com
base no estado da técnica, seguindo-as

Exame-de Pedidos-dePatente-Bloeet, a
invencao é débvia e, desta forma, ndo apresenta
qgualquer solucao técnica inesperada. Se

assim for o caso, o pedido ndo é patenteavel por
ﬁm:mamwﬁzamgm_3<m2_<m.

Alteracao da redacao para maior
clareza.

5.04 Para efeito de analise de atividade
inventiva, o "estado da técnica" de acordo com o
disposto no paragrafo 1° do artigo 11 da LPI,
deve ser entendido como relativo a qualquer

informacao relevante para uma determinada areali

tecnoldgica, ou seja, é constituido por toda
informacao tornada acessivel ao publico antes
da data de deposito ou da prioridade - se
houver, do pedido em exame, que € a data
relevante para o pedido e ndo inclui documentos
de acordo com o disposto no paragrafo 2° do
artigoll1 da LPI.

Estado da técnica ja é definido
no capitulo IlI.




5.08 Em geral, se uma reivindicacéo
independente envolve atividade inventiva, ndo é
necessario examinar a atividade inventiva de
suas reivindica¢cdes dependentes.

5.08 Em geral, se uma reivindicacao
independente envelve-apresenta atividade
inventiva, ndo é necessario examinar a atividade
inventiva de suas reivindica¢cbes dependentes.

Melhor redacéo do tépico

5.10.1 O estado da técnica mais proximo &
constituido por um ou dois documentos,
excepcionalmente trés, relacionados com a
invencéo pleiteada em cada reivindicacao
independente, e devem ser a base para avaliar a
presenca de atividade inventiva. O estado

da técnica mais préximo pode ser:

5.10.1 O estado da técnica mais proximo &
constituido por um-eu-deis documentos,
excepcionalmente-trés, relacionados com a
invencéo pleiteada em cada reivindicacao
independente, e devem ser a base para avaliar a
presenca de atividade inventiva. O estado

da técnica mais préoximo pode ser:

Pode existir um limite para
combinacao de referéncias para
avaliar se a solucéo técnica e
inventiva, mas nao para quantos
documentos séo o estado da
técnica mais proximo.

5.10.7 Como principio, qualquer efeito técnico de
uma invencao pode ser utilizado como

base para a reformulacéo do problema técnico,
desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a partir
do que é apresentado no relatério descritivo.

5.10.7 Como principio, qualquer efeito técnico de
uma invengao pode ser utilizado como

base para a reformulac¢do do problema técnico,
desde que o efeito técnico possa ser
reconhecido por um técnico no assunto a partir
do que é apresentado- suficientemente descrito
no relatério descritivo.

Esclarecer a redacgéo do
assunto de modo a evitar
emendas indevidas durante o
exame, que extrapolem o
escopo inicial do pedido de
patente.

5.10.8 Na hipotese de resultados/testes/ensaios
ou similares apresentados durante o

exame técnico - apés o pedido de exame, com o
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencéo, a apresentacao de tais dados na
argumentacao da requerente deve ser inerente a
matéria inicialmente revelada. Nestes casos, 0
efeito técnico da invencado deve estar descrito

na matéria inicialmente revelada, ainda que nao
em uma forma quantitativa.

5.10.8 Na hipétese de resultados/testes/ensaios
ou similares apresentados durante o

exame técnico - apés o pedido de exame, com o
objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencéo, a apresentacao de tais dados na
argumentacao da requerente deve ser irerente
restrita & matéria inicialmente revelada. Nestes
casos, o efeito técnico da invencao deve estar
suficientemente descrito na matéria inicialmente

revelada, ainda-gue-nac-em-umaforma
quantitativa.

Esclarecer a redacgéo do
assunto de modo a evitar
emendas indevidas durante o
exame, gue extrapolem o
escopo inicial do pedido de
patente.

5.10.9 Nos casos em que estes dados de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam de
efeito técnico néo revelado e tampouco inerente
no pedido originalmente depositado, tais
informacdes deverao ser desconsideradas na
avaliacéo do efeito técnico da invencao.

5.10.9 Nos casos em que estes dados de
resultados/testes/ensaios ou similares tratam de
efeito técnico néo revelado e-tampeuco-ihrerente
no pedido originalmente depositado, tais
informacdes deveréo ser desconsideradas na
avaliacdo do efeito técnico da invencdo.

Esclarecer a redacéo do
assunto de modo a evitar
emendas indevidas durante o
exame, gue extrapolem o
escopo inicial do pedido de
patente.

5.10.10 Caracteristicas que nao contribuem,
tanto de modo independente ou em

5.10.10 Caracteristicas que nao contribuem tante

de-modo-independente-ou-em

Esclarecer a redacéo do

assunto




combinacgdo com outras caracteristicas, ao
carater técnico da invencao, ndo sao
consideradas para avaliacdo de atividade
inventiva. Tal situagéo pode ocorrer, se uma
caracteristica contribui apenas para a solucdo de
um problema néo técnico, tal como um

problema em um campo excluido pelo artigo 10
da LPL.

Exemplo: Considere uma xicara caracterizada
por um desenho X. O desenho X ndo possui
qualquer efeito técnico, mas meramente estético.
Neste caso a avaliacdo de atividade

inventiva deve se ocupar apenas com xicaras,
nao importa o desenho, ele é simplesmente
desconsiderado.

carater técnico da invencao, ndo sao
consideradas para avaliacdo de atividade
inventiva.

daLPk

Quando a invencéao contiver elementos
pertencentes a um campo excluido pelo artigo 10
da LPI estes devem ser desconsiderados e a
atividade inventiva devera ser avaliada apenas
em relacdo aos elementos relevantes.

Exemplo 1: Considere uma xicara caracterizada
por um desenho X. O desenho X n&o possui
gualquer efeito técnico, mas meramente estético.
Neste caso a avaliacdo de atividade

inventiva deve se ocupar apenas com xicaras,
ndo importa o desenho, ele € simplesmente
desconsiderado.

Exemplo 2: Composicao farmacéutica X
caracterizada por ser para a via de administracéo
Y. Neste caso a via de administracdo é
considerada uma caracteristica excluida de
patenteabilidade pelo artigo 10 (método de
tratamento) e ndo devera ser considerada no
momento da avaliacdo da atividade inventiva,
devendo ser avaliadas apenas as caracteristicas
técnicas da composi¢ao proposta.

5.17 Caso seja verificado que um membro
pontual do grupo genérico do estado da técnica
também ja apresenta tal caracteristica, a sele¢do
nao apresentara atividade inventiva. A

mera escolha de elementos/subgrupos/subfaixas
arbitrarios ndo garante a atribuicado de

5.17 Caso-seja-veriicado-gue-um-membro

A
mera escolha de elementos/subgrupos/subfaixas
arbitrarios ndo garante a atribuicao de

Deixar mais evidente que o dnus
de demonstrar o efeito técnico
superior é do depositante.




atividade inventiva para a selecéo, ja que os
efeitos/propriedades decorrentes de tal escolha
serdo avaliados sempre do ponto de vista do
técnico no assunto. Destaca-se que dados
complementares podem ser aceitos para a
comprovacéao de atividade inventiva.

atividade inventiva para a selecao, ja que os
efeitos/propriedades decorrentes de tal escolha
serdo avaliados sempre do ponto de vista do
técnico no assunto. Para afericao de atividade
inventiva para invencdes de selecédo cabe ao
depositante demonstrar que o efeito técnico
alegado para o elementos/subgrupos/subfaixas
reivindicados néo esta presente no membro
pontual do grupo genérico do estado da técnica.
Destaca-se que dados

complementares podem ser aceitos para a
comprovacéao de atividade inventiva.

Fatores secundarios a serem considerados no
exame de atividade inventiva

5.29 Os elementos inferidos nas sec¢des
anteriores compdem o principal critério para a
avaliacao do requisito de atividade inventiva. Em
muitos casos, contudo, 0S mesmos nao

sao suficientes para uma conclusao segura
acerca da presenca do requisito e entdo podem
ser considerados alguns indicios, indicativos da
atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto,

gue tais indicios secundarios sdo importantes
apenas em caso de duvida, quando o exame
objetivo dos ensinamentos do estado da técnica
nao resulta em uma conclusao

suficientemente clara.

Retirada de toda a secdo Fatores secundarios a
serem considerados no exame de atividade
inventiva

A manutencgéo desta secéo
levara ao abuso por parte dos
depositantes das patentes na
argumentacao de atividade
inventiva, aumentando ainda
mais a duracédo do exame e
criando uma maior inseguranca
nos critérios de avaliacdo de
atividade inventiva.

Secéo |

Solugédo de um problema técnico ha muito
conhecido, mas néo solucionado

5.30 Quando uma invenc¢ao solucionou um
problema técnico que se desejava solucionar

ha muito tempo, mas nao solucionado com
sucesso, a invencdo poderé apresentar atividade
inventiva.

Exemplo:

Retirada de toda a secdo Fatores secundarios a
serem considerados no exame de atividade
inventiva

A manutencgéo desta secéo
levara ao abuso por parte dos
depositantes das patentes na
argumentacao de atividade
inventiva, aumentando ainda
mais a duracdo do exame e
criando uma maior inseguranca
nos critérios de avaliagéo de

atividade inventiva.




O problema de marcagcao permanente de
animais de criacao tais como gado sem causar
dor aos animais ou dano ao couro do animal,
existe desde o inicio da criacdo de animais. Um
inventor solucionou com sucesso este problema
técnico por uma solucédo de marcacéo a frio
baseada na descoberta de que o couro pode ser
permanentemente pigmentado por
congelamento, sem causar dor ao animal. Esta
solucéo pode envolver atividade inventiva.

Secao Il

Superacdo de um preconceito ou barreira
técnica

5.31 A superacao de um preconceito ou barreira
técnica ou a prova de que a invencao

adotou um caminho contrario ao conhecimento
consolidado pelo estado da técnica pode
fortalecer uma alegacao de presenca de
atividade inventiva.

Exempilo:

Em geral acreditava-se que em um motor elétrico
guanto mais lisa fosse a interface do

comutador com a escova, melhor seria o contato
€ menor seria 0 consumo de corrente. A
invencdo produz microrranhuras asperas na
superficie do comutador, e 0 consumo de
corrente € ainda menor que com uma superficie
lisa. Tendo em vista que a solugéo superou

0 preconceito técnico, pode envolver atividade
inventiva.

Retirada de toda a secdo Fatores secundarios a
serem considerados no exame de atividade
inventiva

A manutencgéo desta secéo
levara ao abuso por parte dos
depositantes das patentes na
argumentacao de atividade
inventiva, aumentando ainda
mais a duracédo do exame e
criando uma maior inseguranca
nos critérios de avaliacdo de
atividade inventiva.

5.32 Quando uma invencgao alcanga sucesso
comercial, tais como, licenciamento de
tecnologia, se tal sucesso esta diretamente
relacionado com as caracteristicas técnicas da
invencao, isto pode significar que a invencgao
apresenta atividade inventiva. Entretanto, se o
sucesso € devido a outros fatores, tais como
campanhas de venda ou propaganda, este

Retirada de toda a secdo Fatores secundarios a
serem considerados no exame de atividade
inventiva

Sucesso comercial ndo é um
indicio adequado de um efeito
técnico melhorado ou solucéo
de um problema no estado da
técnica. A manutencédo deste
item pode levar ao abuso dos
depositantes na argumentacao
da atividade inventiva durante o




critério ndo deve ser utilizado como base para a
avaliacao da atividade inventiva.

exame.

A avaliacao de atividade
inventiva deve ser feita baseada
em caracteristicas estritamente
técnicas e o sucesso comercial
pode estar ligado a diversos
outros fatores, tais como
estratégia de marketing.

5.33 Quando uma invencgao recebe algum tipo de
reconhecimento quanto ao seu mérito

técnico, isso pode significar que a invencao
apresenta atividade inventiva.

Exempilo:

Prémio ou mengé&o de honra em congressos.

Exclusdo do item

A obtencé&o de prémios néo é
um indicio adequado de um
efeito técnico melhorado ou
solugéo de um problema no
estado da técnica. A
manutencéo deste item pode
levar ao abuso dos depositantes
na argumentacao da atividade
inventiva durante o exame.

Secao V

Modo como ainvencdao é criada

5.34 A forma pela qual uma invencéo é criada,
independente de quéo ardua ou facil seja,

nao deve afetar a avaliacao da atividade
inventiva da invenc¢do. A maioria das invencdes
séo o resultado do trabalho criativo do inventor e
o resultado de pesquisa cientifica e

experiéncia de trabalho de longo prazo, embora
existam algumas invencdes que sao criadas
acidentalmente.

Exempilo:

O pneu de veiculos motorizados apresenta alta
resisténcia mecanica e boa resisténcia a
abraséo. Isto foi obtido por um técnico que se
enganou na adicao de 30% em vez de 3% de
carbono na preparacao de materiais para a
producédo de borracha negra. Os fatos mostram
gue a borracha com 30% de carbono apresenta
alta resisténcia a abrasdo o que nao seria
esperado de antemao. Embora a invencao tenha

Exclusdo do item

A avaliacéo de atividade
inventiva deve ser feita baseada
em caracteristicas estritamente
técnicas da invencéo e o
resultado obtido. Se o resultado
obtido é surpreendente a
invencédo deve ter atividade
inventiva, independentemente
de quanto trabalho foi
empenhado para a invencéo. A
invengdo pode até mesmo ter
sido obtida de maneira fortuita.
Isto ndo deve ser indicio de
atividade inventiva




sido criada por acidente, isto ndo deve ser
levado em conta na avaliacao da atividade
inventiva.

Capitulo VI
Formulas Markush

6.06 Ressalta-se que, devido as inUmeras
possibilidades de compostos previstas numa
Formula Markush, a anélise da matéria
reivindicada pode indicar que parte dos
compostos

nao apresenta novidade, enquanto outra parte €
nova.

6.06 Ressalta-se que, devido as inimeras
possibilidades de compostos previstas numa
Formula Markush, a andlise da matéria
reivindicada pode indicar que parte dos
compostos

nao apresenta novidade, enquanto outra parte €
nova.

() para diferentes alternativas em uma mesma

reivindicacao, reivindicacdes Markush,

podem ser utilizadas diferentes anterioridades

incidindo na novidade da matéria de

uma mesma reivindicacdo, quando cada

anterioridade referir-se a alternativas

diferentes dentro das possibilidades oferecidas

pela reivindicacdo. Cabe ressaltar que

na analise de reivindicacdes com alternativas,

uma anterioridade que revele uma das

alternativas é suficiente para destituir a novidade

da reivindicacdo como um todo. No

entanto, podem ser aceitas reformulacdes da

reivindicacdo de forma a excluir a

matéria encontrada no estado da técnica;

Incluir item 1l do 4.08 na sec¢ao
de novidade de Markush (6.05 e
6.06). Centralizar todas as
guestdes relativas a novidade
de reivndicades Markush em
uma unica secao.

