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Contelido do Pedido de Patente

Capitulo |
Das Invencoes
Introducao

1.01 Uma invencdo deve apresentar carater técnico e realizavel em algum campo
tecnoldgico. E necessario que a invengdo esteja inserida em um setor técnico, resolva
problemas técnicos, constituindo a solu¢do para tais problemas e possua efeito técnico.
Assim, € necessario que o pedido evidencie o carater técnico do problema a ser resolvido,

da solucéo proposta e dos efeitos alcancados.

Requisitos Bésicos

1.02 Existem trés requisitos para a patenteabilidade de uma invencao:

(i) aplicacdo industrial,

(i) novidade; e

(i) 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 invencdo 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 orientagcdes apresentadas nos itens das
matérias que ndo sdo consideradas invencdo e das invencdes ndo patentedveis destas

Diretrizes.



Matérias que ndo séo consideradas invencao
Secéo |

Descobertas, Teorias Cientificas e Métodos Matemati  cos — Inciso | do artigo 10 da LPI

Descobertas
1.03 Se uma nova propriedade de um produto € encontrada, tal propriedade é considerada

mera descoberta que ndo € considerada invencéao.

1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso pratico pode
ser considerado invencéao.

Exemplo:

Descoberta que um material conhecido em particular € apropriado para suportar choque
mecanico nao é considerada invencao.

ExemploZ
Dormente ferroviario feito deste material poderia ser considerado invencao.

1.05 Um produto encontrado na natureza ndo é considerado invenc¢do, por ser uma
descoberta, 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 ndo é considerada invencdo. Entretanto, novos
dispositivos semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos podem ser

considerados invengao.

Métodos Matematicos
1.08 Métodos matematicos sdo exemplos particulares do principio que métodos
intelectuais ou puramente abstratos ndo sdo considerados invencdo, uma vez que hao

constituem a solucédo de um problema técnico.



Exemplo®:
Um método r4pido de divisdo ndo seria considerado inven¢do, mas uma maquina de calcular

construida para tal pode ser considerada invencgao.

Exemploz

Um meétodo para desenvolver filtros elétricos, embora faca referéncia a uma equacéo
matematica, € considerado invenc¢éao, pois constitui a solugdo de um problema técnico.
Exemplo®:

Um meétodo para criptografar/decifrar comunicacdes eletronicas pode ser considerado como

um meétodo técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em um meéetodo matematico.

Secéo ll
Concepcdes Puramente Abstratas — Inciso Il do artig 0 10 da LPI

1.09 Tudo aquilo que existe apenas no plano das ideias, sem qualquer implementacéo
pratica viavel, constitui ideia, concepcdo puramente abstrata e, por conseguinte, ndo é
considerado invencéo pelo artigo 10 inciso Il da LPI de acordo com o disposto no inciso Il do
artigo 10 da LPI. Como concepcgdes puramente abstratas, estas igualmente ndo possuem
suficiéncia descritiva. Métodos que se referem a uma sequéncia de acfes para solucdo de
um problema técnico ndo séo entendidos como puras abstracdes. Ainda que o pedido tenha
suficiéncia descritiva, o enquadramento como concepc¢do puramente abstrata ndo estara
necessariamente afastado. Considere a ideia de um carro invisivel. Como ideia néo
realizavel por um técnico no assunto, trata-se de uma concepc¢do puramente abstrata e,
portanto, ndo € considerada invencdo. Se o inventor vier a descrever um modo capaz de

implementar tal veiculo, tal realizacdo poderéa ser objeto de patente.

Secéo Il
Esquemas, Planos, Principios ou Métodos comerciais, contabeis, financeiros,

educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscaliz acédo — Inciso Il do artigo 10 da LPI

1.10 O inciso lll do artigo 10 da LPI, determina que esquemas, planos, principios ou
meétodos, que sejam comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio
ou de fiscalizacdo nao sejam considerados invencdo. O fato destes métodos serem
implementados por programa de computador € irrelevante para o enquadramento de tal
método no inciso Il do artigo 10 da LPI.

Exemplo:

CriagOes que incidem no inciso Il do artigo 10 da LPI incluem:



(i) analise de mercado, leildes, consorcios, programas de incentivo, métodos de
pontos de venda POS “Point of Sale”;transferéncia de fundos - através de uma
rede bancaria ou caixa eletrdnico, o qual, entre suas etapas funcionais, inclui
calculos cambiais e de taxas de servico,métodos bancarios, processamento de
impostos, seguros, analise de patrimonio, andlise financeira,métodos de auditoria,
planejamento de investimentos, planos de aposentadoria, convénios médicos,
métodos de compras on-line;método de vendas de passagens aéreas pela

internet, entre outros.

1.11 O fato de um método ser aplicado a éarea financeira, tais como, bancos, néo
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 identificacdo de uma nota bancéria 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 identificagdo e contagem de objetos, o 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 usuario, identificacdo e comparacdo de uma senha com as informacoes
do cartdo, proporciona uma solucao técnica nao financeira, que € a autenticacdo do usuario.
Desta forma, tal método pode ser considerado invencdo. Outras solucdes referentes a
protocolos de comunicagdo, criptografia aplicada em contas bancarias ou conversdo de

formatos de dados, também podem ser consideradas invencgao.

Secao IV
Obras Literarias, Arquitetonicas, Artisticas e Cien  tificas 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 € essencialmente subjetiva.

Exemplo:
Uma pintura ou escultura.



1.14 Se, entretanto, o artigo também apresenta caracteristicas técnicas, 0 mesmo pode ser
considerado invencéao.

Exemplo: Uma banda de rodagem de um pneu.

1.15 O efeito estético ndo é levado em conta na avaliagdo de uma inveng¢do, nem em um
produto nem em uma reivindicacao de processo.

Exemplo: Um livro reivindicado somente em termos do efeito artistico ou estético do seu
contetudo de informacéo, 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 como o impressionismo.

1.16 Apesar disso, se um efeito estético é obtido por uma estrutura técnica ou outros meios
técnicos, embora a criacao estética por si s6 ndo seja considerada invencdo, os meios para
sua obtencédo podem sé-lo.

Exemplo:

Um tecido com uma aparéncia atrativa, obtido por meio de uma estrutura em camadas néo
previamente usada para este propdsito, pode ser considerado invencéao.

Exemploz Um livro definido por uma caracteristica técnica de encadernacdo ou colagem
poderia ser patenteadvel, 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 criacdo estética também pode ser considerado
invencao.
Exemplo®:
Um diamante pode apresentar uma forma estética particular (ndo considerada invencao),
produzida por um processo técnico novo. Neste caso, 0 processo pode ser considerado
invengao.
Exemploz
Uma nova técnica de impressao para um livro resultando em um layout particular com efeito
estético pode ser considerada invencao, juntamente com o livro obtido como um produto

daquele processo.



SecaoV

Programa de computador em si - Inciso Vdo artigo1 0 da LPI

1.18 O programa de computador em si, de que trata o inciso V do artigo 10 da LPI, refere-
se aos elementos literais da criacdo, tais como o cédigo objeto ou o codigo fonte, entendido
como conjunto organizado de instrucdes escrito em linguagem natural ou codificada.
Engquanto conjunto de instruc¢des, cédigo ou estrutura, o programa de computador em si ndo
€ considerado invencdo, e portanto ndo é objeto de protecdo por patente por ser mera
expressdo de uma solucdo técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de

programacao.

1.19 O conjunto de instru¢gdes em uma linguagem, seja em codigo fonte ou a estrutura de
codigo fonte, mesmo que as instru¢des sejam criativas, ndo € considerado invencao, ainda
gue proporcione efeitos técnicos.

Exemplo®:

Alteracdes no codigo fonte do programa, que tragam o beneficio de maior velocidade, menor
espaco em memoria, modularidade, apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao ambito
do programa de computador em si.

Exemploz

O programa de computador, naquilo que € objeto de direito autoral, ndo € considerado
invencao.

Exemplo®:

Uma criagdo industrial - processo ou produto associado ao processo - implementada por
programa de computador, que resolva um problema encontrado na técnica que nao diga
respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito, pode ser

considerada invengao.

1.20 Importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam decorrentes de mudancas no

coédigo do programa de computador, e ndo no método, a criacdo ndo € considerada

invencao.



Secao VI

Apresentacao de informacgdes - Inciso Vlido artigol 0 daLPI

1.21 Qualquer criacdo caracterizada somente por seu contetdo informacional, tal como
musica, texto, imagem e dados € considerada apresentacdo de informacao e, deste modo,
nao é considerada invencéao.

Exemplo:

A apresentacao das informacdes contidas em uma bula de medicamento ndo € considerada
invencao.

ExemploZ

A atribuicdo de diferentes cores a diferentes pesos usados em halteres, ndo é considerada
invencao, é considerada apresentacao de informacdes.

Exemplo®:

O caso de divulgacao de informac¢des em painéis afixados no vidro traseiro de um veiculo,
sem qualquer funcionalidade, configura apresentacdo de informa¢bes e, portanto, ndo é
considerado invencéao.

Exemplo®:

Painéis afixados no vidro traseiro de um veiculo, que tratarem de uma pelicula especifica

que preserva a visibilidade do motorista, € matéria considerada invencao.

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

Exemplo:

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

considerada invengao.

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

Exemplo:

Reivindicagdo que trate de interface grafica que associa anota¢des pessoais com trechos do
documento por meio de tags XML pode configurar uma solucdo técnica considerada

invencao.



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

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

gue 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
descricbes de carater técnico do pedido de patente. Jogos de tabuleiro poderiam ser
patenteados caso apresentassem, alguma nova disposi¢céo 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,
disposicOes que permitem a dobra do tabuleiro para acondiciona-lo em um menor espaco,

séo passiveis de protecao.

1.26 Adisposicao em linha e cores néo é considerado invencgao aplicado sobre o objeto.

Secao VI
Técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos, bem ¢ omo métodos terapéuticos ou de
diagnéstico, para aplicacado no corpo humano ou anim al - Inciso VIII do artigo 10 da
LPI

1.27 De acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI, métodos terapéuticos,
operatérios/cirargicos ou de diagndstico para aplicacdo no corpo humano ou de animais nao

séo considerados invencao.

Método Terapéutico

1.28 Metodos terapéuticos sado aqueles que visam a cura e/ou a prevencéo 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.

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo ndo séo
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 extracorpérea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é
retornado para o corpo no final do processo.