6.08 Para o caso especifico de medicamentos,
pode haver um efeito técnico inesperado.
Exemplo: Reducgéo ou eliminacao de um efeito
colateral que se deseje evitar.

Exclusdo do item

Os compostos devem ter efeito
técnico inesperado para terem
atividade inventiva,
independente se séo
medicamentos ou compostos
para outras finalidades.

6.09 Para a comprovacéao do efeito técnico, pode
se tornar necessaria a apresentacao de
testes comparativos entre os efeitos provocados

6.09 Para a comprovacao do efeito técnico ja
inicialmente revelado no pedido, pode se tornar

necessaria a apresentacao de

Evitar adicdo de matéria nova
no pedido de patente




pelos compostos pleiteados e os do estado
da técnica, a fim de comprovar a presenca de um
efeito técnico inesperado.

testes comparativos entre os efeitos provocados
pelos compostos pleiteados e os do estado

da técnica, a fim de comprovar a presenca de um
efeito técnico inesperado.

6.11 Caso a preparacao dos compostos e,
consequéncia, 0s proprios compostos com
substituintes pertencentes a diferentes classes
guimicas, nao estejam suficientemente

descritos no relatorio descritivo, ndo sera
possivel que um técnico no assunto 0s
reproduza,

estando em desacordo com o disposto no artigo.
24 da LPI.

Exempilo:

O relatério descritivo se refere ao substituinte
alquila e ao substituinte heterociclico em certa
posicao da férmula Markush; pode haver davida
justificada se o composto contendo radicais
heterociclicos na mesma posicdo pode ser obtido
pelo mesmo processo de preparacao.

Portanto, esse grupo de substituintes
heterociclicos - para os quais nao foram dados
exemplos de preparacao, ndo apresentaria
suficiéncia descritiva; uma vez que nao se pode
assumir que a mesma maneira de preparo das
classes quimicas exemplificadas pode ser
aplicada aquelas cuja preparacao néo foi
descrita.

por

Exemplo:

O relatorio descritivo se refere ao substituinte
alquila e ao substituinte heterociclico em certa
posicdo da férmula Markush; pede-haverdavida
justificada ndo se pode afirmar que o composto
contendo radicais heterociclicos na mesma
posicéo pode ser obtido pelo mesmo processo
de preparacéao.

Portanto, esse grupo de substituintes
heterociclicos - para os quais ndo foram dados
exemplos de preparacao, ndo apresentaria
suficiéncia descritiva; uma vez que nao se pode
assumir que a mesma maneira de preparo das
classes quimicas exemplificadas pode ser
aplicada aquelas cuja preparacédo néo foi
descrita.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

6.14 Um pedido que apresenta um composto X
no relatério descritivo e um composto X' no
guadro reivindicatorio, ndo mencionado no
relatorio descritivo, apresenta falta de
fundamentacéo de acordo com o disposto no
artigo 25 da LPI. Nestes casos, em geral a
inclusdo do composto X' no relatorio descritivo
dificilmente traz suficiéncia descritiva ao
pedido, estando em desacordo com o disposto
no artigo 24 da LPI, embora atenda ao

6.14 Um pedido que apresenta um composto X
no relatério descritivo e um composto X' no
qguadro reivindicatorio, ndo mencionado no
relatorio descritivo, apresenta falta de
fundamentacéo de acordo com o disposto no

artigo 25 da LPI. Nestes-casos-em-gerala

Melhorar a clareza da
reivindicacéo, pois o trecho
suprimido poderia ser
interpretado como uma
permissao para adicao de
matéria.




critério de fundamentacao de acordo com o
disposto no artigo 25 da LPI.

Capitulo VII
Composicoes

7.06 O efeito, o uso ou a forma de
administracao/aplicacdo ndo conferem novidade
a uma composicao ja conhecida do estado da
técnica. Porém, esses elementos podem ser
aceitos na redagéao das reivindicagdes para
conferir clareza e precisdo a matéria pleiteada.

7.06 Uma composicdo deve ser caracterizada
por seus componentes, qualitativamente e/ou

quantitativamente. O efeito, o uso ou a forma de

administracdo/aplicacdo ndo podem caracterizar
uma composicao e ndo conferem novidade a

uma composicao ja conhecida do estado da
técnica. Porém, esses elementos podem ser
aceitos na redacao das reivindicacdes para
conferir clareza e precisédo a matéria pleiteada.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

7.07 No caso de pedidos direcionados a novos
produtos quimicos e/ou bioldgicos, que
contenham reivindicacdo de composicéao,
considera-se que a novidade e a atividade
inventiva do(s) produto(s) seréo estendidas para
a composicao contendo 0s mesmos.

7.07 No caso de pedidos direcionados a hovos
produtos quimicos e/ou biolégicos, que
contenham reivindicacdo de composicao,
considera-se que a novidade e a atividade
inventiva do(s) produto(s) seréo estendidas para
a composicao contendo os mesmos. Uma
composicéo diferenciada apenas por conter um

composto ja sem novidade ou sem atividade

inventiva também nao serd considerada nova ou

inventiva.

Alteracao da redacao para maior
clareza.

7.08 Definigbes qualitativas e/ou quantitativas,
com maior ou menor grau de precisdo, so
necessitardo estar presentes quando forem
indispensaveis a clareza e precisao da
reivindicagédo. Exemplo:

Composigédo cosmética em que a invengao
consiste na adicdo de um corante.

7.08 Defini¢bes qualitativas e/ou quantitativas,

devem estar presentes de modo a conferir
definicdo !
sO-necessitarao-estar presentes guando forem
ndi aveis-a clareza e precisédo da
reivindicagdo. O maior ou menor grau de
deveréo ser os considerados necessarios para
dar clareza e precisdo a reivindicacao, dentre
agueles ja inicialmente revelados. Exemplo:
Composigédo cosmética em que a invengao
consiste na adigdo de um corante.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

7.09 Situagédo 1: o relatorio descritivo mostra que
a invencao de fato esta na utilizacéo de
corante em composi¢cdes cosméticas, e o estado

7.09 Situagdo 1a: o relatorio descritivo mostra
gue a invengao € um ) iizaca

de- corante é novo e inventivo em-coempesicées

Este item esta conflitante com
os itens 7.06 e com o item 7.07.




da técnica revela que tal adicdo ndo era
conhecida. Nesse caso, uma reivindicagéo
aceitavel seria:

"Composi¢cado cosmética caracterizada por
compreender corante associado a um ou mais
ingredientes cosmeticamente ativos".

. Nesse caso, uma
reivindicacdo aceitavel seria:

"Composi¢cado cosmética caracterizada por
compreender corante associado a um ou mais
ingredientes cosmeticamente ativos".

Neste caso apenas a presenca do corante é
suficiente para conferir a composicao novidade,
sem a necessidade a definicdo de guais seriam
0s demais ingredientes da composicao

Situacédo 1b: o relatério descritivo mostra que a
invencao de fato esta na utilizacdo de

corante em composi¢cdes cosméticas, e o0 estado
da técnica revela que tal adicdo nédo era
conhecida em cosméticos, mas ja era conhecida
em outras composicdes em areas distintas.
Nesse caso, uma composicao cosmetica
caracterizada apenas por conter o corante nao
tem novidade (conforme item 7.06) e a
composicao deverda ser caracterizada
gualitativamente e/ou quantitativamente de modo
a conferir novidade e definicéo a reivindicacao.
Uma reivindicacdo aceitavel seria:

"Composicao cosmética caracterizada por
compreender corante associado aos
ingredientes cosmeticamente ativos A, B ou C".

De acordo com o item 7.06 um
novo uso néo confere novidade
a uma composicao conhecida,
de modo que apenas o uso do
corante ser novo em cosmeticos
nao seria suficiente para uma
reivindicacao tdo ampla e
indefinida.

O item 7.07 indica que quando o
composto for novo a novidade
sera estendida para a
reivindicacdo de composicgéao.
No caso do exemplo original o
corante deveria ser novo e
inventivo para conferir novidade
e atividade inventiva a uma
composicao reivindicada de
maneira tdo ampla.

7.17 Um produto incluindo uma composicéo
pode ser reivindicado por sua forma fisica.
Exemplo:

Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol,
granulos, pilula, tablete, solucéo, e
supositério. 7.18 Um produto incluindo uma
composicao pode ser reivindicado por sua
forma de aplicacéo.

Exemplo:

Intravenosa, subcutaneo e sublingual.

7.19 Nesses casos, além da definicdo dos

7.17 Um produto incluindo uma composicao
pode ser reivindicado por sua forma fisica ou
forma de aplicacéo desde que além da definicao
dos componentes da composicdo em si, é
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas.
Ressalta-se que o efeito, o uso ou a forma de
administracao/aplicacdo ndo conferem novidade
a uma composicéao ja conhecida do estado da
técnica, conforme item 7.06

Melhorar a clareza e a coesao
comos itens 7.13 e 7.14




componentes da composi¢cao em si, €
indispensavel a presenca no texto da
reivindicacdo das caracteristicas construtivas.
Exemplo:

Formato, espessura, granulometria e tipo de
revestimento do produto.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito
sinérgico nao confere necessariamente
atividade inventiva a invencao, pois ele ja
poderia ser previsto para determinada classe de
compostos.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito
sinérgico nao confere necessariamente
atividade inventiva a invencao, pois ele ja
poderia ser descrito no estado da técnica para
determinada classe de compostos.

Alteracao da redagéo para
maior clareza.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.26 O efeito sinérgico € uma resposta obtida a
partir da associacdo de dois ou mais
ingredientes ativos, cuja resultante é maior do
gue aquela apresentada pelo simples
somatorio dos efeitos quando considerados
individualmente.

Exemplo: Promotor quimérico; sinergia.

7.27 Reivindicacao: Promotor quimérico
constituido pela fusdo do promotor A e do
promotor B.

O pedido descreve um promotor quimérico
constituido pela fuséo de dois promotores

ja conhecidos no estado da técnica. Os
resultados apresentados demonstram que a
expressao de um gene X controlada pelo
promotor quimérico foi superior a expresséo do
gene X controlada pelos promotores
isoladamente ou somados.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.26 O efeito sinérgico € uma resposta obtida a
partir da associacdo de dois ou mais
ingredientes ativos, cuja resultante é maior do
gue aquela apresentada pelo simples
somatoério dos efeitos quando considerados
individualmente.

Exemplo: : s
+27 Reivindicacdo: Promotor quimérico
constituido pela fusdo do promotor A e do
promotor B.

O pedido descreve um promotor quimérico
constituido pela fusdo de dois promotores

ja conhecidos no estado da técnica. Os
resultados apresentados demonstram que a
expressao de um gene X controlada pelo
promotor quimérico foi superior a expresséo do
gene X controlada pelos promotores
isoladamente ou somados.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

7.28 Composigdes que envolvam componentes
com efeito sinérgico podem ser

caracterizadas apenas qualitativamente (sem
especificar as quantidades de cada
componente), desde que:

(i) combinacao de produtos ja conhecidos para
uma mesma aplicacao em

guaisquer propor¢des ndo tenha sido prevista no

7.28 Composigdes que envolvam componentes
com efeito sinérgico podem ser

caracterizadas apenas qualitativamente (sem
especificar as quantidades de cada
componente), desde que:

(i) combinacao de produtos ja conhecidos para
uma mesma aplicacdo em

quaisquer propor¢des ndo tenha sido prevista no

Alteracao da redacgéo para maior
clareza.




estado da técnica;

(i) efeito sinérgico seja claramente demonstrado;
e

(iii) efeito sinérgico possa ser observado em
guaisquer proporcdes dos

produtos envolvidos.

Exemplo: Composicao agricola

7.29 Reivindicagcdo: Composicao sinérgica
caracterizada por conter o composto A +
composto B

O pedido descreve uma composicao herbicida
constituida pelos compostos A e B,

para uso no combate de plantas daninhas em
culturas de cereais. Ambos compostos
isoladamente j& sdo conhecidos no estado da
técnica, mas ndo combinados. Os resultados
da composicao foram apresentados para varios
teores dos dois compostos e demonstram
claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi
superior a acao herbicida dos dois

compostos isoladamente ou somados.

estado da técnica;

(i) efeito sinérgico seja claramente demonstrado;
e

(iii) efeito sinérgico possa ser observado em
quaisquer proporcdes dos

produtos envolvidos.

Exemplo: Cempesicao-agricola

#29 Reivindicacado: Composi¢ao sinérgica
caracterizada por conter o composto A +
composto B

O pedido descreve uma composicao herbicida
constituida pelos compostos A e B,

para uso no combate de plantas daninhas em
culturas de cereais. Ambos compostos
isoladamente j& sdo conhecidos no estado da
técnica, mas ndo combinados. Os resultados
da composicao foram apresentados para varios
teores dos dois compostos e demonstram
claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi
superior a acdo herbicida dos dois

compostos isoladamente ou somados.

7.31 Nos casos em que o estado da técnica ja
compreende composi¢des que contenham

0s componentes de interesse, ainda que néo
observado/descrito qualquer efeito sinérgico
entre eles, ou ainda se ha evidéncias de
incompatibilidade na faixa ampla de
concentracao pleiteada, as reivindica¢cdes devem
ser definidas qualitativamente e
guantitativamente, especificando claramente
guais séo as proporc¢oes desejadas dos
componentes presentes, limitadas aquelas que
estejam suportadas no relatério descritivo.

7.31 Nos casos em que o estado da técnica ja
compreende composi¢des que contenham

0S componentes de interesse, ainda que nao
observado/descrito qualquer efeito sinérgico
entre eles, ou ainda se ha evidéncias de
incompatibilidade na faixa ampla de
concentracéo pleiteada, as reivindicacdes devem
ser definidas qualitativamente e
guantitativamente, especificando claramente
quais séo as proporc¢des desejadas dos
componentes presentes, limitadas aquelas que
estejam suportadas no relatério descritivo,

respeitados os critérios de patente de selecao.

Alteracéo da redacao para maior
clareza.

Este formulério devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletrdnico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recepcdes do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.



mailto:dirpa@inpi.gov.br

FORMULARIO DE COMENTARIOS E SUGESTOES
CONSULTA PUBLICA N°01/2015

NOME: Mairim Russo Serafini

) representante de instituicdo governamental
) representante de 6rgaos de defesa do consumidor

(x) outros, especificar: _Pesquisadora Doutora na Universidade
Federal de Sergipe

( ) agente E
( ) usuario
() representante de 6rgao de classe ou associagao

ARTIGO DA MINUTA PROPOSTA DE ALTERAGAO JUSTIFICATIVA

Secao IX O todo ou parte dos
seres vivos naturais € materiais
bioldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou| Sugiro que seja permitido patentearmos extratos
germoplasma de qualquer ser |de plantas medicinais.
vivo natural e 0s processos
bioldgicos naturais — Inciso IX
do artigo 10 da LPI

Muitos trabalhos com plantas medicinais ndo podem
ser patenteados no Brasil, mas em outras
legislagdes, tais como Estados Unidos, isso é
possivel. Isso deixa margem para nossa
biodiversidade ser patenteada por outros paises.
Importante salientar que temos muitas plantas
medicinais exclusivamente brasileiras faltando
estudos cientificos e essas podem vir a ser
utilizadas e exploradas por outros paises.

Este formulario devera ser encaminhado ao INPI para o endereco eletronico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638,
ou diretamente a uma das recep¢des do INPI indicadas no Art. 2° do Aviso dessa Consulta Publica.




Parecer n° 06/COGPC/SEAE/MF

1.

Introduc¢io

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria de Acompanhamento Econdémico

Em 14 de maio de 2015.

Assunto: Contribui¢do da Seae/MF a proposta
do INPI/MDIC de novo texto para as Diretrizes
de Exame de Pedidos de Patente.

Ementa: Com o objetivo de contribuir para o
ambiente regulatério da inddstria brasileira de
desenvolvimento de programas de computador,
a Seae analisou os efeites concorrenciais das
diretrizes na referida inddstria. Percebe-se que a
extensdo do escopo de protecdo das patentes € o
nivel de descri¢io exigido nos pedidos de
exame s3o atributos da propriedade industrial
pertinentes 4 concorréncia e inovagéo no setor
de software. Patentes com amplo escopo, que
excedam os limites do relatério descritivo,
aumentam os custos de entrada na industria, ao
passo que a descrigdo dos pedidos gera
externalidade positiva para a inovagdo dos
programas, dada a caracteristica de
interoperacionalidade. A Seae recomenda que as
diretrizes propostas pelo INPI sejam enféticas
nesses dois aspectos, acrescentando
textualmente as seguintes orientaches aos
examinadores: (i) limitar o enunciado das
reivindicagdes ao que de fato € constatado como
capacidade de realizagdio do sofiware a ser
patenteado; e (ii) exigir alto nivel de descri¢do
dos pedidos, conforme ja previsto na Lei de
Propriedade Industrial e no Ato Normativo
127/97.

Acesso: Publico.

A Secretaria de Acompanhamento Econdmico do Ministério da Fazenda

(Seae/MF) apresenta, por meio deste parecer, as suas contribui¢des a Consulta Publica



n® 01/2015, aberta pelo INPI, com a intengdo de colaborar para o aprimoramento do

arcabouco regulatorio do setor de desenvolvimento de softwares brasileiro.

A supracitada Consulta Publica € referente ao documento “Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente — Bloco 1l Patenteabilidade™, elaborado como referéncia para os
pedidos de exame de patente submetidos pelos agentes dos diversos setores da
economia. Nas diretrizes, faz-se mengdo & patenteabilidade de programas de
computador e, com o compromisso de esclarecer os efeitos na inovagdo e concorréncia
da industria de software brasileira, neste parecer, a Seae propde-se a analisar os aspectos

concorrenciais pertinentes a matéria da consulta publica.
2. Objetivos da Proposta
2.1 Da identificaciio do problema

3. A identificagdo clara e precisa do problema que motiva a consulta publica
contribui para o surgimento de solugdes. Ela, por si so, delimita as respostas mais
adequadas para o problema, tornando-se o primeiro elemento da anélise de adequagéo e

oportunidade das diretrizes propostas.

4. A identificagdo do problema deve ser acompanhada, sempre que possivel, de
documentos que detalhem a procedéncia da preocupag@o que deu origem a proposta
normativa e que explicitem a origem e a plausibilidade dos dados que ancoram os

remédios regulatorios propostos.
5. No presente caso, a Seae entende que:

e A identificagdo do problema carece de clareza e precisdo na proposta

apresentada.

e Os documentos que subsidiam a audiéncia piblica ndo parecem

suficientes para cumprir esse objetivo.

6. A publicidade das diretrizes para exame de pedidos de patente confere maior
transparéncia e previsibilidade a respeito das praticas do INPI. Contudo, no contetido da
consulta publica em tela ndo foi possivel identificar a motivagdo para a proposta das

novas diretrizes e qual problema ela visa solucionar.



2.2 Da Justificativa para a Diretriz Proposta

7. A intervengdo regulamentar deve basear-se na clara evidéncia de que o problema
existe e de que a agdo proposta a ele responde, adequadamente, em termos da sua
natureza, dos custos e dos beneficios envolvidos e da inexisténcia de alternativas viaveis
aplicadas 2 solugdo do problema. E também recomendavel que a proposta decorra de
um planejamento prévio e publico por parte do 6rgao, o que confere maior transparéncia
e previsibilidade as regras do jogo para os administrados e denota maior racionalidade

nas operagdes do proprio.
8. No presente caso, a Seae entende que:

o As informagdes levadas ao publico pelo regulador ndo descrevem em

que medida a intervengdo do 6rgao se justifica;

e Os dados disponibilizados em consulta publica ndo permitem identificar

coeréncia entre a proposta apresentada e o problema identificado;

e A normatizagio ndo decorre de planejamento previamente formalizado

em documento publico.

9. As declaragdes no paragrafo anterior a respeito da justificativa para a proposta
das Diretrizes decorrem do fato de que ndo foi possivel, a partir das informagdes que
constam na consulta e no portal eletrdnico do INPI, identificar uma agenda que estipule
a realizagio da consulta ou material que justificasse a mudanga no texto das diretrizes.
No entanto, a Seae reconhece os beneficios de transparéncia e previsibilidade desinentes

da abertura da consulta.
2.3  Da base legal

10. O processo regulatorio deve ser estruturado de forma que todas as decisdes
estejam legalmente amparadas. Além disso, ¢ importante informar & sociedade sobre
eventuais alteragdes ou revogagdes de outras normas, bem como sobre a necessidade de
futura regulagdo em decorréncia da adogdo da diretriz posta em consulta. No caso em

andlise, a Seae entende que:
e A base legal da diretriz ndo foi adequadamente identificada;

e Nido foram apresentadas as diretrizes alteradas, implicita ou

explicitamente, pela proposta;



e Nio se detectou a necessidade de revogacgdo ou alteragdo de diretriz

preexistente;
e O 6rgdo ndo informou sobre a necessidade de futura regulagdo da norma.

11.  No material que consiste a consulta publica em tela, as Diretrizes propostas sdo
o tnico documento fornecido. Contudo, para o seu amplo entendimento e critica, além
da Lei de Propriedade Industrial, No 9.279/96, é necesséria a analise do Ato Normativo
127/97 do INPI, ndo identificado na consulta e tampouco no texto das Diretrizes.
Também ndo fazem parte da consulta as diretrizes vigentes', cujo contelido propde-se

alterar.

12. Ressalta-se que a identificagdo da base legal e documentos vigentes submetidos
as alteragBes propostas tendem a expandir a transparéncia e participagdo popular na

consulta, bem como prevenir equivocos na leitura e discusséo a seu respeito.

3. Andlise Concorrencial

13.  Para avaliar as eventuais consequéncias ao ambiente concorrencial do
desenvolvimento brasileiro de sofiwares, utiliza-se metodologia desenvolvida pela
OCDE?. A metodologia consiste de um conjunto de questdes a serem verificadas na
analise do impacto de politicas publicas sobre a concorréncia. O impacto competitivo
poderia ocorrer por meio de: i) limitagdo no numero ou variedade de fornecedores; ii)
limitagdio na concorréncia entre empresas; e iii) diminuigdo do incentivo a competigéo.

As referidas questes e seus respectivos efeitos sdo descritos abaixo:

1° efeito - limitagdo no niimero ou variedade de fornecedores, provavel no caso de a

politica proposta:
e conceder direitos exclusivos a um tinico fornecedor de bens ou de servigos;

o estabelecer regimes de licengas, permissdes ou autorizagdes como requisitos de

funcionamento;

e limitar a alguns tipos de fornecedores a capacidade para a prestagdo de bens ou

servigos;

“ Diretoria de Patentes/INPI. Diretrizes de Exame de Patentes. Dezembro de 2002.
“ Referéncia: OCDE (2007). Guia de Avaliagido da Concorréncia. Versdo 1.0. Disponivel em:
hitp:/Awww.oecd.org/dataoced/15/43/39680 1 19.pdl’. Acessado em 21.09.2010.



e aumentar significativamente os custos de entrada ou saida no mercado;

e criar uma barreira geografica & aptiddo das empresas para fornecerem bens ou

servigos, mo de obra ou realizarem investimentos.

2° efeito - limitagdo da concorréncia entre empresas, provavel no caso de a politica

proposta:
o controlar ou influenciar substancialmente os pregos de bens ou servigos;

e limitar a liberdade dos fornecedores de publicarem ou comercializarem os seus

bens ou servigos;

o fixar normas de qualidade do produto que beneficiem apenas alguns

fornecedores ou que excedam o que consumidores bem informados escolheriam;

e aumentar significativamente o custo de produgéo de apenas alguns fornecedores
(especialmente no caso de haver diferenciagio no tratamento conferido a

operadores historicos e a concorrentes novos).

3° efeito - diminuir o incentivo para as empresas competirem, provavel no caso de a

politica proposta:
e estabelecer um regime de autorregulamentagfo ou de corregulamentaggo;

e exigir ou estimular a publicagio de dados sobre niveis de produgéo, pregos,

vendas ou custos das empresas;

o isentar um determinado setor industrial ou grupo de fornecedores da aplicagéo

da legislagdo geral da concorréncia;

o reduzir a mobilidade dos clientes entre diferentes fornecedores de bens ou
servigos por meio do aumento dos custos explicitos ou implicitos da mudanga de

fornecedores.

14. A andlise concorrencial das “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente —
Bloco II Patenteabilidade”, documento da consulta publica n° 01/2015 do INPI, na
Secdio V, a respeito da patenteabilidade de softwares, torna necessaria a distingdo entre

inovagdes de carater técnico no método dos programas implementados em computador e



mudangas que dizem respeito unicamente a0 modo como € escrito 0 programa, Como se
pode inferir do paragrafo 1.20 da Segdo V, Capitulo I:
“]1.20 Importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam decorrentes
de mudangas no codigo do programa de computador, € ndo no método, a

criagdo nio é considerada inven¢do.”

IS. De fato, Abrantes (2012)° utiliza exemplos de algoritmos de busca de padrdes
textuais que podem caracterizar atividade inventiva, passiveis de protegdo, em
contraposigio a meros aprimoramentos de Joops iterativos em um cddigo qualquer,
entendidos como métodos matematicos para aplicagdo do Artigo 10 da LPI*.
“No exame do objeto reivindicado, se este método aplica o conceito
matematico para obter uma solugdo técnica para um problema técnico, tal
processo poderd ser considerado invengio desde que os efeitos

resultantes sejam técnicos e ndo puramente matematicos.”

16. Decorre dessa interpretagdo que, o0 modo como € escrito um programa, isto € 0
codigo fonte ou cédigo objeto, ja considerado alvo de protegdo por Direito Autoral’ e
excluido da protecdo industrial pelo Artigo 10 da LPI, ndo € objeto de patente, ao passo
que a descrigio de suas fungBes € a sequéncia de etapas para realizagdo dessas fungges,
o método, pode sim ser considerado inveng&o.
“No exemplo citado, a reivindicagdo teria de ser redigida de forma a
descrever sequencialmente os passos da interagdo, ao invés de recorrer as
instrucbes da linguagem de programagdo (caso em que configuraria o
programa de computador em si): Método de buscas de um padrdo de
caractere em um lexto caracterizado por i) codificar o padrdo buscado
em um valor codificado (hash) ii) percorrer todo o texto procurando uma
sequéncia no texto com mesmo nimero de caracteres do padrdo que
contenha o mesmo valor hash iii) encontrado a dita sequéncia realizar a
comparagdo do segmenio encontrado com o padrdo, iv) verificar se o
segmento encontrado coincide com o padrdo procurado.” (texto grifado
pelo autor). (ABRANTES, 2012, pg. 150)

3 ABRANTES, A. C. S. Patentes de invengdes implementadas por computador e seu papel na promogao
da inovagdio tecnoldgica. Revista Eletrdnica do IBPIL, n. 7, p. 143228, 2012. O autor ¢ o atual chefe da
Divisdo de Patentes de Computagdo e Eletrdnica - CGPAT 11/ DICEL.

* Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.

5 Lein® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.



17. Ainda no mesmo artigo, este autor faz um levantamento da jurisprudéncia
brasileira a repeito da patenteabilidade de sofiware. Na maioria dos casos, as cortes
brasileiras restringiram a protego dos programas de computador ao Direito Autoral por
tratarem os programas como algo muito mais relacionado a um método matematico e,
consequentemente, ndo sujeitos & protegdo industrial. Contudo, em acdo judicial de
2006°, cujas partes moventes requeriam nulidade da patente P19506773 alegando tratar-
se de método matematico, a juiza Flavia Heine Peixoto decidiu em favor da manuteng&o
da referida patente por comungar da posigdo do INPI que, por sua vez, argumentou em
resposta a agdo:
“Consideramos entdo que invengdes relativas a programas de
computador que resolvam um problema de natureza técnica € que néo
estejam restritas a uma solugdo de codigo fonte, constituem invengdes
patenteaveis, desde que dotadas de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial. A patente ora questionada se constitui em um
exemplo tipico de patente relacionada a programa de computador que,
contudo, ndo caracteriza um programa de computador em si, pois € dito
que seu objeto resolve um problema técnico encontrado no estado da
técnica (elimina os componentes indesejaveis de baixa freqiiéncia), que
este resulta em aplicagdo pratica (DVD) e que gera efeito técnico novo
(capacidade superior de armazenagem muito superior, em parte, devido 4
maior eficiéncia do esquema de codificagdo de canal da presente

invengdo)."

18. A Seae entende, portanto, que o documento em tela, apesar de ndo sobrepor a
LPI ao Direito Autoral na protegdo do software em si — seu codigo em linguagem de
programagdo — torna objetos sujeitos & protegdo patentaria a descrigdo da funcionalidade
do software acompanhada do processo logico, compreendido como sua sequéncia de

acdes, que garante a realizagio da funcionalidade mesma. Trata-se justamente do

® Agdo Ordindria / Propriedade Industrial n.° 2006.5101518838-3 da 35a Vara Federal do Rio de Janeiro
Autuado em 07/07/2006 AUTOR: BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A E OUTROS:
ADVOGADO: JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS; REU: KONINKLUJKE
PHILIPS ELETRONICS NV E OUTRO; ADVOGADO: LUIZ LEONARDOS E OUTRO; 39" Vara
Federal do Rio de Janeiro - CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES; Juiz - Despacho: FLAVIA
HEINE PEIXOTO. http://www.jftj.gov.br/ e Processo n.2008.51.01.801562-9, Autor: Videolar S/A. Réu:
INPI e Dubois Ltda.Juizo: 39 Vara Federal do Rio de Janeiro.



formato de reivindicagdo means-plus-function da patente’ que, por ir além do simples
enunciado da fungdo (function), restringe o escopo da protegéo ao considerar também os
meios (means) pelos quais a fungdo ¢ realizada, isto &, como a solugdo técnica almejada

pelo software ¢ atingida.