1.30 Os seguintes formatos de reivindicacbes sdo considerados como meétodos
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.

1.31 Embora tanto a prevencao e a cura de doencas sejam considerados como métodos
terapéuticos, deve haver uma ligacéo direta entre o tratamento e a condicao a ser tratada ou
prevenida. Nesse sentido, métodos de higiene ndo sao considerados terapéuticos, embora
possam resultar numa reducdo da incidéncia de infeccdo. Da mesma forma, métodos
puramente cosméticos ndo sdo considerados como terapéuticos. Contudo, se o método
cosmetico 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 invengao.

1.32 Meétodos de tratamento que ndo apresentam carater terapéutico:

Exemplo®:

Método para aumentar a producdo de la caracterizada por administrar o composto X a
ovelhas;

Exemploz

Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composicdo Y a pele
humana para prevenir 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

prevencao de alguma doenca de pele.

1.33 No entanto, existem alguns casos nos quais 0s 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
€ considerada invencao. Assim, métodos para a remocdo da placa dental, ou impedir a
formacdo de placas, sdo considerados terapéuticos, uma vez que o efeito terapéutico
inerente de remover a placa ndo 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 producao de carne ou outro beneficio industrial como uma consequéncia



inevitavel da cura ou profilaxia de uma patologia do animal, ndo é possivel dissociar o efeito

terapéutico.

1.34 Por outro lado, métodos de redugdo 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 limitagcao negativa para exclus@o do hirsutismo), podendo ser passiveis de protecéao.

Método operatdrio ou cirdrgico
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

(VI estabelece néo ser invencéo.

1.36 Por definicdo, processos operatorios destinados a curar doencas sao ditos métodos
cirdrgicos ou cirurgia. A cirurgia pode ser direcionada para a cura de doencas ou profilaxia,
como por exemplo, se 0 apéndice ou as amigdalas sao removidos antes do aparecimento de
gualquer doenca a eles associados, assim como métodos operatérios que ndo apresentem
carater terapéutico, tal como, cirurgia com finalidade estética. Da mesma forma, métodos
que definem a insercéo ou implantagcdo de dispositivos por meios cirtrgicos também néo sao

considerados invengao.

1.37 Além disso, também serdo considerados métodos operatérios os métodos invasivos
tais como endoscopia, puncéo, injecdo, excisdo 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.

Método de diagnaostico
1.38 O diagnostico é a determinacdo da natureza de uma condicdo médica, geralmente por
meio da investigacdo da sua historia, etiologia e sintomas e aplicacdo de testes. O

diagndstico em si € um exercicio intelectual que ndo € considerado invencao.

1.39 O método de diagndstico envolve uma série de passos que conduzem para a
identificacdo de uma condicdo clinica, que incluem etapas de analise e interpretacdo dos
dados obtidos. Quando sdo para a aplicacdo no corpo humano ou animal, ndo sao

considerados invengéo de acordo com o disposto no inciso VIl do artigo 10 da LPI.

1.40 Um meétodo de diagndstico 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
determinacdo de condicbes alérgicas por exame de diagndstico aplicado no corpo, ou
necessita da presenca ou da participacao do paciente para sua interpretacdo; e (ii) permite a
conclusdo do estado clinico do paciente, ou indicam diversos estados clinicos provaveis,
apenas baseando-se no processamento, analise ou interpretacdo de dados, informacgdes

e/ou resultados de exames clinicos associados ao paciente.

1.41 Sao citados alguns exemplos de métodos de diagndstico que ndo sdo considerados
invencao.

Exemplo?: Método de diagnéstico automatizado de um paciente, caracterizado pelo fato
gue compreende as etapas de:

() 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
sintoma tendo 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 diagnodsticos para a conclusdo de uma condi¢cdo médica.

ExemploZ

Método de diagndstico de doencas oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato de

que compreende:

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

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

(iif) comparar os valores de marcagcbes medidos e as medi¢gdes de angulos e valores
dos pacientes aos dados basicos correspondentes.

1.42 Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrdo sobre medi¢des faciais,
dispondo e realizando marcacdes nos pacientes, e comparar os dados para 0
estabelecimento de um diagnostico, 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, sao, por conseguinte, considerados invencdo. Além disso, os meétodos de

diagndstico podem incluir etapas in vivo e in vitro. Nesses casos, se o0 método reivindicado



inclui etapas técnicas realizadas in vivo, que sejam indissociaveis da etapa in vitro, 0 método
como um todo serd considerado como sendo aplicado sobre o corpo e, portanto, ndo
considerado invencdo. 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
situacdo tém-se os meétodos de medicdo de enzimas e glicose no sangue, hemograma,

testes de sorologia, dentre outros.

1.44 Adicionalmente, ndo sao considerados métodos de diagndstico os métodos de
obtencdo 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 decisdo quanto ao diagndstico.

Exemplo®:

Métodos que sdo passiveis de protecdo incluem métodos de obtencdo e/ou processamento
de imagens de raios X, ressonancia magnética, além de processamento de sinais
fisiologicos, tais como, eletrocardiogramas e eletroencefalogramas, para a obtencdo de

dados de um paciente.

Secéao IX
O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiai s bioldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0 g  enoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biologicos naturais — Inciso 1X 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 invencao, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo
10 da LPL.

1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI aplica-se a reivindicagdes de produto.
Para reivindicacdes de processo, como processos, meétodos, usos, aplicacdes, entre outros,
o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-se unicamente a processos biologicos
naturais, dispondo que estes ndo sao considerados invencdo. Quando 0 processo
reivindicado envolve todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos
encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma, mas néo consiste em um

processo biolégico 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 intervencdo humana e € considerado
invencao.

Exemplo %

O processo classico de obtencdo de plantas ou animais ndo é invencdao. Do mesmo
modo, processos que possuam somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na
natureza, ndo sdo considerados invencdo. Em contraste, os métodos baseados na

engenharia genética, onde a intervencao técnica é significativa, sdo considerados invencao.

Invencdes ndo 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 Na&o cabe ao Examinador a avaliagcao dos efeitos econdmicos e sociais da concessao
de patentes em campos especificos da tecnologia e a correspondente restricdo da matéria

patenteavel.

1.48 Invencdes podem ser consideradas como ndo patenteaveis quando for necessério
evitar a 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 s€rios
prejuizos ao meio ambiente, desde que esta determinacdo ndo seja feita apenas por que a
exploragdo é proibida por sua legislacao.

1.49 Qualquer invencgao cuja exploracdo comercial seja contraria a ordem publica ou moral
é especificamente excluida de patenteabilidade. Isto visa negar protecdo a invengdes tipicas
de induzir caos ou desordem publica, ou que levem comportamento criminoso ou outro
geralmente ofensivo. Minas terrestres sdo um exemplo ébvio disto, apesar desta provisao
ser invocada somente em casos raros e/ou extremos. Um teste correto a ser aplicado &
considerar se é provavel que o publico em geral consideraria a invencédo perturbadora a
ponto da concessédo dos direitos de patente ser inconcebivel. Se este € claramente o caso,
objecdo deve ser levantada. A simples possibilidade de abuso de uma invencdo néo é
suficiente para negar protecao patentaria, se a invencéo puder ser explorada de um modo

gue néo infringe nem infringiria a ordem publica e a moral.



1.50 Deve-se ter especial atencao a pedidos nos quais a invencgao tem uso tanto ofensivo
como nao ofensivo.

Exemplo®:

Em um processo para a abertura de cofres de seguranca, 0 uso por um meliante é
considerado ofensivo, mas n&o para o0 uso por um chaveiro em uma situacdo de
emergéncia. Neste caso, ndo deve haver objecao.

Exemploz

Similarmente, se uma reivindicacdo define uma maquina de copias resultando em uma
precisédo aperfeicoada de reproducdo, e uma modalidade desta maquina pode compreender
caracteristicas adicionais - nao reivindicadas, mas aparentes para um técnico 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 fabricagcdo de cédulas de dinheiro
falsificadas, o que seria considerado contrario a ordem publica. Nao ha, entretanto, razéo
para considerar que a maquina de copias, tal como reivindicada, seja excluida de
patenteabilidade, visto que suas propriedades aperfeicoadas podem ser usadas para
diversos propdésitos 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 invenc¢des de acordo com
o disposto no inciso | do artigo 18 da LPIl. 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
(iif) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos sem que
nenhum beneficio médico substancial para o ser humano ou animal resulte de tais

pProcessos.



Secao Il
As substancias, matérias, misturas, elementos ou pr  odutos de qualquer espécie, bem
como a modificacao de suas propriedades fisico-quim icas e 0s respectivos
processos de obtenc&o ou modificagdo, quando result antes de transformacé&o do
nacleo atébmico — Inciso | do Artigo 18 da LPI

1.52 Os meétodos de fissdo ou fusdo nuclear em si, assim como seus produtos, ndo séo
patentedveis 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 nao
compreendam a transformacdo do nucleo atémico. Por exemplo, um método para a separacéo
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 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 producao 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 questédo 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 contencao (ndo vedados pelo inciso).

1.53 Ademais, cabe ressaltar que o inciso em questdo ndo veda o patenteamento de
dispositivos, maquinas, equipamentos ou arranjos associados a tecnologia nuclear. O
supracitado confinamento magnético pode ser realizado a partir de um arranjo experimental
gue, se compreender aplicacao 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 radiacdo 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 |l
do artigo 18 da LPI séo citados a seguir.

Exemplo®:

Método de enriquecimento de isotopos radioativos em que a excitagcdo dos nucleos é feita
por elétrons e fétons de alta energia (na forma de RX) ou, até mesmo, por um LASER como,

tal como é descrito no documento US6137073;



Exemploz
Método de producgédo de isétopos radioativos utilizando aceleradores de particulas, tal como

descrito no documento US20110194662,;

Exemplo®:

Método de fusdo nuclear para produzir elementos leves para serem usados como
combustivel em um segundo reator nuclear, tal como descrito no documento
W02009142530.

1.55 Sao citados a seguir exemplos de matérias que ndo sdo 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 W0O2012078939;

Exemplo2

Sistema de despressurizagdo automatizada em um reator nuclear, tal como no documento
US201201655597;

Exemplo®:
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
W02012003524.