19. Como aponta o levantamento da jurisprudéncia citado no paragrafo 8, acima, a
experiéncia brasileira nos litigios relacionados as patentes de programas de computador
¢ recente e ainda rarefeita. Torna-se instrutivo, portanto, conhecer o caso norte-
americano, no qual a pratica da patente de softwares ¢ amplamente difundida e cuja
jurisprudéncia ja se encontra mais robusta. Em analise de 20128, o Diretor do Programa
em Direito, Ciéncia e Tecnologia da Universidade de Stanford, Prof. Mark A. ra3_0<c,
alerta para a tendéncia de functional claiming nas apelagSes as cortes americanas, na
qual a disputa sobre a protegdo da patente dd-se no dmbito da funcionalidade do
software (function) em detrimento do aspecto do método (means) pelo qual o programa
realiza a fun¢io. Essa pratica, segundo o autor, intensifica a formagdo de patent
thickets'®, com danos a competigdo e inovagdo ao mercado de softwares, sobretudo para
os desenvolvedores pequenos e/ou entrantes, que sdo obrigados a arcar com custos de
assessoria juridica para garantir que seus produtos ndo infrinjam patentes pré-existentes

e destinar recursos a potenciais disputas judiciais movidas pelos detentores dessas

patentes.

20. Além do artigo ja mencionado no paragrafo 6, acima, serve como referéncia

para conhecimento das praticas do INPI com relagdo a patente de programas de

computador o documento final da consulta publica n°® 01/2012, publicada no DOU de

7 Refere-se aqui, mais especificamente. &s invengdes reivindicadas tanto como processo (método) e como
produto (sistema, aparelho, equipamento), nos termos do documento citado na nota de rodapé n® 10
abaixo.

8 LEMLEY, M. A. Software Patents and the Return of Functional Claiming, 2012. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117302>.

® https://www.law.stanford.edu/profile/mark-a-lemley

190 termo Patent Thicket é um neologismo da lingua inglesa que mistura os termos thick (espesso, denso)
com ficket (ingresso) para se referir 4 sobreposigdo de direitos de propriedade que novos produtos na
industria de software potencialmente infringem, exigindo alto esfor¢o de monitoramento e planejamento
juridico prévio. O termo foi primeiramente apresentado em:

SHAPIRO. C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools. and Standard Setting. In:
JAFFE, A. B.; LERNER, J.; STERN, S. (Eds.). Innovation Policy and the Economy. MIT Press. 2001.
v. Ip. 119-150.



16/03/2012, promovida pelo INPI''. No documento, é possivel conhecer a orientagéo do
Instituto a respeito do formato das reivindicagdes de patentes de invengéo implementada
por computador. Tendo em vista que, no ambito do desenvolvimento de software, as
reivindicagdes serdio de processo/método e ndo de produto, torna-se relevante a seguinte
passagem do texto, no tépico 6.4.1, pagina 16:
“Reivindicagdes de processo devem estar escritas como uma sequéncia
de etapas descrevendo as funcionalidades alcangadas. Por exemplo:
‘Método para controle automatico de embreagem caracterizado pelas
etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referéncia de
deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de
entrada, controlar o acionamento da embreagem’. Tais reivindicagdes
devem estar redigidas seja como método ou como processo, pois ambas
referem-se a um conjunto de etapas para se alcangar um resultado

técnico.” (Grifo deste parecer.)

21. Vé-se, portanto, que nas instrugdes direcionadas aos pedidos de protegdo
patentaria de software, ha abertura para a elaboragdo de reivindicagdes que contemplem
apenas o aspecto da funcionalidade do programa de computador, mesmo que descritos
os passos para atingi-la, pois inclusive esses estdo dispostos em arranjo funcional.
Segundo o Prof. Mark Lemley, no artigo citado no paragrafo 10, as reivindicagbes
dispostas dessa maneira tendem a aumentar o escopo de protegdo da invengdo para além
do que ¢ apresentado no relatorio descritivo. No caso dos softwares, os codigos e fluxos
esquematicos que por ventura venham a constituir a descrigdo da patente sdo, somente,
uma das possiveis maneiras de atingir a funcionalidade reivindicada. Inovagbes que
realizam as mesmas funges, mas por métodos distintos, podem, entdo, ndo passar no
critério de novidade ou mesmo ser alvo de litigagdo movida pelos detentores da

protegdo ja concedida as fungdes reivindicadas.

"' DIRPA; CGPAT-IIl. PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE
ENVOLVENDO INVENCOES IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE COMPUTADOR.
Disponivel em:

<http://www.inpi.gov.br/images/docs/consulta publica_1_versao_final__24_07_2012.pdf>.



22. Efetivamente, o Ato Normativo 127/97 do INPI/MDIC deixa claro, no item
15.1.3.2 a respeito da formulagdo de reivindicagdes, que
“c) as reivindicagbes devem estar totalmente fundamentadas no relatorio

descritivo;”
para, logo em seguida, aduzir

“d) exceto quando absolutamente necessario, as reivindicagdes ndo podem
conter, no que diz respeito as caracteristicas da inveng&o, referéncias ao
relatorio descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte... do
relatdrio descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos";

k) ndo serdo aceitas em reivindicages trechos explicativos com relagdo ao

funcionamento, vantagens, ¢ simples uso do objeto.”

23. Depreende-se dos itens da norma acima que €, de fato, improvavel que o
material presente no relatorio descritivo de um programa de computador manifeste-se
na reivindicagdo da patente sem, no entanto, expandir seu escopo de protegdo. Abaixo,
sdo esclarecidos os efeitos concorrenciais referentes & industria de desenvolvimento de
softwares da protegdo patentdria das funcionalidades desses programas. Mais
especificamente, a Seae entende que a ampliaciio do escopo da protegdo traz prejuizos
a0 ambiente concorrencial da produgdo de programas de computador por (i) aumentar
significativamente os custos de entrada no mercado e (ii) aumentar significativamente o
custo de produgdio de apenas alguns fornecedores, sobretudo os recém-chegados ao

mercado. Abaixo, sdo esclarecidos cada um desses efeitos.

3.1 Aumento significativo dos custos de entrada no mercado

24. Como ja referido no paragrafo 12, o escopo da protegdo patentaria, se
estendido para além do método inventivo que caracteriza o método exposto no relatorio
descritivo, tende a gerar o chamado patent thicket, que € a sobreposigdo de protegdes a
qual torna mais ardua a tarefa de desenvolvedores que terdo de examind-las e,
possivelmente, arcar com os custos de litigagdo dos detentores dessas patentes. Esses

custos, ao serem antecipados pelas firmas entrantes no mercado de soffwares pode



desencoraja-las a participar da atividade, visto que deterioram a viabilidade econdmica

de seus projetos.

25. H4 também um aumento da incerteza associada a viabilidade econdmica de
novas empresas decorrente da formagdo dos patent thickets. A solugdo encontrada pelas
firmas norte-americanas do setor, segundo Lemley (2012), foi criar um portfolio préprio
para garantir a comercializagdo dos seus produtos, o que aumentou sobremaneira 0s
custos iniciais das firmas. Como exposto nos paragrafos 30 e 31 abaixo, esses custos
incidem de maneira desproporcional naquelas empresas mais novas no setor, o que

reforga o poder de monopdlio das firmas incumbentes. Como explica o autor:

“Among product-producing companies, the number and uncertainty of
patents has created a patent ‘arms race’ in which companies jockey to
obtain more and more patents not in order to enforce those patents, but
to protect themselves against the risk that competitors will enforce their
patents. The cost of this arms race can be staggering; in the last few
years companies in the smartphone industry have spent $15-20 billion
buying patents to use in defending themselves against each other, and
probably $1 billion just paying their lawyers. And small companies
must play the game too; by 2002 the overwhelming majority of
software startups found it necessary to obtain patents even before going
public—which, given the four-year delay in the PTO, means that they

must have started filing patent applications early indeed.”

26. Outra razdo pela qual firmas entrantes podem encontrar-se em desvantagem éo
fato de o pedido de protegdo aos seus produtos ndo satisfazer o critério de novidade para
a concessdo da patente. Ainda que valha o item 15.1.3.2c do Ato Normativo 127/97, a
inovagdo do método exposto na descrigio do pedido pode ndo ser suficiente para
manifestar-se como funcionalidade na reivindicagfio para, dai, ser considerada distinta
de outras patentes anteriormente concedidas; mesmo que a inovagdo no método em
questdio ndo esteja compreendida no estado da técnica. Essa possibilidade ndo s6 tem o
efeito de manutengdo do poder de mercado das firmas ja estabelecidas como também
desestimula a inovagdo promovida por empresas desenvolvedoras que plangjam sua

participagdo no mercado.



27. Como afirmam Burk e Lemley (2005)'?, a inovagdo no setor de programas de
computador caracteriza-se por aperfeicoamentos incrementais, que ocorrem
gradualmente, e, muitas das vezes, com vistas & execu¢do mais rapida e estavel de
fungdes que outros soffwares existentes ja exercem. Portanto, no caso de o escopo da
protecdo realizar-se em termos da funcionalidade do programa, as patentes podem
exercer influéncia contraria ao de estimular a inovagdo e concorréncia no setor, por

constituir ameaga a entrada de novos e pequenos desenvolvedores.

28. Ha, para o caso norte-americano, evidéncia empirica de que quanto maior € a
razio do nimero de patentes por firma incumbente, menor € a quantidade de firmas

entrantes no mercado. Como verificam Cockburn e Macgarvie (201 )"

“Our estimation results suggest an economically substantial effect:
holding constant the quality of issued patents and other market
characteristics, a 1% increase in the number of patents is associated
with a 0.8% decline in the number of entrants into a market, and in
firm-level models this effect is between —0.3% and —0.8%. The
negative impact of patents appears to be particularly strong for de novo

entrants and firms without experience in other software markets.”

29. Nio obstante, estes autores também identificam que o efeito de barreira a
entrada das patentes € mitigado quando as firmas entrantes possuem suas proprias
patentes, tornando-se até tr€s vezes mais propensas a entrar no mercado. O escopo
amplo da protegdo e a consequente dificuldade em satisfazer o critério de novidade para
concessdo da patente, portanto, tendem a reforgar o efeito de barreira a entrada das
patentes ja concedidas e diminuem a possibilidade de protegdo aos produtos de novas

firmas. Esse tltimo aspecto, também ¢€ reiterado em Burk e Lemley (2005).

"2 BURK, D. L.; LEMLEY, M. A. Designing Optimal Software Patents: Public Law & Legal Theory
Working Paper Series 108. Disponivel em:<http://papers.sstn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=692044>.
¥ COCKBURN, 1. M.; MACGARVIE, M. J. Entry and Patenting in the Software Industry. Management
Science, v. 57, n. 5, p. 915-933, 201 1. Disponivel em:

< http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.1110.1321>



3.2 Aumentar significativamente o custo de produ¢io de apenas alguns
fornecedores, sobretudo os mais novos

30. Como mencionam estes autores, o custo da inovagfo na industria de sofiware é
distinto do encontrado em outras atividades. Empresas desenvolvedoras de programas
de computador ndo necessitam afundar investimentos iniciais na construgdo de
laboratorios ou infraestrutura de produgio em escala, como ocorre nas dareas
farmacéutica e biotecnologica, por exemplo. Além disso, o custo de distribuigdo dos
softwares é cada vez menor, aproximando-se da nulidade, haja vista a possibilidade de

comercializag8o e suporte via internet dos programas.

31. Custos marginais proximos de zero ddo as companhias de software grande
margem de escala, tornando-as capazes de atender aumentos repentinos de demanda
agilmente, como argumenta Dapp Soomv:. Essas caracteristicas, aliadas & protecdo
patentdria, garantem as firmas incumbentes grande vantagem competitiva sobre as
entrantes ou recém-chegadas, apesar dos baixos niveis relativos de investimento inicial.
As firmas ja estabelecidas nesse mercado, por terem extraido por mais tempo os rents
de monopdlio sobre seus produtos, dispdem de maior quantidade de recursos para
custear disputas e assessoria juridicas, ao passo que as empresas entrantes ndo t€m

margem para reduzir investimentos em recursos humanos alocados no processo de

inovagdo e desenvolvimento dos seus produtos.

32. A sobreposigdo de protegdes patentdrias, portanto, tem efeitos mais severos
sobre as firmas menores e mais novas no setor. Essa consequéncia € tdo mais intensa
quanto maior for a extensdo do escopo das patentes concedidas, o que ocorre no caso de
as reivindicagdes contemplarem sobremaneira o aspecto funcional dos soffwares

(LEMLEY, 2012).

4. Anilise Complementar

v

33. Uma caracteristica importante na inovagdio de soffwares € o exercicio de
engenharia reversa, comum no processo de desenvolvimento desses produtos (BURK;

LEMLEY, 2005). Dado que programas de computador interagem entre si, a construgdo

'* DAPP. M. M. Open Source + Software Patents = Innovation ? Effects on open source innovation.
Swiss Federal Institute of Technology Zurich, p. 1-36, 2006. Disponivel em:
<http://regulation.upf.edu/bath-06/5_Dapp.pdf>.



de novos programas exige a compreensdo do funcionamento de outros j4 existentes que
lhes serdo complementares na execugdo de suas fungdes. O trago de
interoperacionalidade, portanto, configura-se num fator de externalidade positiva do
desenvolvimento de softwares, isto é, a invengdo de um novo programa propicia o

desenvolvimento de novos programas e aprimoramentos nos que ja existem.

34. Para que esse processo de inovagéo paralela ocorra de maneira plena, apontam
(BURK; LEMLEY, 2005), a publicidade da descri¢do das patentes € indispensavel. No
ambito normativo, tanto a LPI, nos Artigos 24 e 30, quanto o Ato Normativo 127/97,

nos itens da norma 15.2.1.2, apontam nesta dire¢iio. Ademais, na nota técnica do INPI
PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE ENVOLVENDO INVENCOES
IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE COMPUTADOR, objeto da Consulta Publica n°

01/2012, a SEAE entende que a diretriz do INPI reitera a exigéncia descritiva dos

pedidos de patente de software.

5. Conclusio

35. Da analise acima, depreende-se que excessos no escopo de protegdo das
patentes prejudicam o ambiente concorrencial e a inovagdo no setor de desenvolvimento
de softwares. Por outro lado, o nivel de descrigio dos pedidos de patente € sua
publicidade subsequente geram externalidades positivas, dado o aspecto de

interoperacionalidade dos programas de computador.

36. A Seae entende que na ocasido desta consulta publica, o INPI tem a
oportunidade de tornar as Diretrizes em tela mais enfaticas a respeito dos aspectos
discutidos acima de escopo e nivel de descri¢do dos pedidos de patente de software.
Ante o exposto, sugere-se que as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente — Bloco 11
Patenteabilidade”, no Capitulo I — Das Invengdes, na Seg¢do V “Programa de

computador em si’:

e Reitere, na forma de diretriz, que as reivindicagbes das patentes de
programas de computador ndo podem exceder os limites definidos pela

descricdo do pedido, prevenindo que a protegdo torne-se demasiada



ampla face as verdadeiras capacidades do software, conforme ja previsto
no Ato Normativo 127/97;

o Reitere, na forma de diretriz, que o nivel de descrigdo dos pedidos de fato
possibilite a difusdo de conhecimento do método que constitui o

software, conforme os artigos 24 e 30 da LPI e 0 Ato Normativo 127/97.
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QUALCOMM Incorporated

5775 Morehouse Drive www.qualcomm.com
San Diego, California 92121

A Qualcomm reconhece os esforcos do INPI para proporcionar maior clareza a
analise de patenteabilidade de invengdes implementadas por computador, por meio das
emendas propostas as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente submetidas a consulta
publica (Resolucdo da Presidéncia n° 10, de 18 de margo de 2013).

Igualmente reconhece a transparéncia do INPI ao solicitar comentarios publicos
sobre as emendas propostas e a oportunidade de fornecer propostas de mudancgas que
proverdo ainda maior clareza ao assunto e melhor refletirdo a importancia das invencdes
implementadas por computador para inovagdo no ambiente tecnoldgico atual, propostas
de mudancas essas que sao fundamentadas nos Procedimentos de Exame de Pedidos de
Patentes do INPI de 2011 que tratam da analise das invencdes implementadas por

programa de computador.

Por que a Protecao de Patente para Invencoes Implementadas por
Computador é Critica?

A fim de que inovadores, que desenvolvem e comercializam produtos de software
e produtos que incluem software, possam obter um retorno razoavel de seus investimentos
em P&D, é imperativo que possam proteger suas invengdes de uma forma que fornega a
maneira mais efetiva e eficiente de aplicacdo da lei contra fabricantes de software
infratores. Isso permitird que impecam que outros reduzam sua fatia do mercado
aproveitando-se de suas inovagdes, ou, alternativamente, receber uma compensacao
razoavel (ou outro quid pro quo) por suas inovagdes por meio de acordos de licenciamento
de patente. Sem as patentes para proteger suas invengdes, os inovadores que se deparam
com a erosao de sua fatia de mercado, precos de produtos e retorno de investimentos
podem optar por limitar seus investimentos nos produtos de software e produtos que
incluam software. Isso sufocara a P&D, estagnara futuras inovagbes e tera um impacto
negativo no crescimento econémico e no crescimento do emprego. Para ilustrar esse

ponto, é provida uma explicagdo mais aprofundada, com um exemplo pratico.
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Com os avangos fenomenais na tecnologia de semicondutores, processadores eletronicos
("computadores") mais poderosos e mais rapidos, e capacidades de armazenamento de
memoaria em permanente crescimento, tém sido desenvolvidos. Isso, por sua vez, tem
resultado em uma maior funcionalidade do produto, que uma vez foi implementado em
hardware, e agora € implementado utilizando-se programas de computador (i. e.
software). Tais produtos abrangem a gama de nossas industrias chave incluindo

equipamentos aeroespaciais, automotivos, de telecomunicagdes e até mesmo agricolas.

A protecdo de patentes para invengdes implementadas em hardware que
reivindicam a funcionalidade inventiva de hardware nunca esteve em questdao. Uma
distingdo arbitraria entre invengdes implementadas em hardware, e as implementadas em
software, que excluiria a patenteabilidade dessa mesma invengao implementada em
software, leva a um resultado ardiloso, visto que a atividade inventiva € a mesma em
ambos os casos. Isso sé pode resultar na conclusdo légica de que é a atividade inventiva
que deve ser patenteavel, independentemente da forma de implementagdo dessa

atividade inventiva.

Para se compreender a significancia de software utilizado na implementacdao de
tecnologias sofisticadas e complexas, s6 €& necessario se observar a tecnologia de
Smartphones e Tablets, cuja onipresenca é demonstrada por quase 8 bilhGes de usuarios
em todo o mundo. Os beneficios para a sociedade desses produtos ndo tem precedentes.
A construgdo sem fio muito menos onerosa (com relagdo a fios ou cabos 6ticos) e o baixo
custo de Smartphones tem tornado a comunicacdo e o acesso a informacdo acessivel para
a vasta maioria de cidadaos globais. Isso, por sua vez, tem acelerado o crescimento
econOdmico dos paises em desenvolvimento e fornecido a seus cidaddos acesso a salde e
oportunidades de negodcio que, do contrario, teriam levado décadas para serem
reconhecidos. Esse crescimento astrondmico e beneficios correspondentes para a
sociedade sdo atribuidos de forma significativa a capacidade de inovadores de Smartphone
em realizar investimentos de alto risco em tecnologias novas e aperfeicoadas
implementadas tanto em hardware quanto em software, sabendo que podem esperar um
retorno razoavel de seus investimentos a partir de licenciamento e/ou fazer valer suas
patentes, que cobrem invencoes de hardware e/ou software. Isso, por sua vez, tem
resultado no mais robusto ambiente competitivo para dispositivos sem fio conhecido pela

humanidade.

Os cérebros dos Smartphones e Tablets sdo constituidos de multiplos
processadores (referidos na industria como "processadores de multiplos nucleos")

tipicamente em um Unico chip. As velocidades de processamento sempre crescentes
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desses chips e as capacidades de armazenamento da memdria eletronica de suporte tém
permitido muito da funcionalidade chave a ser implementada por software. Exemplos de
tal funcionalidade incluem tecnologia de comunicagao sem fio que permite comunicacdes
de dados em alta velocidade, tecnologia grafica de ponta que permite a exibicdo de
imagens em alta resolugao, tecnologia de economia de energia de bateria que permite
periodos mais longos de utilizagdo sem recarga, economizando, assim, consumo de
energia, e técnicas de controle térmico que permitem que os processadores operem em
faixas de temperatura aceitaveis e seguras. Muitas dessas fungdes ilustrativas sdo

implementadas em software.

Para se ilustrar essa mudanga do aumento do uso de software, de 2009 a 2013, as
linhas de cédigo enviadas pela Qualcomm para cada chip aumentaram de 11 milhGes para
25 milhOes, e de forma agregada de 330 milhdes para 3,3 bilhdes. Isso permitiu que os
tempos de ciclo de produto fossem reduzidos de 18 meses para 11 meses através desse

mesmo periodo de tempo.

E critico se notar que a tecnologia nicleo de comunicacdo sem fio que foi outrora
implementada em circuitos de hardware, é agora totalmente implementada em software.
Ninguém poderia argumentar logicamente que a tecnologia complexa que forma a base
para o uso onipresente atual de Smartphones e Tablets nao pode mais ser protegida por
patentes apenas porque é agora implementada por software. Dessa forma, € inaceitavel
e desaconselhavel se tragar uma linha arbitraria de distingdo entre invengoes
implementadas em hardware e as implementadas em software, visto que isso desencoraja

a P&D de alto risco em funcionalidades implementadas por software.

O INPI tem a oportunidade de reconhecer esse fen6meno e modificar suas diretrizes
para fornecer maior protecdo para invencdes implementadas por computador. Nossos

comentarios sugerem mudancas que fariam avancar de forma significativa esse objetivo.

Comentarios
A Secdo 2 das diretrizes menciona: "De acordo com o Artigo 10 da LPI,...programas

de computador em si...;" ndo sdao considerados invengdes..., e 0s primeiros dois

paragrafos da Segdo 2.1 mencionam:

"O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos
elementos literais da criacdo, tal como o codigo fonte, entendido como conjunto
organizado de instrugdes escrito em uma determinada linguagem computacional.

Enquanto conjunto de instrugdes, cédigo ou estrutura, o programa de computador em si
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ndo é considerado invengdo e portanto ndo € objeto de protecdo por patente por ser mera
expressao de uma solucdo técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de

programacao.”

"Conjunto de instrugdes em uma linguagem, codigo fonte ou estrutura de codigo fonte,
mesmo que criativas, ndo sao consideradas invengodes, ainda que proporcionem efeitos
técnicos. Por exemplo, alteragbes no cédigo fonte do programa, sem alteracdo no método,
que tragam o beneficio de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar

de serem efeitos técnicos, pertencem ao ambito do programa de computador em si."

Os paragrafos referidos da segdo 2.1 criam muita ambiguidade e podem resultar
em uma definicdo excessivamente restritiva do programa de computador em si,
basicamente porque nao atribuem qualquer significado a frase "em si" e tratam a frase
como uma qualificacdo de que tipos de programas de computador sdao excluidos da
patenteabilidade. O resultado da analise nesses dois paragrafos é que todos os programas
de computador sdo excluidos da patenteabilidade. Essa abordagem é falha visto que algum

significado deve ser dado a frase "em si".

O primeiro paragrafo fornece um vislumbre de como "em si" deveria ser
interpretado, pela indicacdo de que os elementos literais da criacdo, tal como o cddigo
fonte, definido como um conjunto organizado de instrugdes, escritas em uma linguagem
de computador particular sdao o que se deseja fazer entender pela frase "programa de
computador em si". Dessa forma, o codigo fonte ou até mesmo a versdao de codigo de
objeto do programa de computador por si sé ndo é patenteavel. No entanto, isso ndo
deveria excluir uma reivindicagdo de um programa de computador ou um produto de
programa de computador que reivindique a funcionalidade do programa
independentemente do cdédigo fonte ou do cdédigo de objeto e da linguagem de

programacdo particular utilizada para criar o cédigo fonte.

Adicionalmente, existe também suporte para uma analise de que o termo "em si"
deva ser interpretado no contexto do requisito de carater técnico e efeitos técnicos para
uma invencgao patenteavel. Com essa abordagem, os programas de computador em si sdo
apenas aqueles programas de computador que ndo cumprem com os requisitos de carater

técnico e de efeitos técnicos.

Um exemplo andlogo é encontrado em um parecer oriundo do Colegiado de

Recursos do EPO que interpretou o termo programa de computador como tal. Uma cépia
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da versdo em inglés do parecer, por conveniéncia, segue em anexo. A frase "como tal" é

sindnimo da frase "em si".

De acordo com a lei EPC, Artigos 52(1), 52(2)e 52(3) fornecem exclusdes da
patenteabilidade. Apesar do Artigo 52(2)(c) declarar em termos gerais que programas
para computadores nao devem ser considerados como invengdes de acordo com o Artigo
52(1), e sdo, portanto, excluidos da patenteabilidade, o Artigo 52(3) estabelece uma
limitacdo importante quanto ao escopo da exclusdo. Isso é, a exclusdao se aplica
somente a pedidos de patente para programas de computador "como tal".
Portanto, a patenteabilidade pode ser permitida para programas de computador que nao
sao considerados programas para computadores como tal. Programas de computador
"como tal" s3ao considerados como significando que tais programas sao
meramente criagoes abstratas, carecendo de carater técnico. Dessa forma, os
programas para computadores devem ser considerados invencdées quando
apresentam um carater técnico. Portanto, um programa de computador (ou um
produto de programa de computador em meio legivel por computador) nao é
excluido de patenteabilidade de acordo com o Artigo 52, se quando for executado
em um computador, produzir um efeito técnico que vai além das interacoes
fisicas normais entre o programa e o computador. Em outras palavras, ndo importa
se o programa de computador é reivindicado por si s6 ou como um registro em um
portador, desde que o programa tenha um carater técnico e tenha um efeito técnico

quando executado em um computador.

Deve-se notar também que o Colegiado de Recuros do EPO, na interpretacdo da lei
EPC da forma mencionada acima, também menciona que o objetivo e finalidade do EPC é
conceder patentes de invencbes e, dessa forma, promover o progresso técnico pelo
fornecimento de protecdao adequada para tais invengbes. Com isso em mente, o Banca
chegou a sua interpretagdo em vista dos desenvolvimentos em tecnologia da informacao.
Concluiram que essa tecnologia tende a penetrar na maioria dos ramos da

sociedade e resulta em invengdoes muito valiosas.

Acreditamos que o objetivo e finalidade do INPI sdo os mesmos que os do EPO, e
gue, dessa forma, de todos os escritorios de patente do mundo, e também deve adotar a
mesma interpretagcdo que o EPO em vista dos desenvolvimentos na tecnologia da
informagdo (como descrito em maiores detalhes acima) e o valor das invencbes que

surgem desses desenvolvimentos.

Emendas sugeridas para os primeiros dois paragrafos da Secgao 2.1:
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O programa de computador em si, listado no item V do Artigo 10 da LPI, se refere
aos elementos literais da criagdo, tal como o cddigo fonte, definido como um conjunto
organizado de instrucdes, escrito em linguagem de computador particular. Como um
conjunto de instrugdes, cddigo ou estrutura, o programa de computador em si ndo é
considerado uma invengdo e, portanto, ndo esta sujeito a protecdo de patente
simplesmente porque expressa uma solugdo técnica, que depende intrinsecamente da

linguagem de programacdo. No entanto, um programa de computador (que é

representado em uma reivindicacdo por uma descricdo funcional) que, guando rodado em

um_computador, produz um efeito técnico que vai além das interacfes fisicas normais

entre o programa e o computador, ndo é considerado como sendo um programa de

computador em si.

As reivindicacbes de programa de computador referindo-se a conjuntos de

instrugdes em uma linguagem de programacdo, cédigos fonte ou estrutura de cédigos

fonte, mesmo que criativas, ndo sao consideradas invengdes, ainda que proporcionem
efeitos técnicos. Por exemplo, alteragdes no cddigo fonte do programa, sem alteragcdao no
método, que tragam o beneficio maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc.,
apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao ambito do programa de computador em

si. No entanto, um programa de computador (que é representado em uma reivindicacao

por uma descricdo funcional) que quando é rodado em um computador, produz um efeito

técnico que vai além das interacdes fisicas hormais entre o programa e o computador, ndo

€ considerado como sendo um programa de computador em si e constitui uma invencao.

Comentarios referentes a aplicacdo da Secao 5.4

O segundo paragrafo ndo considera as realidades comerciais contemporaneas de
como os programas de computador sdo, de fato, vendidos e distribuidos, define "produto”
de forma muito limitada, e imp0e muita limitacdao a como as invengdes implementadas por
um programa de computador podem ser reivindicadas. Isso resulta no enfraquecimento
dos direitos da patente, ao impedir que as reivindicagdes de infracdo direta contra o
fabricante de software infrator que fabrica, vende e distribui o software infrator. Deve-se
compreender que as reivindicagdes de método e processo direcionadas a funcdo do
programa de computador ndo sao diretamente infringidas pelo fabricante de software, mas
apenas por seus clientes quando o programa é executado. Dessa forma, as reivindicagoes
de programa de computador provéem a Unica forma de o detentor da patente poder

reivindicar a infracao direta contra o fabricante do software infrator.