Secao Il
O todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-or  ganismos transgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —n  ovidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial — previstos no artigo 8° e que nao sejam mera descoberta —
Inciso 11l do Artigo 18 da LPI

1.56 Com relacdo aos micro-organismos transgénicos, o paragrafo unico do artigo 18 (lll)
da LPI define que “Para os fins desta Lei, micro-organismos transgénicos sdo organismos,
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencao
humana direta em sua composicdo 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 micro-
organismos que sao obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequéncia a
alteracdo da composi¢do genética ndo alcancavel pela espécie em condi¢bes naturais por

interferéncia humana direta.

1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos,
algas unicelulares que néo séo classificadas no Reino Plantae e protozoarios. Dessa forma,
dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou transgénicos, a LPIl permite apenas o

patenteamento de micro-organismos transgénicos.



Capitulo Il

Aplicacao Industrial

2.01 O artigo 15 da LPI determina que a invencdo 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 flexibilidade quanto ao seu
significado, sendo aplicavel também as industrias agricolas e extrativas e a todos o0s

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.

2.03 Considerando o fato de que uma industria ndo existe no sentido de fazer ou usar algo
que ndo tenha uma finalidade conhecida, é necessario que a invencéao pleiteada tenha uma
utilidade e que o relatorio descritivo identifique qualquer forma pratica de explora-la. Dessa
forma, concepcbes puramente abstratas ou indicacdes especulativas ndo satisfazem o

requisito de aplicacéo industrial.

2.04 O conceito de aplicacdo industrial ndo implica necessariamente no uso de uma
maguina ou na manufatura de um artigo.

Exemplo®:
Processo para dispersdo de neblina.

ExemploZ
Conversao de uma forma de energia em outra.

2.05 A invencdo que ndo apresenta aplicacdo industrial € aquela que € operavel de uma
maneira claramente contraria as leis de fisica estabelecidas.

Exemplo:
Méaquina de movimento perpétuo.

2.06 Métodos de teste geralmente devem ser considerados como invengdes 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 € considerado suscetivel de aplicacao



industrial, como por exemplo, teste de produtos industriais ou algum outro fenébmeno (p.ex.
para determinacdo da poluicdo do ar ou da agua), é considerado suscetivel de aplicacao

industrial.



Capitulo IlI

Estado da Técnica

Definicdo 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 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 Na&o ha restricdbes geogréficas, de idiomas ou meios pelos quais a informacéo
relevante foi tornada acessivel ao publico, bem como nenhum limite de tempo € 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 depo0sito ou a data de prioridade, quando houver. E preciso
lembrar também que reivindicagbes diferentes ou diferentes alternativas pleiteadas em uma
reivindicagcdo podem ter diferentes datas relevantes. Os requisitos de patenteabilidade
deverdo ser analisados para cada reivindicacdo, ou parte de uma reivindicacado quando esta
apresenta varias alternativas. O estado da técnica relativo a uma reivindicagdo ou parte de
uma reivindicacao podera incluir matéria que pode ndo ser passivel de citacdo contra outra
reivindicacdo 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 documento de prioridade mais antigo, o Examinador
ndo devera se preocupar com a associacdo 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
contetdo do documento, e se ndo havia questdes de confidencialidade restringindo o uso ou
disseminacdo de tal conteudo.

Exemplo:



Modelos de utilidade alemaes sao prontamente disponibilizados ao publico em sua data de

deposito, 0 que precede a data de publicacdo oficial.

3.05 O relatério de busca ndo deve citar documentos em que ha dadvidas em relagédo a
disponibilidade dos mesmos ao publico, e a data precisa da publicacdo de qualquer

documento.

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 o0 conhecimento geral no campo

especifico da matéria disponivel a época.

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 insercéo de corpos flutuantes dentro do navio através de um tubo lancado por
uma embarcacéo 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 nao podera ser usado como estado da técnica para este pedido, pois a

revista ndo traz informacdes suficientes para a concretizagdo do método nela descrito.

Documentos em lingua néo oficial

3.08 E préatica administrativa do INPI 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 ndo 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 traducdo simples destes

documentos para o0 portugués ou a apresentacdo do mesmo documento em algum outro



idioma de dominio do Examinador, e uma declaracéo do interessado de que a dita traducéo
e fiel ao documento original, com base no artigo 22, § 1° da Lei n°® 9.784 - Lei que
estabelece normas basicas sobre o processo administrativo no ambito da Administracao
Federal direta e indireta, visando, em especial, a protecdo dos direitos dos administrados e

ao melhor cumprimento dos fins da Administragéo.

3.10 Por outro lado, no caso em que o Examinador apresenta documento em idioma
estrangeiro que o requerente ndo tenha dominio, este ultimo podera solicitar ao INPI uma
traducao simples das partes do documento utilizadas no parecer. Neste caso, o Examinador

podera fazer uso de maquinas de traducao.

Documentos patentarios de anterioridade ainda ndo p  ublicados a data relevante do
pedido em exame (artigo 11 § 2° da LPI)

3.11 O estado da técnica também compreende o conteuddo completo de pedidos
depositados no Brasil, cuja data de depdsito 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 afericdo de
novidade. Por “conteddo completo” entende-se toda a revelacéo, isto €, o relatério descritivo,
desenhos, reivindicacdes e resumo, incluindo:

() qualguer matéria explicitamente revelada;

(i) qualquer matéria para a qual uma referéncia valida a outros documentos é
feita, tais como, se um documento € citado em um pedido tal como
originalmente depositado, o contetdo deste documento é considerado parte 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,
divulgacao por uso e divulgagcao por outros meios.

Exemplo:
Divulgacéo oral.

3.13 E importante que tais divulgacées sejam revestidas dos seguintes elementos: certeza

guanto a existéncia e a data; suficiéncia de modo que um técnico no assunto seja capaz de



compreender devidamente o conteddo da matéria exposta; e publicidade, ou seja, que esteja

disponivel ou suscetivel de ser conhecida por terceiros (publico).

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

possibilidade.

3.15 Deve-se observar que informacdes técnicas em condi¢cbes de segredo ndo fazem
parte do estado da técnica. A condicdo de segredo inclui as situacdes em que a obrigacao

em se manter o segredo advém de regulamentos ou acordos de confidencialidade.

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

técnica.

Secéo |

Documentos Publicados

3.17 Documentos publicados sédo meios de disseminacdo que devem indicar ou apresentar

gualquer outra evidéncia que comprove a data da publicacéo.

3.18 Os documentos com a definicho acima podem ser documentos impressos ou
datilografados, tais como documentos de patente, revistas e livros cientificos e técnicos,
anais de eventos, tais como, simpdésios, seminarios e workshops, teses de doutorado,
dissertacdes de mestrado, monografias, normas técnicas, documentos especializados, livros
texto, manuais técnicos, procedimentos ou relatorios técnicos publicados oficialmente,
jornais, catalogos de produtos, e brochuras de propaganda. Podem ser também materiais de
audio ou video obtidos por meio elétrico, 6ptico, 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.

3.19 Em caso de teses de doutorado, dissertagcbes 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 condi¢fes de sigilo, onde a data relevante serd a data de

publicacdo do documento, se houver.

3.20 O enquadramento de um documento como uma descricdo ndo deve ser afetado pelo
local ou idioma da publicagdo, da maneira de aquisicdo, ou de sua idade. A tiragem da

publicacdo, ou se o depositante esta ciente desta, também néo sdo de relevancia.

3.21 Quanto a documentos publicados com as palavras “Materiais Internos” ou “Publicacéo
Restrita” ou outras palavras semelhantes, se de fato foram distribuidas em um &ambito
restrito e necessitaram ser mantidas confidenciais, ndo sdo encaradas como documentos

publicados, no contexto da LPI.

3.22 A data de uma publicacéo é considerada como a data de divulgacdo. Quando apenas
0 més ou ano especifico € indicado como data de publicacéo, o ultimo dia do més ou do ano
deve ser considerado como a data de divulgacdo. 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 publicacdo. Entretanto, quando ndo houver
gualquer descricdo que permita identificar a data do documento, a Biblioteca do INPI podera

ser demandada para pesquisa junto aos editores.

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 poderédo ser
usados com as notas fiscais com a finalidade de permitir a caracterizagdo do documento
guanto a sua suficiéncia 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.

Secao Il

Divulgacéo Oral

3.24 Divulgacao oral inclui conversas, relatos, palestras em simpésios, radiodifusao,
transmissdo televisiva e cinematografia, que possam tornar as informacdes técnicas
conhecidas do publico. Para informacdes por conversas, relatos ou palestras em simpdsios,

a data da acdo deve ser considerada como a data de divulgacdo. Para informacdes de



radiodifusdo, transmissao televisiva ou cinematografia, que possam ser recebidas pelo

publico, a data de transmissdo ou mostra deve ser considerada como a data de divulgacéao.

3.25 Cabe-se ressaltar que qualquer divulgagdo oral deve vir acompanhada de uma
evidéncia da sua origem, de seu conteudo por meio de um registro, e data de divulgacao,

como, por exemplo, uma transcricdo de uma palestra.

Secao Il
Divulgagéao pelo Uso

3.26 A divulgacao por uso significa que pelo uso a solucédo técnica € colocada em condicao

de ser avaliada pelo publico.

3.27 Meios de divulgacdo pelo uso incluem produzir, utilizar, vender, importar, trocar,
apresentar, demonstrar ou exibir, que possam tornar a informacao técnica disponivel ao
publico. Na medida em que pelos meios acima a informacao técnica € colocada em uma
condicao tal que o publico possa conhecé-la, a divulgacéo por uso pode ser estabelecida, e
nao € relevante se o0 publico de fato a conheceu. Entretanto, se na exibicdo ou
demonstracdo de um produto, nenhuma explicacdo de conteudo técnico deste é provida de
tal forma que a estrutura e funcdo ou composi¢do do produto ndo é dada a conhecer a um

técnico no assunto, a exibicdo ou demonstragdo ndo constitui uma divulgacao por uso.

3.28 Quando a divulgacédo 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 fungdo. Além disto, a divulgacdo por uso inclui também a
divulgacdo 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, fotografias, exemplares e amostras.

3.29A data na qual o produto ou processo € 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 divulgacéo oral, tal como uma conferéncia publica, ou informacdo dada de
um uso prévio, tal como uma mostra em uma exibicdo publica, a divulgacédo oral ou uso

prévio tendo sido postos a disposicdo 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 exibi¢cdo publicas e, desta forma, considerar tal documento como parte do estado

da técnica.

Material encontrado na internet usado como anterior idade

3.31 Conteudos provenientes da internet s6 poderdo ser aceitos como anterioridades em
caso de haver comprovacao de data da publicacao.

3.32 Arrestricdo 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 subscri¢cao
de um jornal - ndo impede uma pégina 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 informacéo é codificada de tal modo que
a mesma néo possa ser lida de modo geral - excluindo casos onde uma ferramenta de
decodificagdo € amplamente acessivel, com ou sem o pagamento de uma taxa - € um caso
onde a informacao € considerada néo 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 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 obrigacao
de manter o documento em segredo, tiver acesso direto e sem ambigtidades ao documento,
entdo o documento estara disponivel ao publico de acordo com o disposto no paragrafo 1°
do artigo 11 da LPI.

3.33 Em relagdo a matéria divulgada em e-mails, a mesma ndo pode ser considerada
como documento acessivel ao publico, pois sdo 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 telecomunicagbes elétricas, incluindo a internet, bases de dados

comerciais e listas de discusséao.



3.35 Divulgacgbes 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 sdo consideradas a disposicdo do publico a partir da data que a informacao foi
divulgada publicamente. Paginas da internet frequentemente contém informacgdes 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.

3.36 Para o efeito da determinacao 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.

Secéo |

Estabelecimento de uma data de publicacao

3.36 Uma informacédo técnica eletrébnica sem uma indicacdo da data de publicacdo nao

pode ser citada como estado da técnica.

3.37 Estabelecer uma data de publicacdo tem dois aspectos. Deve ser avaliado
separadamente se uma determinada data é indicada corretamente, e se 0 contelldo em

guestao 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
informacéao foi tornada acessivel ao publico.

Exemplo:

Nem todas as paginas da internet mencionam quando as mesmas foram publicadas. Além
disso, paginas da internet sao facilmente atualizadas, mas a maioria ndo fornece registros
de material previamente apresentado, nem exibe aqueles que permitam que o publico

estabeleca precisamente o que foi publicado e quando.

3.39 Quando um documento de internet € citado contra um pedido ou patente, as mesmas
consideracdes devem ser realizadas tanto quanto para qualquer outra referéncia, incluindo
publicacdes padroes em papel. Em muitos casos, os documentos de internet apresentam

uma data de publicacdo explicita. Essas datas em principio sdo aceitas e o 6nus de provar o



contrario serd do depositante e uma evidéncia circunstancial pode ser necessaria para

estabelecer ou confirmar a data da publicacéo.

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

mesma.

3.41 Quando uma divulgacéo 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
guestiona se uma determinada data ndo é confiavel, o Examinador pode tentar obter mais
provas para estabelecer ou confirmar a data de publicacdo. Especificamente, ele pode
considerar a utilizagéo das seguintes informagdes:

(i) As informacdes 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 precisao
das informacdes fornecidas, rotineiramente utilizadas em paginas da internet, ndo
devem ser consideradas para refletir negativamente a precisdo dos mesmos;

(i) Registro de data relacionado ao histérico de modificagdes 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;

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

(iv)Informacdo sobre a replicacdo das divulgacbes em varias paginas da internet -

paginas espelhos - ou em diversas versoes.

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



3.43 As sec¢Oes a seguir tratam da confiabilidade dos diversos tipos de divulgacdo 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 publicacdes é 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 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 € a mais antiga.

3.46 Se a data de publicacdo de uma revista online € vaga, tais como apenas 0 més e o
ano é conhecido, e a possibilidade mais pessimista - o ultimo dia do més - é tardia demais, o
Examinador poderd solicitar a data de publicagdo exata. Essa solicitagdo pode ser feita
diretamente através de um formulario 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 publicacdes bem estabelecidas, tais
como paginas da internet com os dados eletrénicos de jornais, revistas, que oferecem
publicacdes eletronicas de revistas académicas;

(i) paginas da internet de instituicbes académicas, tais como paginas de sociedades
académicas e universidades;

(i) paginas da internet de organizagbes internacionais, tais como dos organismos de
normatizacdo que publicam informacdes sobre padrao de medidas; e

(iv)paginas da internet de organizacfes publicas, tais como de ministérios e agéncias
gue 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 publicar informag¢des em outros formatos, por
exemplo, grupos de discussao da internet, blogs, arquivos de e-mail de grupos de discusséo
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 preciséo e a

disponibilidade do contetdo 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 historico de versao disponivel a partir

de paginas da wikipédia - podem ser consideradas como datas de publicacao confiaveis.

Secéao V

Detalhes técnicos e observacdes gerais

3.50 Péginas 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
publicacdo, que podera ser verificada. Em caso do Examinador utilizar tal documento, o
mesmo deve se certificar de estar usando a data de publicag&o correta, isto €, que a data de
publicacédo citada refere-se ao conteudo pretendido.

3.51 Alguns enderecos de internet - URLs s&o temporarios, por exemplo quando sao
projetados para trabalhar apenas durante uma Unica sessao - enquanto 0 usuario estiver
logado na péagina da internet. URLs longas com numeros e letras aparentemente aleatérios
séo indicativos destas. A presenca de tal URL ndo 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 publicacéo relevante em uma péagina

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
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 divulgagéo 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 informacéo
relevante.

Exemplo:

Onde dois ou mais documentos relacionados séo citados, como eles estdo relacionados,
e/ou indicando que um determinado link no primeiro documento leva a um segundo

documento.

Exemplo segundo formato eletrnico 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-
87051950001100004&Ing=pt&nrm=iso>.acessos 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 explicitamente a um outro documento
"secundario” como fornecendo informacbes mais detalhadas sobre determinadas
caracteristicas, o ensino deste ultimo deve ser considerado como incorporado ao documento
primério, se o documento estava disponivel ao publico na data da publicacdo do documento
primério. 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:



(i) ver claramente que a divulgacdo de um documento do estado da técnica relevante
contém erros, e

(i) identificar qual seria a Unica correcao possivel.

3.59 Assim, os erros na divulgacdo ndo 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 graca estabelece uma excecdo ao estado da técnica. Divulgacbes
realizadas pelo proprio inventor do pedido de patente de invencdo, pelo INPI 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 depdsito do pedido ou da sua

prioridade reivindicada, de acordo com o artigo 12 da LPI.

3.61 Cabe-se ressaltar que as divulgacfes que sdo aceitas para o periodo de graca sao
documentos nao-patentarios.

Exemplo:

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

tal como uma transcricao.

3.62 Logo, um pedido de patente do proprio inventor, anterior ao pedido em analise, ndo

pode ser considerado como uma divulgacao que recaia nos termos do periodo de graca.

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 obje¢cdes quanto a novidade do pedido, mas deve menciona-lo no relatério de
busca e no parecer, justificando nesse ultimo sua nado utilizacdo para objecbes, por se
enquadrar no periodo de graca.



Capitulo IV

Novidade

4.01 De acordo com o artigo 8° da LPI, qualquer invencdo 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 patenteabilidade a ser satisfeito para que uma

invencéao receba um direito de patente.

4.02 De acordo com o disposto no artigo 11 da LPI, a invencao 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 reivindicacdo independente apresenta novidade, ndo é
necessario examinar a novidade de suas reivindicacbes dependentes, uma vez que todas

estas apresentardo novidade.

4.04 Ao contrario, se a reivindicagdo independente ndo 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 reivindicacdo deve ser apurada sobre a reivindicacao
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 importa que C e/ou D sejam em si
conhecidas, mas sim se sdo conhecidas em associagcdo com A e B - ndo somente com A

nem somente com B, mas com ambos.

4.06 A matéria em exame nao 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 sao
claramente apresentadas e/ou quando ndo ha qualquer duvida de que a informacdo esta

inerente ao que foi literalmente revelado.



4.07 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 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

guestao se desloca para analise de atividade inventiva.

4.08 Para a analise do requisito de novidade, ndo € possivel combinar dois documentos
diferentes do estado da técnica. Quando tal combinacédo 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 0s
seguintes casos:

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

(i) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicacéo, reivindicagées Markush,
podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de
uma mesma reivindicagcdo, 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 reformulacdes da reivindicacdo de forma a excluir a
matéria encontrada no estado da técnica;

(iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionério ou documento similar
de referéncia na discusséo acerca da novidade da matéria de uma reivindicacdo, de
modo a interpretar o significado de um termo especifico, tais como, para comprovar
gue o0 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 faca referéncia a um segundo documento

publicado, este sera considerado incorporado por referéncia ao primeiro.

4.09 Para a avaliagdo da novidade, o Examinador deve aplicar as seguintes etapas:
(i) identificar os elementos contidos na reivindicagéo;
(i) determinar se um documento em analise faz parte do estado da técnica - Capitulo Il

destas Diretrizes; determinar se todos 0s elementos ou etapas da reivindicacao foram



explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no

assunto, na data da publicacdo do documento, e de modo a antecipar a reivindicacao.

4.10 A delimitacdo do entendimento do que seja uma informacdo 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 quais
ndo sdo descritos explicitamente no dito documento; esta € uma questdo 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 € 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 invencéo para o mesmo produto “feito de metal”’. Entretanto, a divulgagéao
do produto feito de cobre ndo afeta a novidade de uma invencao para 0 mesmo produto feito

de outro metal especifico.

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

Exemplo®:

Um produto “feito de metal” descrito em um documento de anterioridade nédo afeta a
novidade de uma invencao para o0 mesmo produto “feito de cobre”.

Exemplo2:Uma reivindicagdo de composi¢do 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, ndo ha qualquer
duvida 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 ndo 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.



Valor Numérico e Faixa Numérica

4.15 Se a invencao 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¢ao, sendo que todas as
outras caracteristicas técnicas séo idénticas as de um documento de anterioridade, entédo a

determinacao da novidade deve ser conduzida de acordo com as regras a seguir:

() Quando os valores numeéricos 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 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.

Exemploz

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.

(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
invencao.

Exemplo®:

O pedido reivindica um processo para produzir ceramicas 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 € de 4-10
horas, uma vez que as duas faixas se sobrepdem no tempo de calcinacdo de 4-10 horas, 0
documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicagdo, mas nao afeta a
novidade da dita reivindicagao para o caso do tempo de calcinacao de 1-4 horas.

Exemploz

O pedido reivindica um processo para revestimento por aspersao, 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



aspersao € 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 reivindicacéo.

(iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento de anterioridade
afetam a novidade da invencdo, quando a caracteristica técnica em questao
apresenta valores numericos discretos incluindo um dos ditos pontos extremos, mas
ndo afetam a novidade da invencdo 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 producédo 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 producdo de fotocatalisador de diéxido de
tithnio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 100°C, esta divulgacéo afeta a novidade
da dita reivindicacéo 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 reformulacéo da reivindicacao.
(iv) Quando os valores numeéricos ou faixa numérica da caracteristica técnica em questao
recai dentro da faixa descrita no documento de anterioridade e ndo apresenta
gualguer ponto extremo em comum com este, o documento de anterioridade nao

afeta a novidade da invencéo reivindicada.

Exemplo®:
O pedido reivindica um anel de pistdo para um motor de combustéo 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 combustdo interna, este nao retira a
novidade da dita reivindicacdo, desde que o anel com 95 mm nao tenha sido explicitamente
citado e concretizado na anterioridade.

Exemploz

O pedido reivindica um copolimero de etileno-propileno, onde o grau de polimerizagéo € de
100-200. Se o documento de anterioridade descreve um copolimero de etileno-propileno no
qgual o grau de polimerizacdo € de 50-400, este ndo retira a novidade da dita reivindicacao,
desde que o grau de polimerizacdo de 100-200 nédo tenha sido explicitamente citado e

concretizado na anterioridade.



4.16 Para maiores detalhes a respeito de patentes de selecéo, vide paragrafo 4.24 deste

capitulo.

Reivindicacfes de Produto Definido por Caracteristi cas de Desempenho, Parametros,
Uso ou Processo de Fabricagao

4.17 Para o exame da novidade de reivindicagdes de produto incluindo caracteristicas de
desempenho, parametros, uso ou processo de fabricacdo, as regras a seguir devem ser
observadas.

4.18 Reivindicacdes de produto definido por caracteristicas de desempenho ou parametros
Para este tipo de reivindicacdo, o Examinador deve considerar se a caracteristica de
desempenho ou parametros na reivindicacdo implica no fato do produto reivindicado
apresentar uma certa estrutura e/ou composicéo 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,
nao pode distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de anterioridade, pode-
se presumir que o produto reivindicado € idéntico ao produto do documento de anterioridade
e, desta forma, a reivindicagdo nao 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 os estados cristalinos de ambos nao
podem ser distinguidos entre si com base na descricdo do documento de anterioridade a
partir destes parametros, pode-se presumir que o produto reivindicado é idéntico ao produto
do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicagdo nao apresenta novidade.

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 composicao
particular. Se o uso € completamente determinado pela propriedade inerente do produto e
nao implica em qualquer alteragdo na estrutura e/ou composicéo do produto, a reivindicagao
de produto definida por sua caracteristica de uso ndo apresenta novidade em comparacao

com o produto do documento de anterioridade.



Exemplo: Reivindicacdo para um composto X para uso como antiviral ndo seria considerada
nova em relagdo ao mesmo composto X utilizado como corante descrito em um documento
de anterioridade. Embora o uso do composto X tenha sido trocado, a férmula quimica que
determina suas propriedades néo foi alterada. Desta forma, a invencdo do composto antiviral

X ndo apresenta novidade.

4.20 Entretanto, se o0 uso indica que a estrutura e/ou composi¢cao do produto foi alterada,
entdo 0 uso como uma caracteristica que define a estrutura e/ou composi¢cao do produto,
assim como o produto, apresenta novidade.

Exemplo: Se uma reivindicacdo se refere a um molde para aco liquido, isto implica certas
limitacbes para o molde. Assim, uma forma plastica para gelo com um ponto de fusdo muito

inferior ao do aco néo afeta a novidade da reivindicacao.

4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas

caracteristicas proprias, de modo a trazer clareza a reivindicacao.

4.22 Reivindicagdes de produto caracterizado pelo processo de fabricacdo. Para este tipo
de reivindicacdo, o Examinador deve considerar se a caracteristica de processo de
fabricacéo resulta em uma estrutura e/ou composicao particular do produto. Se o técnico no
assunto pode concluir que o processo ira necessariamente resultar em um produto
apresentando uma estrutura e/ou composicao diferente daquela do produto no documento
de anterioridade, a reivindicacdo apresenta novidade. Por outro lado, se o produto
reivindicado, quando comparado com o produto no documento de anterioridade, apresenta a
mesma estrutura e composi¢cao apesar do processo de fabricagado diferente, a reivindicagao
de produto ndo apresenta novidade.

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 reivindicagcdo 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 o0 copo de vidro do documento de
anterioridade, entdo 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 reivindicagéo apresenta novidade.



Reivindicacdes de segundo uso ndo médico

4.23 Uma reivindicagdo 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 disposicéo do publico.

Patentes de Selecao

4.24 Uma invengdo por selegdo 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
composi¢cdes ou faixas de parametros de processos, e que apresentem propriedades
particulares e inesperadas, em relagdo ao estado da técnica mais préximo. E possivel
encontrar patentes de selecdo em pedidos de processos envolvendo condi¢gdes particulares
nao 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 selecéo deve seguir 0s 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 topico

“Invencgéo por Sele¢édo” no capitulo de Atividade Inventiva).

4.26 Entende-se por especificamente revelada aquela matéria contida no corpo do pedido,
guer seja no relatério descritivo, nos desenhos, nos exemplos de preparacao/utilizagao, ou

nas reivindicacoes, de forma clara e concreta, sem necessidade de deducdo do Examinador.

4.27 Assim, a novidade para tal selecdo podera ser atribuida se a descricdo em um
documento anterior for apenas genérica, sem que o0 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 sO néo tira a novidade de uma matéria especifica revelada.

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 féormula estrutural, dentre os
compostos ditos preferenciais e concretizados nos exemplos de preparacao/utilizacéo, esse
nao pode ser a matéria objeto de uma patente de selecdo, pois o composto é considerado

como especificamente revelado e nao preenche o requisito de novidade.

4.29 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 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 o 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 € 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. 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, 0 processo reivindicado inclui temperatura que foi explicitamente revelada e
concretizada no estado da técnica (140°C), e dessa forma, a selecdo da faixa de

temperatura pleiteada ndo 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 o0 seu grau de precisdo. Em casos onde ndo existe henhuma
outra margem de erro, a margem maxima deve ser determinada por meio do
arredondamento da ultima casa decimal.

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



Capitulo V
Atividade Inventiva

Conceito

5.01 Ainvencdo 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 6bvia para
um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva séo critérios diferentes e a pergunta —

"existe atividade inventiva?" - sO surge se a invengéo é nova.

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

gue se espera de um técnico no assunto.

5.03 Se o técnico no assunto pode chegar a invencdo tdo somente por analise logica,
inferéncia ou sem experimentacdo indevida com base no estado da técnica, seguindo as
orientacdes apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, a
invencao € oObvia e, desta forma, ndo apresenta qualquer solugcédo técnica inesperada. Se

assim for o caso, o pedido néo é patenteavel 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 1° 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
informacéo tornada acessivel ao publico antes da data de depdsito 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 artigoll da LPI.
O Técnico no Assunto
5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta 0 mesmo

conceito referente a suficiéncia descritiva.

Avaliacdo de Atividade Inventiva



Secao |

Visao Geral

5.06 Para avaliagcdo da atividade inventiva, o Examinador deve considerar ndo apenas a
solucdo técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invencdo pertence, 0

problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invencéao.

5.07 Ainvencéo reivindicada devera ser considerada como um todo, levando-se em conta
0s elementos constantes no preambulo e na parte caracterizante. Na determinagdo das
diferencas entre as reivindica¢cdes e o0 estado da técnicae, a questao ndo € se as diferencas
seriam Obvias individualmente, mas se a invencao reivindicada seria 6bvia como um todo.
Assim sendo, como regra geral, no caso de reivindicacdes que combinem diversas
caracteristicas, ndo é correto se considerar a matéria reivindicada como 6bvia, sob a
argumentacdo de que as ditas diversas caracteristicas técnicas, tomadas cada uma em
separado, sdo conhecidas ou Obvias em relacdo ao estado da técnica. Entretanto, quando a
reivindicacdo é meramente uma "agregagdo" ou "justaposi¢cdo” de caracteristicas
conhecidas, ou seja, uma combinagdo que resulta em um efeito que € a simples soma dos

efeitos individuais das caracteristicas, esta reivindicacdo ndo apresenta atividade inventiva.

5.08 Em geral, se uma reivindicacdo independente envolve atividade inventiva, ndo €&

necessario examinar a atividade inventiva de suas reivindicacdes dependentes.

5.09 Ao contrario, se a reivindicacdo independente ndo apresenta atividade inventiva, as
suas reivindicacOees dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos

especificos que tornem aguela matéria inventiva.

Secéo ll
Etapas para averiguagao de atividade inventiva

5.10 Trés etapas sdo empregadas para determinar se uma invencao reivindicada € obvia
guando em comparagcao com o estado da técnica:
(i) determinar o estado da técnica mais proximo;
(ii) determinar as caracteristicas distintivas da invengédo e/ou o problema técnico de fato
solucionado pela invengéao; e

(i) determinar se a invencao é ou ndo Obvia para um técnico no assunto.



Determinar o estado da técnica mais proximo

5.10.10 estado da técnica mais proximo € constituido por um ou dois 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:

Exemplo®:

Uma tecnologia existente no mesmo campo técnico que o da invengédo reivindicada, em que
o problema técnico a ser solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido sdo 0os mais
préximos da invencao reivindicada; ou descreve o maior nimero de caracteristicas técnicas
da invencao reivindicada.

Exemplo2

Uma tecnologia existente que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da
invencao reivindicada (vide item 5.4 deste capitulo), € capaz de realizar a funcdo da

invencéo, e descreve o maior numero de caracteristicas técnicas da invencao.

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.

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 invencao.

Determinar as caracteristicas distintivas da invencéo e/ou problema técnico solucionado pela
invencao

5.10.4 O Examinador deve analisar e determinar objetivamente o problema técnico
solucionado pela invencdo. Deste modo, o Examinador deve primeiramente determinar as
caracteristicas distintivas da invencéo reivindicada em comparac¢do com o estado da técnica
mais préximo 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 préximo identificado pelo Examinador
pode ser diferente do apresentado pelo depositante no relatério descritivo, o problema
técnico de fato solucionado pela invencdo pode ndo ser o mesmo que o descrito no relatorio.

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 préximo identificado pelo

Examinador.