O primeiro paragrafo menciona que as invengdes implementadas por um programa

de computador podem ser reivindicadas como um produto (ver comentarios anteriores
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qguanto a interpretacdo de programa de computador per se, que sugere a exclusdo de
programas de computador com carater técnico e efeito técnico quando rodados em um
computador a partir da definicdao de programa de computador per se). No ambiente atual,
os programas de computador podem ser vendidos e distribuidos através de uma conexao
com ou sem fio diretamente para o dispositivo que executara o programa de computador.
Dessa forma, o programa de computador propriamente dito € um produto e deve ser
considerado como tal nessas diretrizes. Adicionalmente, as reivindicacdes direcionadas
para a funcao do programa de computador devem ser permitidas, como no caso de venda
e distribuicdo mencionado acima onde ndo existem elementos fisicos, pelo menos como
implicitamente definido no paragrafo, apesar de o programa de computador propriamente
dito ser representado em um formato digital fisico. A maior parte, se nao todos os
escritorios de patente, seguem as Normas Internacionais que permitem a reivindicacao

funcional.

Alguns programas ainda sdo distribuidos através de meio legivel por computador,
de modo que as reivindicagdes direcionadas a esse tipo de produto devem ser permitidas
também. Pela mesma razdao que a mencionada anteriormente, a reivindicagdo funcional

para reivindicacbes de meio legivel por computador (MLC) devem ser permitidas.

Emendas sugeridas na Secao 5.4:

Reivindicacdo de produto: as reivindicacdes de produto devem estar descritas em

termos de seus constituintes fisicos (novos dispositivos, memarias, etc.), ou em termos
de meios mais fungoes. Tais fungdes podem caracterizar o produto como um conjunto de

estagios realizados em sequéncia. No entanto, com a excecdo das reivindicacdes

direcionadas para invencoes implementadas por computador, sistemas ou meios mais

funcdo, é preferivel, mas ndo exigido que a reivindicacdo se refira aos elementos fisicos

que compdem o produto, e ndo apenas a sua fungdo. Se a invencgao se referir a diferentes
equipamentos trabalhando em conjunto, a invencao deve estar definida em uma
reivindicacao de sistema, e a inter-relacao entre tais equipamentos e suas funcdes deve

estar explicitada.

Reivindicacdo de processo: as reivindicagdes de processo devem estar escritas
como uma sequéncia de etapas descrevendo as funcionalidades alcancadas. Por exemplo,
"Método para controle automatico de embreagem caracterizado pelas etapas de medir a
velocidade do motor, gerar um sinal de referéncia de deslizamento, comparar a velocidade
do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento de embreagem". Tais
reivindicacdes devem estar redigidas como método ou como processo, pois ambas

referem-se a um conjunto de etapas para se alcancar um resultado técnico.
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Cada reivindicacdo deve indicar claramente que se trata de um produto ou
processo. Por exemplo, a reivindicagao "Conjunto de sinais de computador que faz com
que o computador execute os procedimentos A e B" seria rejeitada porque um "conjunto

de sinais de computador" nao define um processo ou um produto. No entanto, uma

reivindicacdo tal como um programa de computador (ou produto de programa de

computador ou meio legivel por computador) que faz com gue o computador execute os

procedimentos A e B deveria ser permitida, visto que define um produto, desde que

quando o programa de computador estiver rodando em um computador, produza um efeito

técnico que va além das interacdes fisicas normais entre o programa e o computador.

Uma reivindicagdo de processo deve pleitear um conjunto de acgdes e, portanto,

ndo pode conter a expressdo "meios para". E preferivel, mas ndo exigido que uma

reivindicacdo de produto, com excecdo das reivindicacbes direcionadas as invencoes

implementadas por computador ou meios mais funcdo, se refira aos meios técnicos

utilizados e ndo a um conjunto de agbes. Caso contrario, ambas as reivindicagbes

possuirdo falta de clareza quanto a categoria da reivindicacdo.

Ainda, o uso de termos como "meios para" em uma reivindicacdo de produto nao
deve ser utilizado quando ocasionar indefinicdo e falta de clareza. E preferivel, sesmpre que
possivel, que a reivindicagdo especifique tecnicamente, ao invés da expressdo "meios
para", os meios pleiteados e que possua as referéncias numéricas aos desenhos. Dessa

forma, é preferivel se referir a "amplificador" ao invés de "meios para amplificar".

Quando uma reivindicacdo de sistema nao puder ser definida em termos estruturais

preferidos, mas nao exigidos, pode ser descrita em termos de sua funcionalidade.

Exemplo: "Sistema para controle automdatico da transmissdo de trocas de marchas
compreendendo um estrangulador de combustivel e uma transmissdo mecénica de troca
de marchas caracterizado pelo fato de compreender: i) dispositivo para detectar a relacdo
de marcha efetiva utilizada durante cada operacdo de partida, e ii) memodria para

armazenar a relacdo de marcha efetiva utilizada durante cada operacdo de partida".

Esta provisdo deve ser eliminada, visto que o programa de computador per se é

agora definido muito _mais claramente e no caso de invencoes implementadas por

computador, é frequentemente muito util se compreender a invencdo como incluindo o

codigo fonte, pseudocddigo ou outra descricdo de linguagem de programacdo na

reivindicacdo de patente.
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Alguns pedidos nao descrevem a solucdo para um problema, mas a mera descricao
do problema. Esses dados ndo devem aparecer no pedido, visto que a protecao deve se

referir a solugdo proposta e ndo ao problema apresentado.

Com relagdo as invengdes referentes a area financeira, as expressoes do tipo
"transferéncia eletronica de dinheiro", "efetuar depdsitos bancarios", etc., ndo devem
constar do quadro reivindicatério, de modo a evitar qualquer identificagdo com o método

financeiro, que ndo é considerado invencao.

Uma reivindicagdo de memdria ou midia de gravagao ou produto de programa de

computador caracterizada por conter um programa de computador é considerada invencéo

desde que quando o programa de computador for rodado em um computador, produza

um_efeito técnico que va além das interacbes fisicas normais entre o programa e o

computador. Por exemplo, serdo aceitas reivindicagdes do tipo: "Meio de gravacgao legivel
por computador tendo uma estrutura de dados gravada caracterizado pelo dito programa
de computador compreender as estruturas A e B" ou "Meio de gravagdo legivel por

computador caracterizado por um programa de computador”.

Uma reivindicacdo que se refere a meios fisicos (CDROM, ROM, etc.) contendo um
método matematico, financeiro, comercial, contabil, educativo, publicitario, ou de
fiscalizagdo, terapéutico ou de diagnostico (ou programa de computador que o
implemente) nao constitui invengao pelo inciso I do Artigo 10 da LPI, uma vez que o
método ja se enquadra nesse inciso. No entanto, as reivindicacGes referentes a um meio
fisico direcionadas a um método definido em reivindicagdo anterior sdo aceitas, desde que
este método seja considerado invencdo. Neste caso, o meio fisico ndo inclui uma mera

apresentacao de informacao ou programa de computador em si.

Por exemplo, um método implementado por computador para otimizacdo de canais
em uma rede CDMA compreendendo as etapas X, Y e Z é patentedvel. Uma memodria
legivel por computador que inclui instrucdes para rodar em um computador
compreendendo as etapas X, Y, Z é considerada matéria patenteavel. Um meio de
armazenamento de memoria gravando instrugdes que, quando rodadas por um

computador, realizam o método descrito na reivindicacdo 1 é também patenteavel.

Um novo suporte (produto) para gravacdao de dados pode ser caracterizado por
seus aspectos fisicos ou pelo conteddo de informacdo gravada no mesmo. Nesse caso, 0
uso da expressdo "meios de gravacao" na reivindicagdo, ndo € aceito por tornar a

reivindicacdo muito abrangente e ambigua, pois pode se referir tanto a um método de
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gravagdo quanto ao meio fisico (meio de gravagdo). Além disso, midias tais como CD,
DVD, Blu-Ray, acionador de USB, etc., com uma alteragao na estrutura de dados, podem

ser consideradas invengao.

A Qualcomm mais uma vez agradece ao INPI por essa oportunidade de comentar
as Diretrizes de Exame para invencdes implementadas por computador e espera que o
INPI considere esses comentarios e emendas sugeridos Uteis e convincentes. Essa é uma
excelente oportunidade para o INPI prover o nivel de protecdao que as invengoes
implementadas por computador merecem e ajudar a impulsionar a inovagdo, o

crescimento econdmico e o crescimento do mercado de trabalho no Brasil.
Atenciosamente,
Philip R. Wadsworth

VP & Consultor Legal, PI Global

Qualcomm Incorporated.
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Summary of Facts and Subm ssi ons

1448.D

The appeal was | odged agai nst a deci sion of the

exam ning division dated 28 July 1997 refusing European
patent application No. 91 107 112.4 (publication

nunmber 0 457 112) on the grounds that the subject-
matter of independent clainms 20 and 21 was a conputer
program as such and was therefore excluded from
patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC

The appel | ant requests the grant of a patent with
clains 1 to 21 submtted with letter dated 18 Apri

1997, as refused by the exam ning division.

The i ndependent clains read as foll ows:

"1l. A nethod for resource recovery in a conputer
system runni ng an application (56 A which requests a
wor k operation involving a resource, said nethod
conprising the steps of:

i mpl enenting a commt procedure for said work request;
in case the said commt procedure is not conpleted due
to a failure, notifying said application (56 A after
sonme tinme that it can continue to run, whereby said
application (56 A) need not wait for resynchronization;
and

whil e said application (56 A) continues to run,
resynchroni zing said i nconplete commt procedure for
sai d resource asynchronously relative to said

application (56 A).

14. A conputer system conpri sing
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an execution environment for running an application

(56 A and;

means for inplenenting a commt procedure, especially a
t wo- phase commt procedure for said application (56 A);
characteri zed by

means for notifying said application to continue to run
in the event said commt procedure fails before

conpl etion, whereby said application need not wait for
said commt procedure to be conpleted; and

means for resynchroni zing said inconplete commt

procedure asynchronously relative to said application.

20. A conputer program product

directly | oadable into the internal nenory of a digital
conput er,

conprising software code portions for performng the
steps of claim1l

when said product is run on a conputer.

21. A conputer program product

stored on a conputer usable medium conprising:
conput er readabl e program neans for causing a conputer
to control an execution of an application (56 A);
conput er readabl e program neans for causing the
conputer to inplement a commt procedure, especially a
t wo- phase conmt procedure for said application (56 A);
conput er readabl e program neans for causing the
conputer to notify said application (56 A) to continue
torun in the event said commt procedure fails before
conpl eti on, whereby said application (56 A need not
wait for said commt procedure to be conpleted; and
conmput er readabl e program neans for causing the

conputer to resynchroni ze said i nconplete comm t
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procedure asynchronously relative to said application
(56 A)."

The decision stated in general terns that clains 1 to
19 were thought to be acceptable and in particular that
the method and the conputer systemas defined in
clains 1 and 14 fulfilled the requirenents of novelty
and inventive step having regard to the prior art cited
in the description.

However, the subject-matter of clains 20 and 21, which
are directed to a conputer program product directly

| oadable into the internal nmenory of a digital conputer
(claim?20) and to a conputer program product stored on
a conput er usable nmedium (claim21l) respectively, was
regarded as being excluded as such frompatentability
under Article 52(2) and (3) EPC, since, according to
the Guidelines for Exami nation in the European Patent
Ofice, CIV, 2.3, a conputer programclained by itself
or as a record on a carrier, is not patentable

irrespective of its contents.

The applicant's (appellant's) argunents before the
exam ni ng division were based on

technical criteria, econom c considerations and

i nternational devel opnents, the latter in particular
with reference to Article 27 of the Agreenment on trade-
rel ated aspects of intellectual property rights (the
"TRI PS Agreenent”) and the guidelines for exam nation

of the United States and Japanese patent offi ces.

In the decision under appeal the exam ning division
gave the follow ng reasons concerning these groups of

argunent s:

1448.D R



VI .

- 4 - T 1173/ 97

Technical criteria:

Since the data nmedi um and the program recorded thereon
were not technically related, except for features which
were al ready known fromthe prior art, the technical
character of the conputer programcould not be derived
fromthe physical character of the storage nmedi um on
which it was recorded. The technical character could
al so not be derived fromthe nethod or systemin which

the conputer program was used.

Econom ¢ consi der ati ons:

Possi bl e econom ¢ reasons for granting patents on
conmput er programs could not be taken into account,
si nce the exam ning division was bound by the

Guidelines and the interpretation of the European

Pat ent Conventi on cont ai ned t herein.

| nternati onal devel opnents:

Apart fromthe principles of procedural |aw generally
recognised in the contracting states, the only rel evant
system of | aw for exam ni ng European patent
applications was the European Patent Convention

(including the Guidelines for Exam nation).

In his notice of appeal the appellant requested that
t he deci sion be cancelled, that the European patent be
granted on the above application, and, as a subsidiary
request, that oral proceedings be held if the appeal

were not consi dered all owabl e.

1448.D
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Oral proceedings were held on 1 July 1998. In a
comuni cation under Rule 11(2) of the Rul es of
Procedure of the Boards of Appeal annexed to the

sumons, the Board summarised its prelimnary view

It pointed out that on the basis of the rules of
interpretation according to Article 31 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties, Article 52(2) and
(3) EPC could be understood to nean that conputer
prograns cl ai ned as such were excluded from
patentability, regardless of their technical or non-
techni cal content. Technical character becane rel evant
only when a conputer programwas clained within the

framewor k of a nethod or an apparat us.

Wth reference to paragraph 4 of Article 31 of the

Vi enna Convention, giving a special nmeaning to any of
the ternms of Article 52 EPC woul d not be an appropriate
way to overcone the exclusion provisions. The deci sions
of the boards of appeal cited by the appellant only
concerned inventions directed to a nmethod, an apparatus
or a systemincorporating a conputer program In those
cases the inventions were not considered to be conputer
prograns as such, if technical features in addition to
t he conputer program were clained. The Board al so noted
that the contracting states were free to excl ude
subject-matter frompatentability regardless of its

t echni cal character

Regardi ng the TRIPS Agreenent, it was not clear whether
this international treaty applied to the EPC at all. In

addition, there was no indication that the nenber

1448.D R
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states of the TRIPS Agreenent intended to include
conputer progranms within the scope of patentable

subj ect-matter.