5.10.7 Como principio, qualquer efeito técnico de uma invencdo pode ser utilizado como
base para a reformulagcdo do problema técnico, desde que o efeito técnico possa ser

reconhecido por um técnico no assunto a partir do que é apresentado no relatorio descritivo.

5.10.8 Na hipotese de resultados/testes/ensaios ou similares apresentados durante o
exame técnico - apos o pedido de exame, com o0 objetivo de comprovar o efeito técnico da
invencéao, a apresentacao de tais dados na argumentacao da requerente deve ser inerente a
matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da invencéo deve estar descrito

na matéria inicialmente revelada, ainda que ndo em uma forma quantitativa.

5.10.9 Nos casos em que estes dados de resultados/testes/ensaios ou similares tratam de
efeito técnico ndo revelado e tampouco inerente no pedido originalmente depositado, tais

informacdes deverdo ser desconsideradas na avaliacdo do efeito técnico da invencgao.

5.10.10 Caracteristicas que nao contribuem, tanto de modo independente ou em
combinacdo com outras caracteristicas, ao carater técnico da inveng¢do, ndo sao
consideradas para avaliacdo de atividade inventiva. Tal situacdo pode ocorrer, se uma
caracteristica contribui apenas para a solucdo 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 desenho X. O desenho X ndo possui
gualquer 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.

5.10.11 Deve ser observado que o problema técnico objetivo deve ser formulado de modo
a ndo conter quaisquer referéncias a solucdo técnica, uma vez que, ao incluir parte da
solucao técnica oferecida pela invengdo na definicdo do problema, o Examinador pode ser
induzido a concluir que a invencdo 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 colisdes. 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 respeito de frenagens do

primeiro veiculo”.

Determinar se a invengao é ou ndo 6bvia para um técnico no assunto

5.10.12 Nesta etapa, o Examinador deve julgar, a partir do estado da técnica mais proximo
e da solucdo proposta para o problema técnico, se a invengcdo € ou nao Obvia para um
técnico no assunto. Durante o julgamento, o que deve ser determinado € se existe uma
motivacdo para aplicar as ditas caracteristicas distintivas da invencédo ao estado da técnica

mais proximo visando solucionar o problema técnico existente.

5.10.13 O técnico no assunto ndo deve ser considerado como um mero autbmato 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
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 e
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.

Secao Il
Combinacédo de documentos do estado da técnica

5.11 Ao determinar se a combinacdo de duas ou excepcionalmente trés divulgacdes
distintas resulta em 6bvia ou ndo, o Examinador deveré atender os seguintes critérios:
(i) se o conteudo dos documentos é tal que um técnico no assunto seria capaz de
combiné-los diante do problema solucionado pela invencéo; e
(i) se os documentos sdo provenientes de campos técnicos similares ou proximos e,
caso nao, se os documentos sao pertinentes a um problema particular com o qual a
invencao esta relacionada;
(iii) a combinacdo de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia ser 6bvia se
existe uma base razoavel para que um técnico no assunto associe estas partes entre

Si.



Situacdes Especificas na Avaliacdo de Atividade Inv  entiva
Secéo |

Invencéo que Abre um Campo Novo

5.12 Uma invengao que abre um campo novo envolve atividade inventiva. A seguir sdo
dados exemplos destas invencdes revolucionarias:
Exemplos: Bussola, papel, técnica de impressao, pélvora, motor a vapor, lampada de

filamento, radio, radar, fibra 6tica e laser.

Secéo ll

Invencéo por Combinacao

5.13 Uma invencédo por combinacédo de elementos refere-se a uma nova solugéo de um

problema técnico, obtida por combinacéo de certas solu¢des do estado da técnica.

5.14 Na determinagcdo da atividade inventiva de uma invencdo por combinacéao,
usualmente os seguintes fatores devem ser considerados:

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

(ii) se existe dificuldade ou facilidade na combinacéo;

(i) se existe qualquer motivagao para se realizar a combinacéo; e

(iv) o efeito técnico decorrente da combinacao.

5.15 Nao é necessario encontrar explicitamente no estado da técnica alguma sugestao,
motivacdo ou ensinamento para uma combinagdo de documentos conhecidos. A motivagao
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

5.15.1 Se uma invencado reivindicada é meramente uma agregacado 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 qualquer sinergia
ou interagdo funcional entre as caracteristicas técnicas combinadas, entdo, a invencao por

combinacao ndo envolve uma atividade inventiva.

Exemplo:



A invencéo refere-se a uma caneta esferografica com relogio eletrénico, onde a solucao é
meramente se fixar um relégio eletrénico conhecido em uma caneta esferografica conhecida.
Apés a combinacao, o relogio eletrdnico e a caneta esferogréafica ainda funcionam como de
costume, sem qualquer interacéo funcional entre eles, e, desta forma, a invencéao é apenas

uma mera agregacao e nao 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 inveng¢do ndo envolve atividade

inventiva.

5.15.3 Por outro lado, se os documentos apontados como anterioridades mencionam
diretamente que a solugéo proposta no pedido em andlise ndo deve ser seguida pelo técnico
no assunto, ou seja, a anterioridade sugere ao técnico no assunto se afastar da solucao ora
proposta no pedido em andlise, torna-se claro que nao existe uma motivacdo do técnico no
assunto em utilizar tal documentacdo para chegar a solucdo proposta, 0 que constitui
evidéncia de atividade inventiva. Neste caso, 0 preceito técnico presente na anterioridade

afastaria o técnico no assunto da solucdo encontrada.

Combinacao ndo 6bvia

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 apos a
combinacao é 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 invencdo por combinacdo ser conhecida ndo compromete a atividade
inventiva da dita invencéo.

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

Invencédo por Selecéo

5.16 Na afericdo da atividade inventiva em patentes de sele¢céo, deve-se ter em mente que
o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve compor uma invencédo independente

e/ou um novo ensinamento, e 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 j& apresenta tal caracteristica, a selecdo ndo apresentara atividade inventiva. A
mera escolha de elementos/subgrupos/subfaixas arbitrarios ndo garante a atribuicdo de
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.

Selecao 6bvia

5.17.1 Os seguintes casos correspondem a uma selecao Obvia:

(i) Se a invencao consiste meramente na escolha dentre um numero de possibilidades
conhecidas, ou meramente na escolha de um numero de alternativas igualmente
possiveis, e a solucao selecionada ndo produz qualquer efeito técnico inesperado, a
invengao nao envolve atividade inventiva.

Exemplo:

No estado da técnica muitos processos de aquecimento sdo descritos, quando a invencgéo
reside na selecdo de um processo conhecido, tal como, de aguecimento elétrico para uma
reacao quimica que requer aquecimento, no caso da selecdo nao produzir qualquer efeito

técnico inesperado, a invencdo ndo envolve atividade inventiva.

(i) Se a invencao 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 nao
produzir qualquer efeito técnico inesperado, a invencdo ndo envolve atividade
inventiva.

Exemplo:
A invencao refere-se a um processo para a realizacdo de uma reacdo 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 invengédo nao envolve atividade inventiva.

(iif) Se a invencao pode ser obtida por mera extrapolacdo direta a partir do estado da
técnica, a mesma nédo 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
composicao 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 invencdo ndo envolve atividade

inventiva.

Selecao ndo 6bvia

5.17.2 Os seguintes casos correspondem a uma selecéo nao oObvia:

() Quando a invencdo envolve uma selecdo especial de condicbes operacionais
particulares, tais como temperatura e pressao em um processo, dentro de uma faixa
conhecida, e tal selecdo produz efeitos técnicos inesperados no funcionamento do
processo ou has propriedades do produto resultante.

Exemplo:

Processo em que as substancias A e B sao transformadas a altas temperaturas em uma
substancia 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 ndo foi explorada previamente, o rendimento da
substancia C foi consideravelmente superior ao esperado e com maior grau de pureza.

(i) A invencao consiste na selecdo de certos compostos quimicos ou composicoes -
incluindo ligas, a partir de um campo amplo, onde estes compostos ou composi¢coes
apresentam efeito técnico inesperado.

Exemplo:A invencéo reside na selecdo de um radical “R” de um conjunto de possibilidades
definidas no estado da técnica (comumente numa FOrmula Markush). Os compostos
selecionados apresentam propriedades ndo Obvias, sem que existam indicacBes que
induziriam um técnico no assunto a realizar esta selecdo em particular. Em geral, tais efeitos

sdo comprovados através de testes comparativos apresentados.
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(i) Se a invencdo € obtida de uma selecdo que produz efeito técnico inesperado, a
invencao apresenta atividade inventiva:
a) Nos casos em que 0s parametros variam e o estado da técnica ndo fornece
indicagbes sobre os pardmetros 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 invencao.
Exemplo: Em um documento do estado da técnica que descreve a producédo de um acido, a
proporcdo de catalisador para 1 mol de matéria-prima € 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 invencéo por selecao referente
a um processo para a producdo do referido &cido, € 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 € também
simplificado. Tudo isto mostra que a solucao técnica selecionada por esta invencao 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 invencéo envolve atividade inventiva.

Secéao IV
Invencao por analogia de campo técnico

5.18 Uma invencéo 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.

5.19 O técnico no assunto pode ser levado a buscar sugestdes em outros campos técnicos
afins ou remotos. A averiguacado realizada pelo Examinador se a solugao envolve atividade

inventiva deve ser baseada no conhecimento e na habilidade do técnico no assunto.

5.20 Na determinacdo da atividade inventiva por analogia de campo técnico, usualmente
0S seguintes fatores precisam ser considerados: a proximidade entre os dois campos

técnicos; se existe a motivacao 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 alcancado.

5.21 Se a analogia de campo técnico é realizada entre campos técnicos semelhantes ou
proximos, e nenhum efeito técnico inesperado € obtido, a invengdo ndo envolve atividade
inventiva.
Exemplo:
Aplicacdo de uma estrutura de suporte de um armario para suportar uma mesa nao envolve

atividade inventiva.

5.22 Se a analogia de campo técnico produz um efeito técnico inesperado superando
dificuldades encontradas no estado da técnica, entdo a invencdo 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 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 aeronautica, um aeroplano voa pela
forca de flutuac&o do ar produzida completamente pelas asas principais. A invencao se vale
das medidas técnicas aplicadas em aeroplanos e aplica a ideia das asas principais do
aeroplano ao submarino. Como resultado, sob as for¢as de flutuacdo ou submerséo criadas
pelas abas méveis que funcionam como ailerons do submarino, o desempenho de subida e
descida do submarino é significativamente melhorado. Tendo em vista que muitas
dificuldades técnicas foram superadas na aplicacdo da tecnologia aérea a subaquatica, a

invencao produz efeitos técnicos inesperados e envolve atividade inventiva.

Secéao V
Invencao de novo uso (ndo médico) de produto conhec ido

5.23 Uma invencdo de novo uso de um produto conhecido refere-se a invencéo que utiliza

um produto conhecido para um novo propasito.

5.24 Na determinagao da atividade inventiva de uma invenc¢ao 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 invencao de novo uso néo envolve atividade inventiva.

Exemplo:

O uso de uma composicdo conhecida como auxiliar de corte de materiais (novo uso), em

gue o estado da técnica a utiliza como lubrificante, ndo envolve atividade inventiva.

5.26 Se o0 novo uso utiliza uma propriedade observada de um produto conhecido e pode
produzir um efeito técnico inesperado, entdo a invencdo de uso apresenta, desta forma,
atividade inventiva.

Exemplo:

O uso de uma composi¢cdo como herbicida, em comparagdo com 0 USO coOmo conservante
para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico inesperado, e, desta

forma, envolve atividade inventiva.

Secéo VI

Invencé&o por alteracédo de elementos

5.27 Invencbes por alteracdo de elementos incluem invencdes que alteram as relacdes
entre elementos, invengdes que substituem elementos e invengdes que omitem elementos.

5.28 Na determinagéo da atividade inventiva de uma invencéo por alteragéo de elementos,
usualmente os seguintes fatores precisam ser considerados: se existe motivagdo técnica
para a alteracdo nas relacdes entre elementos ou para a substituicio ou omissédo de

elementos e se o efeito técnico seria esperado.

Invencéao por alteracéo de relacdes entre elementos
5.28.1 Uma invencao por alteracéo das relacdes entre elementos significa que, quando em
comparacdo com o estado da técnica, o formato, tamanho, proporcdo, posicéo, relacao

operacional, alteracdo de ordem de etapas de um método, ou semelhante, foi alterado.

5.28.2 Se a alteracdo nas relagdes entre elementos ndo conduz a uma alteracao no efeito,
funcao ou utilizacdo da invencéo, ou a alteracdo no efeito, funcdo ou utilizacdo da invencao
pode ser esperada, a invencédo nao envolve atividade inventiva.

Exemplo:

No estado da técnica € descrito um instrumento de medicdo contendo um mostrador fixo e
manivela rotativa, e a invengdo é um instrumento de medicdo semelhante, mas contendo

uma manivela fixa e um mostrador rotativo. A diferenca entre a invencédo e o estado da



técnica reside apenas na alteracdo na relacdo entre os elementos, isto é, a reversao entre
movimento e imobilidade. Este tipo de reversdo ndo produz qualquer efeito técnico

inesperado, e, desta forma, a invencéo nédo envolve atividade inventiva.

5.28.3 Se a alteracao nas relacdes entre elementos produz um efeito técnico inesperado, a
invencao apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

A invencao refere-se a um cortador de grama que € caracterizado pelo fato do angulo
obliquo de sua lamina ser diferente do de um cortador de grama tradicional, isto €, o angulo
obliquo da invencéo possibilita que a lamina seja afiada automaticamente, enquanto que o
angulo da lamina no estado da técnica ndo apresenta tal efeito. A invencao produz um efeito
técnico inesperado por meio da alteracdo de elementos, e, desta forma apresenta atividade

inventiva.

Invencgao por substituicdo de elementos
5.28.4 Uma invencgéo por substituicdo de elementos refere-se a uma invencdo que € obtida
pela substituicdo de um certo elemento de um produto ou processo conhecido por um outro

elemento.

5.28.5 A invengdo néo envolve atividade inventiva quando, na solucdo de um mesmo
problema técnico, ocorre uma substituicdo de um elemento conhecido por outro com funcao
equivalente para obter resultados previsiveis, ou seja, sem que se observe nenhum efeito
técnico inesperado.

Exemplo®:

A invencédo refere-se a uma bomba que difere do estado da técnica no fato da energia
motora na invenc¢ao ser provida por um motor elétrico em vez de um motor hidraulico. Neste
caso, o0 motor elétrico atua de modo equivalente ao hidraulico e, portanto, alcanga um efeito
previsivel.

Exemplo %

A invencéao 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 reducdo 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 invengéo

apresenta atividade inventiva.

Exemplo:



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

surpreendentemente o rendimento do processo.

Invencao por omissao de elementos
5.28.7 Uma invencdo por omissdo de elementos refere-se a uma invencao na qual um ou

mais elementos de um produto ou processo conhecido sdo omitidos.

5.28.8 Se, ap0s a omissdo de um ou mais elementos, a funcdo correspondente desaparece
como consequéncia, ou se tais omissdes sao Obvias para um técnico no assunto, a invencao
nao envolve uma atividade inventiva.

Exemplo:

A invencdo de uma composicdo de tinta difere do estado da técnica no fato de né&o
compreender um agente anticongelamento. Se o efeito de anticongelamento da composi¢cao
de tinta se perde como consequéncia da omissao do agente anticongelamento, a invencao

nao envolve uma atividade inventiva.

5.28.9 Se, em comparacdo com o estado da técnica, ap0s 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 sdo preservados ou
aperfeicoados, entdo, a invencao 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
invencao que trata de um processo para fabricar uma liga para ser utilizada em um cabecote
de motor altera a composi¢cdo 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 d e 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, 0S mesmos nao
séo suficientes para uma concluséo segura acerca da presenca do requisito e entdo podem
ser considerados alguns indicios, indicativos da atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto,

gue tais indicios secundarios sao importantes apenas em caso de duvida, quando o exame



objetivo dos ensinamentos do estado da técnica ndo resulta em uma conclusao

suficientemente clara.

Secao |

Solugdo de um problema técnico ha muito conhecido, mas nao solucionado

5.30 Quando uma invencgao solucionou um problema técnico que se desejava solucionar
h& muito tempo, mas n&o solucionado com sucesso, a invencao podera apresentar atividade
inventiva.

Exemplo:

O problema de marcacéo permanente de animais de criagéo tais como gado sem causar dor
aos animais ou dano ao couro do animal, existe desde o inicio da criagcdo de animais. Um
inventor solucionou com sucesso este problema técnico por uma solucédo de marcacao a frio
baseada na descoberta de que o couro pode ser permanentemente pigmentado por

congelamento, sem causar dor ao animal. Esta solu¢cdo pode envolver atividade inventiva.

Secao Il

Superacgao de um preconceito ou barreira técnica

5.31 A superacdo 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.

Exemplo:

Em geral acreditava-se que em um motor elétrico quanto mais lisa fosse a interface do
comutador com a escova, melhor seria 0 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 solugdo superou

0 preconceito técnico, pode envolver atividade inventiva.

Secao Il
Obtencédo de sucesso comercial
5.32 Quando uma invencdo alcanca sucesso comercial, tais como, licenciamento de
tecnologia, se tal sucesso estd diretamente relacionado com as caracteristicas técnicas da
invencéo, 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 avaliacdo da atividade inventiva.



Secao IV

Obtencao de prémios

5.33 Quando uma invencao recebe algum tipo de reconhecimento quanto ao seu merito
técnico, isso pode significar que a invencao apresenta atividade inventiva.

Exemplo:
Prémio ou mengé&o de honra em congressos.

SecaoV

Modo como a invencéo é criada

5.34 A forma pela qual uma invencao é criada, independente de quao ardua ou facil seja,
nao deve afetar a avaliagdo da atividade inventiva da invengdo. A maioria das invencgoes
sdo o resultado do trabalho criativo do inventor e o resultado de pesquisa cientifica e
experiéncia de trabalho de longo prazo, embora existam algumas invenc¢des que sao criadas
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 preparagcao de materiais para a producéo de borracha negra. Os fatos mostram
gue a borracha com 30% de carbono apresenta alta resisténcia a abrasdo o que ndo seria
esperado de antem&o. Embora a invengéo tenha sido criada por acidente, isto ndo deve ser

levado em conta na avaliacdo da atividade inventiva.



Capitulo VI
Formulas Markush

Introducéo

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 invencdes em qualquer area técnica pode
ser considerada como uma férmula Markush. A utilizacdo 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 expressdo genérica para uma classe de substancias
guimicas, convencionalmente empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura quimica
basica que é substituida por uma ou mais subestruturas variaveis, as quais Ssao
acompanhadas de uma lista de definicdes dessas porcées variaveis, onde: R representa H,
OH, amino; R? representa, H ou CHs; e R® representa um radical do grupo de substituintes

gue consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:

6.03 Assim, o termo “formula 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 posigoes.

6.04 Uma foérmula Markush permite a eleicdo de um grande numero de substituintes, 0s
guais podem se ligar a molécula em posi¢cdes 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 Qualguer modificacdo ndo prevista em uma formula Markush no estado da técnica
leva a um novo composto, preenchendo, assim, o requisito novidade.

Exemplo:Quando se tem uma invengdo 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 posi¢cado; 0s grupos propila e metila apesar de pertencerem a mesma
classe quimica - alquila com 1 a 6 atomos de carbono, ndo destituem a novidade da

invengao.

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.

Atividade inventiva

6.07 Na avaliacao de atividade inventiva de uma Formula Markush deve ser verificada se
ela decorre de maneira evidente ou 6bvia 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 ndo 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 modificacdo estrutural dos

mesmaos.

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

Exemplo: Reducéo ou eliminacdo de um efeito colateral que se deseje evitar.

6.09 Para a comprovacao do efeito técnico, pode se tornar necesséria 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 € somente satisfeita se permitir que
a invencdo seja executada em todo o escopo reivindicado, e ndo somente em algumas
alternativas pertencentes a reivindicacdo. No caso de compostos definidos em uma formula
Markush, ndo se pode predizer ou extrapolar que 0s compostos com substituintes
pertencentes a diferentes classes quimicas possam ser obtidos por uma mesma maneira de
preparo, visto que a natureza das reacgfes é diferente. Assim, para que todos 0os compostos
de uma formula Markush estejam suficientemente descritos, o relatério descritivo deve
apresentar descricdo detalhada das reacbes e condi¢cdes envolvidas nos processos de
preparacao, incluindo exemplos concretos de preparacdo de pelo menos um representante
de compostos para cada classe quimica dos diferentes substituintes. Deste modo, o relatorio
descritivo deve apresentar exemplos claros de como diferentes substituintes previstos na

Markush podem ser incorporados ao produto final.