VIIl. The argunents of the appellant as submtted in witing
and during the oral proceedings can be sumarised as

foll ows:

Chapter IV of the Guidelines cited by the exam ning
di vi sion gave an over-broad and inconsi stent

interpretation of the EPC.

As ruled by the boards of appeal, for exanple in
decisions T 208/84 (Q) 1987, 14, "Conputer-rel ated
invention/VICOM') and T 6/83 (QJ 1990, 5, "Data
processor network/IBM), for an invention to be
pat ent abl e under Article 52(1) to (3) EPCit only has
to have a technical character, be novel, involve an

inventive step and be industrially applicable.

The technical character of the invention according to
the present application, which is essentially defined
by the conmand sequence as specified in the stored
program was acknow edged by the exam ni ng division for
the nethod and systemof clains 1 and 14 respectively,
and could not be lost for the sole reason that the
invention was clained in a different format, |ike the

format of clains 20 and 21.
The term "invention", neither defined in the EPC nor

understood uniformy in the contracting states, should

be interpreted solely within the franmework of the EPC.

1448.D R
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In view of the technical problemand the technica
solution required by Rules 27 and 29 EPC and the fact
that the person skilled in the art is addressed in
several provisions of the EPC, an invention nust be
understood to have a technical character in order to be

pat ent abl e.

Article 52(2)(c) EPC gives a non-exhaustive |ist of
negati ve exanpl es, including conputer prograns. Since
this paragraph also nentions activities which are
clearly outside the real mof technol ogy, the exclusion
of conputer prograns as such can only be understood as
i ntending to exclude these prograns to the sane extent
as these other activities, which all concern non-

techni cal subject-matter. A "program as such" (excluded
frompatentability) would therefore in fact be a non-

t echni cal program

A narrow interpretation of the exclusion provisions
woul d al so accord with the TRIPS Agreenent. Al though
not directly applicable to the interpretation of the
EPC, the Agreenent is binding on all its nmenber states
and calls for an interpretation of the EPC which is

conpatible with it, in particular Article 27.

The Board's attention was also drawn to Article 10 of
TRIPS, which concerns copyright protection for conputer
prograns and conpil ations of data. The appel |l ant argued
that the fact that Article 10 is the only provision in
TRI PS whi ch nentions prograns for conputers and that it
in that context only nentions copyright as a possible
formof protection does not nmean that protection of

conput er prograns by patents woul d be excl uded under

1448.D R
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TRI PS.

According to himthere was no conflict between
Articles 10 and 27: on the contrary, both forns of
protective right may well co-exist for the sane
program and each of these rights will serve its own

pur pose.

The technical character of an invention m ght result
fromits field of application, but m ght equally well
result fromusing information technology to solve a
problemin a non-technical field. Like the relationship
bet ween a plug and a socket, the technical interface
bet ween conputer and program as for exanple defined in
present clainms 20 and 21, ensures that the technical
character of the nmethod or systemis maintained if the

conmputer programis clainmed by itself as a product.

Reasons for the Decision

1

Requests

The appel | ant requests the grant of a patent on the
basis of clains 1 to 21, filed on 18 April 1997. The
deci si on under appeal was based on the sane request.
According to that decision the patent application was
refused for the sole reason that the subject-matter of
clains 20 and 21 was consi dered as bei ng excluded from
patentability under Articles 52(2) and (3) EPC

The only question to be decided by the Board in this

1448.D
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case, therefore, is whether the reason given by the

exam ning division is correct.

TRIPS

To a large extent the Board shares the appellant's
opi ni on about the significance of TRIPS with regard to

t he case under consi derati on.

However, for the tinme being it is not convinced that
TRIPS may be applied directly to the EPC. Apart from
any other considerations TRIPS is binding only on its
menber states. The European Patent Organisation itself
is not a nenber of the WIO and did not sign the TRI PS

Agr eenent .

Nor has the Board been able to find any justification
under the Vienna Convention on the Law of Treaties for
the direct application of TRIPS to the EPC

Al t hough, according to Article 4, the Vienna
Convention, which was signed on 23 May 1969, but did
not enter into force until 27 January 1980, is not
applicable to the EPC, it has considerable authority
and has frequently been cited by the boards of appeal
when applying principles laid dowmn in it. However, in
the Board's opinion Article 30, which deals with the
"application of successive treaties relating to the
sanme subject-matter", does not provide any
justification for applying TRIPS to the EPC. For

i nstance, there is not even full correspondence between
the contracting states to the EPC and the nenber states
of TRIPS, ie not all the contracting states to the EPC

1448.D
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are sinultaneously nenbers of TRIPS.

But al though TRIPS may not be applied directly to the
EPC, the Board thinks it appropriate to take it into

consideration, since it is ained at setting common

st andards and principles concerning the availability,
scope and use of trade-related intellectual property

rights, and therefore of patent rights. Thus TRI PS

gives a clear indication of current trends.

Article 27(1) TRIPS states that "patents shall be
avai l abl e for any inventions, whether products or
processes, in all fields of technol ogy, provided they
are new, involve an inventive step and are capabl e of
i ndustrial application". This general principle, when
consi dered together with the provisions pursuant to
par agraphs 2 and 3 of Article 27 concerning excl usion
frompatentability (which, however, do not conprise any
of the subject-matter nmentioned in Article 52(2) EPO),
can be correctly interpreted, in the Board's opinion,
as neaning that it is the clear intention of TR PS not
to exclude frompatentability any inventions, whatever
field of technology they belong to, and therefore, in
particular, not to exclude prograns for conputers as
menti oned in and excluded under Article 52(2)(c) EPC
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The Board is fully aware that, according to

Article 10(1) TRIPS, "conputer prograns, whether in
source or object code, shall be protected as literary
wor ks under the Berne Convention (1971)". This
provi si on does not, however, weaken the above

concl usion that conputer prograns are patentabl e under
TRIPS, as based on its Article 27. As correctly assuned
by the appellant, the fact that Article 10 is the only
provision in TRIPS which expressly nentions prograns
for conputers and that copyright is the neans of
protection provided for by said provision does not give
rise to any conflict between Articles 10 and 27 TRI PS.
Copyright and protection by patents constitute two

di fferent neans of |egal protection which may, however,
al so cover the same subject-matter (eg prograns for

conmputers), since each of them serves its own purpose.

The appellant also referred to current practice in the
US and Japanese patent offices and pointed out that,
according to the recently revised guidelines for

exam nation in both offices, clains for conputer
program products are now all owed. He did not go into
further detail concerning the exact fornulation of such

cl ai ns.

The Board has taken due notice of these devel opnents,
but wi shes to enphasise that the situation under these
two | egal systens (US, JP) differs greatly fromthat
under the EPC in that it is only the EPC which contains

an exclusion such as the one in Article 52(2) and (3).

Nevert hel ess, as pointed out by the appellant, these

devel opnents represent a useful indication of nodern
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trends. In the Board's opinion they may contribute to
the further highly desirable (world-w de) harnonisation

of patent |aw.

The relevant source of substantive patent law

The outcone of the above considerations is that the
only source of substantive patent |aw for exam ning

Eur opean patent applications at this nmonent is the

Eur opean Pat ent Convention. The exam ning division's
conclusion in the decision under appeal that the EPC is
the only rel evant system of substantive patent |law to

be taken into account is therefore correct.

I n applying the EPC the exam ning division relied on
the Guidelines for Exami nation in the European Patent
O fice and thus only applied the interpretation of the

EPC as given therein.

However, the Quidelines are not binding upon the boards
of appeal. In particular, according to Article 23(3)
EPC, "in their decisions the nmenbers of the Boards
shall not be bound by any instructions and shall conply

only with the provisions of this Convention”

The Board will therefore now investigate what in its
vi ew woul d be the proper interpretation of the
exclusion frompatentability of prograns for conputers
under Article 52(2) and (3) EPC

Exclusion under Article 52(2) and (3) EPC

Turning to the exclusion clause itself, the Board notes
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t he fol |l ow ng:

Article 52(2)(c) EPC states that prograns for conputers
shall not be regarded as inventions within the neaning
of Article 52(1) EPC and are therefore excluded from
patentability.

Article 52(3) EPC establishes an inportant limtation
to the scope of this exclusion. According to this
provi sion, the exclusion applies only to the extent to
whi ch a European patent application or a European

patent relates to prograns for conputers "as such".

The conbi nation of the two provisions (Article 52(2)
and (3) EPC) denpnstrates that the legislators did not
want to exclude frompatentability all progranms for
conputers. In other words the fact that only patent
applications relating to prograns for computers as such
are excluded frompatentability neans that
patentability may be allowed for patent applications
relating to prograns for conputers where the latter are

not considered to be prograns for conputers as such.

In order to establish the scope of the exclusion from
patentability of progranms for conputers, it is
necessary to deternine the exact meaning of the
expression "as such". This may result in the
identification of those prograns for conputers which,
as a result of not being considered prograns for

conputers as such, are open to patentability.

Interpretation of "as such”
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5.1 Wthin the context of the application of the EPC the
techni cal character of an invention is generally
accepted as an essential requirenent for its
patentability. This is illustrated, for instance, by
Rul es 27 and 29 EPC.

5.2 The exclusion frompatentability of progranms for
conputers as such (Article 52(2) and (3) EPC) nmay be
construed to nean that such prograns are considered to
be nmere abstract creations, |acking in technical
character. The use of the expression "shall not be
regarded as inventions" seens to confirmthis

i nterpretation.

5.3 This means that progranms for conputers nust be
consi dered as patentabl e inventions when they have a

t echni cal character

5.4 Thi s concl usi on seens to be consistent with the three

di fferent provisions concerned:

(a) the exclusion frompatentability provided for in
Article 52(2) EPC

(b) the general provision of Article 52(1) EPC
according to which European patents shall be
granted for any inventions (therefore having
techni cal features) which are susceptible of
i ndustrial application, which are new and which

i nvol ve an inventive step;

(c) the provision of Article 52(3) EPC, which does not
allow a broad interpretation of the scope of the
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excl usi on.

The main problemfor the interpretation of said
exclusion is therefore to define the neaning of the
feature "technical character”, in the present case with

specific reference to prograns for conputers.

Technical character of programs for computers

For the purpose of interpreting the exclusion from
patentability of prograns for conputers under

Article 52(2) and (3) EPC, it is assuned that prograns
for conputers cannot be considered as having a
techni cal character for the very reason that they are

progranms for conputers.

This means that physical nodifications of the hardware
(causing, for instance, electrical currents) deriving
fromthe execution of the instructions given by
progranms for computers cannot per se constitute the
techni cal character required for avoiding the exclusion

of those prograrns.

Al t hough such nodifications may be considered to be
technical, they are a comon feature of all those
prograns for conputers which have been nmade suitable
for being run on a conputer, and therefore cannot be
used to distinguish prograns for conputers with a
techni cal character from prograns for conputers as

such.

It is thus necessary to | ook el sewhere for technical

character in the above sense: It could be found in the
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further effects deriving fromthe execution (by the
hardware) of the instructions given by the conputer
program Were said further effects have a technica
character or where they cause the software to solve a
techni cal problem an invention which brings about such
an effect may be considered an invention, which can, in

principle, be the subject-matter of a patent.

6.5 Consequently a patent nmay be granted not only in the
case of an invention where a piece of software nanages,
by means of a conputer, an industrial process or the
wor ki ng of a piece of machinery, but in every case
where a programfor a conputer is the only neans, or
one of the necessary neans, of obtaining a technical
effect within the neani ng specified above, where, for
instance, a technical effect of that kind is achieved
by the internal functioning of a conputer itself under

the influence of said program

In other words, on condition that they are able to
produce a technical effect in the above sense, al
conmput er progranms nust be considered as inventions

wi thin the neaning of Article 52(1) EPC, and may be the
subject-matter of a patent if the other requirenents

provi ded for by the EPC are sati sfi ed.

6.6 As already indicated in the previous paragraph, said
techni cal effect nmay al so be caused by the functioning
of the computer itself on which the programis being
run, ie by the functioning of the hardware of that
conputer. It is clear that in this situation too the
physi cal nodifications of the hardware deriving from

t he execution of the instructions given by the program
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Wi thin the neaning indicated under points 6.2 and 6.3
above cannot per se constitute the technical character

requi red for avoi di ng excl usion.

In this case it is only said further technical effect
whi ch matters when considering the patentability
requi renents, and no inportance should be attached to

the specific further use of the systemas a whol e.

The expression "the systemas a whol e" neans the
hardware plus the software, that is the system
consisting of the hardware as programmed in accordance

with the program concerned (hardware + software).

Case law of the boards of appeal of the EPO

The consi derations contained in reasons 4, 5 and 6
above are in line with the main streamin the case | aw

of the boards of appeal of the EPO.

As far as patentability is concerned the boards have so
far required inventions to possess technical character.
To the Board's know edge there are no decisions in

whi ch a board of appeal has attributed a technical
character to a conputer programfor the sole reason
that the programis destined to be used in a technical

apparatus, nanely a conputer.

This can be illustrated by one of the early decisions
of the boards in this field, T 208/84 (QJ 1987, 14),
"Conputer-related i nvention/VICOM, as cited above.
This invention in this case related to "A nethod of

digitally processing images in the formof a two-
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di mensi onal data array ...", which nade use of a
mat hemati cal method incorporated in a conputer program
run on an appropriate conputer to do the said

processi ng.

In this case it was held that the nmethod according to
the invention was not excluded frompatentability,
because it constituted a technical process which was
carried out on a physical entity. This entity m ght be
a material object but equally an i mage stored as an
electric signal. Thus said nethod was neither a
mat hemati cal nethod as such nor a conputer program as
such.

7.2 The fact that the physical nodifications of the
har dware deriving fromthe execution of the
instructions of a conputer program cannot per se
constitute the technical character of progranms for
conputers as required for the purpose of avoiding their
exclusion frompatentability under Article 52(2)(c) and
(3) EPC, is denonstrated for exanple by decision
T 22/85 (QJ 1990, 12), "Docunent abstracting and
retrieving/1BM, according to which the said physica
nodi fi cati ons of the hardware cause el ectrical

currents.

7.3 A typical exanple of an invention which concerns the
internal functioning of a conmputer caused by the
progranms running on it was the subject of decision
T 769/92 (QJ 1995, 525), "Ceneral -purpose managenent
systeni SOHEI ", according to which the fact that
techni cal considerations were required in order to
arrive at the invention was considered to | end

sufficient technical character to the invention as
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clainmed for it to avoid exclusion frompatentability
under Article 52(2)(c) and (3), whereas no inportance
was attributed to the specific use of the systemas a
whol e.

The basic idea of the invention resides in the conputer

progr am

O particular inportance to the present case is the
fact that, according to the case |aw of the boards of
appeal, a claimdirected to the use of a conputer
program for the solution of a technical problem cannot
be regarded as seeking protection for the program as
such within the neaning of Article 52(2)(c) and (3)
EPC, even if the basic idea underlying the invention
may be considered to reside in the conmputer program
itself, as illustrated for exanple by decisions

T 208/84 (QJ 1987, 14),"Conputer-rel ated

i nvention/VICOM', as cited above, and T 115/85 (QJ
1990, 30), "Conputer-related invention/|BM

The case law thus allows an invention to be patentable
when the basic idea underlying the invention resides in

t he conputer programitself.