6.11 Caso a preparacdo dos compostos e, por consequéncia, 0S proprios compostos com
substituintes pertencentes a diferentes classes quimicas, ndo estejam suficientemente
descritos no relatorio 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 formula Markush; pode haver duvida justificada se 0 composto contendo radicais
heterociclicos na mesma posicdo pode ser obtido pelo mesmo processo de preparacao.
Portanto, esse grupo de substituintes heterociclicos - para os quais ndo foram dados
exemplos de preparacdo, 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 preparagéo néao foi descrita.

6.12 Logo, quando os exemplos nao abrangerem todas as classes quimicas dos
compostos reivindicados, o Examinador devera apresentar objecdo de acordo com o

disposto no artigo 24 da LPI.

Fundamentacao, clareza e precisao das reivindicagbe s

6.13 E necessario que todos o0s 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 relatdrio 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 relatério descritivo dificilmente traz suficiéncia descritiva ao
pedido, estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI, embora atenda ao

critério de fundamentacao de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

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 expressfes que acarretam indefinicdo e imprecisdo, em

reivindicagbes de compostos Markush.

6.16 Quando os substituintes sdo apresentados dessa forma, ndo sao definidas
caracteristicas importantes, tais como tamanho da cadeia, nimero e natureza dos
heteroatomos, presenca ou ndo de ramificacbes; apenas indicam a que grupo quimico 0s

compostos pertencem.



Capitulo VII

Composicdes

7.01 Uma composicdo € uma mistura de elementos ou componentes quimicos e/ou
biolégicos com um determinado propdsito, o qual pode estar presente na reivindicagao,
desde que suficientemente claro de maneira a ndo permitir ambiguidades. Exemplo:

Composicéo detergente caracterizada por conter os elementos A, B e C.

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

definir com preciséo a reivindicacao.

7.03 Por outro lado, uma reivindicacdo de composi¢cdo definida por um sé componente e
sem delimitacdes quantitativas equivale a uma reivindicacdo para o componente em si, na
medida em que inclui a possibilidade da “composi¢cao” conter 100% do referido componente.
Assim, deve-se verificar, segundo o apresentado no relatério descritivo, quais caracteristicas
deverédo estar presentes nas reivindicacbes de composi¢do em questao, 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 sO 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 composicdo. Em outros casos, a composicdo necessitara detalhes mais

precisos para sua definigao.

Novidade

7.05 S&o consideradas novas as composi¢cdes 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.

7.06 O efeito, 0 uso ou a forma de administracao/aplicacdo n&do conferem novidade a
uma composicao ja conhecida do estado da técnica. Porém, esses elementos podem ser

aceitos na redacao das reivindicacfes para conferir clareza e precisdo 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 composicéo
detergente caracterizada por conter X e Y.

7.07 No caso de pedidos direcionados a novos produtos quimicos e/ou bioldgicos, que
contenham reivindicacdo de composicdo, considera-se que a novidade e a atividade

inventiva do(s) produto(s) serao estendidas para a composi¢ao contendo 0s mesmos.

Clareza e preciséao
Secéo |

Necessidade de definicbes qualitativas /quantitativas

7.08 Definigbes qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou menor grau de preciséo, so
necessitardo estar presentes quando forem indispensaveis a clareza e precisdo da
reivindicacédo. Exemplo:

Composicdo cosmética em que a invencao consiste na adicdo de um corante.

7.09 Situacdo 1: o relatério descritivo mostra que a invencao de fato esta na utilizacéo de
corante em composi¢cfes cosmeéticas, e o estado da técnica revela que tal adicdo nao era
conhecida. Nesse caso, uma reivindicacéo aceitavel seria:

"Composi¢do cosmética caracterizada por compreender corante associado a um ou mais

ingredientes cosmeticamente ativos".

7.10 Situacdo 2: o relatdrio descritivo mostra que a invencgdo de fato esta na utilizacdo do
corante e pode ser aplicada a qualquer composi¢cao cosmeética. No entanto, verifica-se que
ou a invencédo nao se aplica a qualquer corante (ou classe de) ou o estado da técnica revela
gue tal adicdo ja é conhecida para determinados corantes (ou classe de). Nesse caso, a
reivindicacdo aceitavel devera ser:

"Composi¢cdo 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 invengdo de fato estd na utilizagdo do
corante e pode ser aplicada a qualquer composi¢do 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:



"Composi¢do 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)"

7.12 Situacao 4: o relatério descritivo mostra que a invencgao de fato reside na utilizacdo do
corante, mas que o desenvolvimento foi direcionado para uma determinada composicao
cosmeética com elementos ativos e ndo ativos bem definidos (mesmo que a nivel de classe)
inclusive em suas faixas de concentragdo. Nesse caso a reivindicacdo devera conter todos
esses elementos definidos (qualitativamente e quantitativamente) de acordo com aquilo que

o Examinador julgar suficiente para clareza e preciséo da reivindicacao.

Tipos de Composicgéo
Secao |
Composicdes definidas exclusivamente por seu uso, f orma de

administracdo ou mecanismo de agao

7.13 Reivindica¢Oes destas categorias ndo sao precisas, causando uma indefinicdo quanto

a matéria protegida, e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.

7.14 Reivindica¢bes ndo passiveis de protecao:

Exemplo?:

Composicdo imunogénica caracterizada pela aplicacdo induzir uma resposta imunoldgica
contra o antigeno.

Exemploz

Composicdo veterinaria caracterizada por ser para administracdo intramuscular, sendo a
composicao caracterizada por sua forma de aplicacéo.

Exemplo®:

Composicéo caracterizada por ser para tratar asma, sendo a composicéo definida por sua
aplicacao terapéutica.

Exemplo*:

Composicéo caracterizada por ser um inibidor da recaptacdo de serotonina, sendo a
composicao caracterizada por seu mecanismo de acao.

Exemplo®:
Composicéao pesticida caracterizada por ser para aplicacdo em plantacédo de soja e algodao.



Secao Il

Kit incluindo Composicdes

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.

Exemploz
Kit compreendendo uma composicao para tratamento de asma e um nebulizador.

Exemplo®:

Kit para tratamento de gripe compreendendo um comprimido com fungéo descongestionante
e outro com funcéo antitérmica.

Exemplo®:

Kit compreendendo p6 de amoxicilina para reconstituicio e uma ampola de liquido para
injecéo.

Exemplo®:

Kit de adesivo, compreendendo uma composi¢cdo com funcdo adesiva e outra com funcéo

endurecedora.

7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma como estd definida a
reivindicagcdo: se estdo definidos apenas 0s grupos de componentes, mesmo que seja
mencionado que podem ser embalados juntos ou separados, sdo passiveis de protecéo; e
se estdo definidos os componentes e a forma especifica de administracdo (intervalos de
tempo determinados, por administracdo parenteral, oral, por exemplo). Nesse caso, €
necessario que se decida, pelo estudo do relatorio descritivo e estado da técnica, se a
retirada da forma de aplicacédo é possivel, isto €, sem que isto implique numa mutilagdo ou

ampliacao indevida da protecéao.

Secao Il
Produto incluindo composigdes caracterizado pela su a forma fisica e/ou forma de

aplicacao

7.17 Um produto incluindo uma composi¢do pode ser reivindicado por sua forma fisica.
Exemplo:



Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, granulos, pilula, tablete, solucdo, e
supositorio. 7.18  Um produto incluindo uma composicdo pode ser reivindicado por sua
forma de aplicacéo.

Exemplo:

Intravenosa, subcutaneo e sublingual.

7.19 Nesses casos, aléem da definicdo dos componentes da composicdo em si, €
indispensavel a presenca no texto da reivindicacdo das caracteristicas construtivas.

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

7.20 Cabem aqui todas as consideracbes feitas acima com relacdo as demais

composigoes.

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 prote¢cao recairia sobre toda e
qualquer composi¢cdo em forma de pilula. No entanto, caso a composi¢éo esteja definida de
forma especifica e detalhada quanto aos seus constituintes, a reivindicacdo poderia ser
concedida.

Exemplo: Composicéo consistindo de X, Y e Z caracterizada por estar na forma de pilula.

Secéo IV

Combinacao de ingredientes ativos

7.22 Uma combinagdo € a associacdo de dois ou mais ingredientes ativos na forma de um
produto. A combinacdo pode estar contida em 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¢cdes 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, deve-
se observar se a interacdo entre as substancias ativas associadas na combinagéo 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), reducéo de efeitos indesejados,

entre outros.

7.25 Entretanto, a existéncia de um efeito sinérgico ndo confere necessariamente
atividade inventiva a invencgdo, pois ele ja poderia ser previsto 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
somatorio dos efeitos quando considerados individualmente.

Exemplo: Promotor quimérico; sinergia.

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

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

7.28 Composi¢cdes que envolvam componentes com efeito sinérgico podem ser
caracterizadas apenas qualitativamente (sem especificar as quantidades de cada
componente), desde que:
® combinacdo de produtos ja conhecidos para uma mesma aplicacdo em
quaisquer propor¢cdes ndo tenha sido prevista no estado da técnica;
(i) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e
(i)  efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer proporcbes 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 j& sdo conhecidos no estado da técnica, mas ndo combinados. Os resultados
da composigcdo 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.

7.30 Portanto, se qualquer uma das condi¢bes definidas acima nao for atendida, as
reivindicagbes devem ser definidas quantitativamente, especificando claramente quais sao
as proporcdes desejadas dos componentes presentes, limitadas aquelas que estejam
suportadas no relatorio descritivo. Devem ser apresentados dados comparativos relativos ao
efeito dos componentes isoladamente e da combinagdo dos mesmos, sendo que todos 0s

testes referentes aos dados comparativos devem ser realizados nas mesmas condi¢des.

7.31 Nos casos em que o estado da técnica ja compreende composicfes que contenham
0s componentes de interesse, ainda que ndo observado/descrito qualquer efeito sinérgico
entre eles, ou ainda se ha evidéncias de incompatibilidade na faixa ampla de concentracédo
pleiteada, as reivindicacbes devem ser definidas qualitativamente e quantitativamente,
especificando claramente quais sdo as proporcdes desejadas dos componentes presentes,

limitadas aguelas que estejam suportadas no relatorio descritivo.