The Board takes this opportunity to point out that, for
t he purpose of determ ning the extent of the exclusion
under Article 52(2) and (3) EPC, the said "further"
technical effect may, in its opinion, be known in the

prior art.

Determ ning the technical contribution an invention

achieves with respect to the prior art is therefore
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nore appropriate for the purpose of exam ning novelty
and inventive step than for deciding on possible
excl usi on under Article 52(2) and (3).

Claim for a computer program product

As already pointed out under reason 1, the only
gquestion to be decided in this appeal is whether the
subject-matter of clains 20 and 21 is excluded from
patentability under Article 52(2) and (3) EPC. These
clains are directed to a conputer program product and
have to be exam ned fromthe point of view of what may
be called "the further technical effect”, which, if
present, nay |lead to the subject-natter not being

excl uded under Article 52(2) and (3) EPC

Such products normally conprise a set of instructions
whi ch, when the programis | oaded, nakes the hardware
execute a specific procedure producing a particul ar

resul t.

It is self-evident that in this instance the basic idea
underlying the invention resides in the conputer
program It is also clear that, in such a case, the

har dware on which the programis intended to run is
outside the invention, ie the hardware is not part of
the invention. It 1is the material object on which the
physi cal changes carried out by running the program

t ake pl ace.

Furthernore, it is clear that if, for instance, the
conmput er program product conprises a conputer-readabl e

medi um on which the programis stored, this nmediumonly
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constitutes the physical support on which the program

is saved, and thus constitutes hardware.

Every conput er program product produces an effect when
t he program concerned is nmade to run on a conputer. The
effect only shows in physical reality when the program
is being run. Thus the conputer program product itself
does not directly disclose the said effect in physical
reality. It only discloses the effect when being run
and consequently only possesses the "potential" to

produce said effect.

This effect may al so be technical in the sense
explained in reason 6, in which case it constitutes the
“further technical effect” nentioned there. This means
that a conputer program product nay possess the

potential to produce a "further" technical effect.

Once it has been clearly established that a specific
conput er program product, when run on a conputer,

bri ngs about a technical effect in the above sense, the
Board sees no good reason for distinguishing between a
direct technical effect on the one hand and the
potential to produce a technical effect, which may be
considered as an indirect technical effect, on the

ot her hand.

A conputer program product may therefore possess a
techni cal character because it has the potential to
cause a predeterm ned further technical effect in the
above sense. According to the above, having technical
character neans not being excluded frompatentability
under the "as such” provision pursuant to Article 52(3)
EPC.
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This neans that a conputer program product having the
potential to cause a predeterm ned further technical
effect is, in principle, not excluded from
patentability under Article 52(2) and (3).
Consequent |y, conputer program products are not

excluded from patentability under all circunstances.

In contrast to the reasons given in the decision under
appeal, the Board has derived the technical character
of the conputer program product fromthe potenti al
techni cal effect the program possesses, which effect is
set free and nmay reveal itself when the programis nade

to run on a conputer.

A conputer program product which (inplicitly) conprises
all the features of a patentable nmethod (for operating
a conmputer, for instance) is therefore in principle
consi dered as not being excluded frompatentability
under Article 52(2) and (3) EPC

It is self-evident that a claimto such a conputer
program product nust conprise all the features which
assure the patentability of the nethod it is intended
to carry out when being run on a conputer. Wen this
conmput er program product is |loaded into a conmputer, the
programed conputer constitutes an apparatus which in

turn is able to carry out the said nethod.

Wording the claimfor a conputer program product in
this way al so ensures that, when the hardware works
according to its predeterm ned procedures, its internal
physi cal changes carried out by the program are not

rel evant per se for determ ning whether an invention
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(as clainmed) is patentable (see, for exanple, T 22/85,
Q) 1990, 12, "Docunment abstracting and retrieving/lBM,

al ready cited and di scussed under reasons, 7.2).

G ven that, according to the above, in the Board's
opinion a further technical effect is necessary,
deriving fromthe execution of the program such a
requi renent will be satisfied when the claimis

formul ated as specified above.

Such a claimcontains functional features and its scope
is defined in ternms of the function perfornmed by the

conputer program as described in that claim

The present decision is further supported by the
reasons given in the "VICOM decision under reasons,
16, third and | ast paragraph, where the Board found
that: "Finally, it would seemillogical to grant
protection for a technical process controlled by a

sui tably programmed conputer but not for the conputer
itself when set up to execute the control”. In other
words, it would seemillogical to grant a patent for a
nmet hod but not for the apparatus adapted for carrying
out the sane nmethod. By anal ogy, the present Board
finds it illogical to grant a patent for both a nethod
and the apparatus adapted for carrying out the sane
nmet hod, but not for the computer program product, which
conprises all the features enabling the inplenentation
of the method and which, when |oaded in a conputer, is

i ndeed able to carry out that nethod.

Interpretation according to the Vienna Convention

The Board has anal ysed sonme aspects of the neaning of
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the expression "conputer prograns as such", with the
enphasis on the "as such", and has arrived at the
concl usion that a conputer program product is not
excluded frompatentability if it possesses the

potential to bring about a "further" technical effect.

Returning to the Vienna Convention, Article 31,

"General rule of interpretation", states in paragraph 1
that "A treaty shall be interpreted in good faith in
accordance with the ordinary neaning to be given to the
ternms of the treaty in their context and in the |ight
of its object and purpose", and in paragraph 4 that "A
speci al neaning shall be given to atermif it is

established that the parties so intended".

10. 2 The Board is of the opinion that the interpretation
gi ven above to the exclusion of conputer prograns as
such under Article 52(2)(c) and (3) EPCis in ful
agreenent with the provisions of the Vienna Convention

cited here.

In particular, the object and purpose of the EPC is the
grant of patents for inventions and thus to pronote
techni cal progress by giving proper protection to these
inventions. Wth this in mnd, the Board has arrived at
its interpretation in the light of devel opnents in

i nformation technol ogy. This technol ogy tends to
penetrate nost branches of society and | eads to very
val uabl e inventions. Inits interpretation the Board
has in its view not gone beyond the ordi nary neani ng
given to the terns of the EPC. The nmeaning it has
attributed to the expression "as such” in Article 52(3)

EPCis, inits opinion, not a special neaning wthin
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the neaning of Article 31(4) Vienna Convention, which
woul d have required the consent of the parties to the
EPC.

11. Further case law of the boards

11.1 Furthernore, the Board wi shes to point out that it is
aware of the fact that, according to the case | aw of
the boards of appeal and in particular according to
that of the present Board, although conposed
differently, the view was taken on a nunber of
occasi ons that exclusion under Article 52(2)(c) and (3)
EPC applied to all conputer prograns, independently of
their contents, that is, independently of what the
program coul d do or perform when | oaded into an
appropriate conputer. To nake a distinction between
programs with a technical character and those with a
non-technical character, as is the case here, would not

be al |l owed under such reasoni ng.

11.2 Exanpl es of such reasoning may be found for instance in
decisions T 26/86 (QJ 1988, 019, "X-ray apparat us/ KOCH
& STERZEL", reasons, 3.1), T 110/90 (QJ 1994, 557,
"Edi tabl e docunent form I BM', reasons, 5), T 164/92 (QJ
1995, 305, "El ectroni ¢ conputer conponent s/ ROBERT
BOSCH', reasons, 4) and T 204/93 (unpublished, "System
for generating software source code/ ATT", reasons,
3.13).
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11.3 However, it should al so be noted that neither of the
cited decisions nor, to the know edge of the Board, any
ot her decision of the boards of appeal deals with a
claimdirected to a conputer program product as in

present clains 20 and 21.

This neans that the question to be decided upon in the
present appeal has not been answered earlier by the
boards of appeal. Strictly speaking, the cited
reasoni ngs may therefore be considered to constitute

obiter dicta and not ratio decidendi.

11. 4 However, in sone cases reasonings of the type cited
have played at least prinma facie a predom nant role in
reachi ng the deci sion concerned (see, for exanple,

T 204/93, nentioned above, unpublished, "Systemfor

generating software source code/ ATT", reasons, 3.13).

Consequently, the Board feels obliged to coment on

this case.

11.4.1 Reason 3.13 states that conputer progranms may be
useful, or applicable to practical ends, and that, for
i nstance, a conputer may control, under control of a
program a technical process, and that in accordance
with the case |law, such a technical process my be
pat ent abl e. However, it also states that conputer
progranms as such, independent of such an application,
are not patentable irrespective of their content, even
if that content happens to be such as to make it

useful, when run, for controlling a technical process.
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11.4.2 The Board ruled that, "simlarly", a progranmer's
activity of programm ng was, "as a nental act", not
patentabl e, irrespective of whether the resulting
program coul d be used to control a technical process,
and that automating that activity in a way which did
not involve any unconventional neans did not render
t hat progranm ng net hod patentable either,

i ndependently of the content of the resulting program

11.4.3 Finally, it is stated in reason 4.4: "It is furthernore
not necessary to consider whether claim5 would be
di sal l oned anyway for the reason that Article 64(2) EPC
woul d extend the protection conferred by that nethod
claimto the product directly obtained by such process,
namely progranms for conputers, which extended
protection would seemto contravene the explicit
provi sion that progranms for conputers as such are
excl uded from patent protection according to
Article 52(2) and (3) EPC'.

11.4.4 The present Board concludes fromthis sumary that the
real, objective reasons given in the above deci sion
were that a programrer's activity of programm ng
constituted a mental act excluded as such under
Article 52(2)(c) and (3) EPC, but that the word
"simlarly" clearly inplied that the activity of
programm ng was excluded from patentability al so,
because of the exclusion of conputer progranms, and that
automating that activity (eg by neans of a conputer
program did not involve any unconventional neans which
were able to overcone the exclusion, which, in the end,
apparently was based on a conbination of the exclusions

of schemes, rules and nethods for perform ng nental
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acts and of conputer progranms, both as such, under
Article 52(2)(c) and (3) EPC

11.5 The present Board concludes fromall this that,
al t hough the present decision may be based on a
slightly different approach in thinking and reasoning
than the case | aw of the boards of appeal of the EPQ
it does not go directly against the existing case |aw
when that case law is considered in the |light of what

was decided in the decisions concerned.

However, the Board w shes to distinguish the cited
decision T 204/93, in so far as the latter purports to
exclude all conputer prograns as such, ie irrespective

of their contents.

12. The exact wording of the claims

12.1 The exam ning division was of the opinion that clains 1
to 19 net the provisions of the EPC
As indi cated above under the circunstances there is no
need for the Board to verify this finding, since these
clainms are not the subject of this appeal. However, the

Board wi shes to comrent briefly on their wording.

Clainms 1 and 14 are the independent clains of this set
of clainms. They are worded in functional ternms and
belong to different categories of claim Caimlis a
claimfor a nethod for resource recovery in a conputer
system (nmethod claimor process clain). CQaiml4 is a
claimfor a conputer system (apparatus claimor device
claim) and it is assumed that claim14 constitutes a

system (an apparatus or device) for carrying out the
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met hod of claim 1.

If the Board' s assunptions are correct, then although
the two clainms belong to different categories, there
woul d neverthel ess be unity of invention under

Article 82 EPC, and the allowability as consi dered by
the examning division of a claimfor a nmethod and a
claimfor an apparatus adapted for carrying out the
same nethod would conformw th the established case | aw
of the boards of appeal, since, as nentioned above,
according to the cited "VICOM' decision it would be
illogical to grant a patent for the method and not for
the apparatus which is adapted for carrying out the

sane net hod.

12.2 The present appeal relates to whether the subject-
matter of clains 20 and 21 is excluded from
patentability under Article 52(2) and (3) EPC. The
exam ning division decided that it was. The Board
wi shes to enphasize that it has decided only that a
conmput er program product is not excluded from
patentability under all circunstances.

To the Board, those circunstances include the exact
wordi ng of the clains at issue. As the wordi ng of
present clainms 20 and 21 shows, there are various ways
in which a claimto a conputer program product may be

f or mul at ed.

Fromthe fact that these clainms were refused by the
exam ning division on the basis of the cited passage in
t he Guidelines, the Board concludes that the exam ning
di vision did not consider the exact wording of those

clainms in detail, and acknow edges that, fromthe
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exam ning division's point of view, there was little
need to do so.

However, now that the Board has decided that not al
conputer program products are prima facie to be
excluded from patentability, a thorough exam nation of

the exact wording of the clains has to be carried out.

In order to preserve the appellant's right to have this
determined at two instances, the case is remtted to
the first instance for further exam nation of this

poi nt .

12.3 The Board would like to indicate that, according to
decision T 410/ 96 (dated 25 July 1997, unpubli shed),
reference in a claimto another claimof a different
category may be hel pful in order to achieve a nore

conci se wordi ng of the clains.

13. Finally, as has becone clear fromthe above, the Board
notes that it does not agree with the interpretation by
t he exam ning division of Article 52(2) and (3) EPC
with reference to the Guidelines, CG1V, 2.3 (page 38 of
t he Decenber 1994 edition) from which they concl uded
that a conputer programclained by itself or as a

record on a carrier is not patentable.

In the view of the Board, a conputer program clai nmed by
itself is not excluded frompatentability if the
program when running on a conputer or |oaded into a
conput er, brings about, or is capable of bringing
about, a technical effect which goes beyond the
"normal " physical interactions between the program

(software) and the conputer (hardware) on which it is

1448.D R



.31 - T 1173/ 97

run.
"Running on a conputer” neans that the system
conprising the conputer program plus the conputer
carries out a nethod (or process) which nay be of the
ki nd according to claiml.

"Loaded into a conputer” neans that the conputer
programmed in this way is capable of or adapted to
carrying out a nethod which nmay be of the kind
according to claim1l and thus constitutes a system (or
devi ce or apparatus) which may be of the kind according

to claim 14.

Furthernore, the Board is of the opinion that with
regard to the exclusions under Article 52(2) and (3)
EPC, it does not namke any difference whether a conputer
programis claimed by itself or as a record on a
carrier (followi ng decision T 163/85, QJ 1990, 379,

"Col our television signal/BBC', as cited above).

Or der

For these reasons it i s decided that:

1. The deci sion under appeal is set aside.

2. The case is remtted to the first instance for further
prosecution on the basis of the appellant's request,
and in particular for exam nation of whether the
wordi ng of the present clains avoi ds exclusion from
patentability under Article 52(2) and (3) EPC, taking
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into account the fact that a conputer program product

is not so excluded under all circunstances.

The Regi strar: The Chairman:

M Ki ehl P. K J. van den Berg
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